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[utelamnas]

och

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, Almere,

2. Y [motpart 2],

[boséttningsort],

3. Z [motpart 3],

[bosattningsort],

MOTPARTER [utelamnas], nedan tillsammans kallade: @CC m.fly

[utelamnas]

1. Malet vid Hoge Raad

[utelamnas] [uppgifter om forfarandet]

2 Bakgrund
2.1
Till stod for Overklagandet har féljande.anforts.

1)  Under periodeny1968-197%, var broderna [berdrd person 2] och [berord
person 3] delégare i ettyhandelsbolag i Amersfoort [Orig. s. 2] som drev en
turistbussrérelsctunder namnet “Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”
(nedan kallat Amersfoort’s Bloei 1968).

i) “SWAmersfoort’s Bloei 1968 bedrev mellan aren 1969 eller 1970 och ar 1977
persontrafikemedybussar pa vilka ”[B]” angavs. [Berord person 1] var far till
[berérd person 2], och [berdrd person 3], och bedrev irreguljar persontrafik med
buss framar 1935 och fram till sin dod ar 1971.

iii) Ar 1975 bildade [berérd person 2] aktiebolaget [X]. [X] bildades i
[etableringsort] och driver en turistbussrorelse. Sedan ar 1975 eller ar 1978 har
[X] anvént firmanamnen ’[A]” och/eller [ X]”.

iv) Ar 1977 limnade [berdrd person 2] Amersfoort’s Bloei 1968. I samband
med detta beslutade [berdrd person 3] att tillsammans med sin maka som 6vrig
aktiedgare driva vidare bolaget i form av ett aktiebolag under namnet “Reis- en
Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei B.V.”, med site i Amersfoort (nedan kallat
Amersfoort’s Bloei B.V. 1977).
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(v) Ar 1991 bildade [berdrd person 3] tillsammans med sin maka av skatteskél
handelsbolaget ”V.O.F. Amersfoort’s Bloei”, med site i Amersfoort, (nedan kallat
Amersfoort’s Bloei 1991). Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 och Amersfoort’s Bloei
1991 existerade samtidigt.

(vi) Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 och Amersfoort’s Bloei 1991 har under
perioden 1977-1997 anvant bussar forsedda med beteckningar i vilket namnet
”[berord person 3]” har ingétt.

vii) Efter det att [berord person 3] hade avlidit beslutade tva sonef till [berord
person 3] ar 1995 att driva vidare Amersfoort’s Bloei 1991 under, namnet ”V.O.F.
Classic Coach Company” (nedan kallat CCC). CCC etablerades\forst i
Amersfoort, men finns sedan ar 1996 i Diemen och sedan ar 2006,i. Almere.

viii) CCC har atminstone sedan ar 2001 anvint beteckningen ¥ [C]? fOr sin
persontrafiksverksamhet. Sedan nagra ar tillbaka bar baksidah av CGC:s bussar
beteckningen ”’[D] [ber6rd person 3]”.

ixX) [X] innehar sedan den 15 januari 2008 det, deponerade Beneluxordmaérket
[X], registrerat med nummer [006], for bland annatytjanster 1-klass 39, daribland
ett turistbussforetags tjanster.

2.2

| forevarande mal har [X]ebland ‘annat yrkat ‘att CCC m.fl. ska forpliktas att
upphora med varje intrang idess Beneluxordmarke [X] och firmanamnen [A] och

[X].

[X] har till stod fér sitt yrkande anfortatt CCC m.fl. genom beteckningen ’[berord
person 3]” har'gjort intedng i dess varumarkesritt i den mening som avses i (den
gamla) artikel'2.20.1 b och d (nu-artikel 2.20.2 b och d) i Beneluxkonventionen
om immateriella réttigheter (hedan kallad BVIE) och i dess firmaratt i den mening
som avsesiartikel 5% Handelsnaamwet (firmalagen, nedan kallad Hnw).

2.3

CCChm.fl.%har bestritt det pastadda varumarkesintranget och till stod for detta
bland annat aberopat (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE. | (den gamla) artikel 2.23.2
BVIE foreskrevs att en innehavare av ett varumarke inte kan motsatta sig
anvandningen, i naringsverksamhet, av ett liknande tecken, vars skydd harror fran
en aldre rattighet som endast galler i ett avgransat geografiskt omrade, om och i
den man denna rattighet erkanns av lagstiftningen i ett av Beneluxlanderna.

CCC m.fl. har bestritt det pastadda intranget i firmaratten genom att bland annat
aberopa rattighetsforlust.

2.4
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Rechtbank Den Haag (nedan kallad Rechtbank) bifoll [X] yrkanden.
2.5

Gerechtshof Den Haag (nedan kallad Gerechtshof) upphévde efter dverklagande
Rechtbanks dom och ogillade [X] yrkanden.!

Gerechtshof konstaterade, savitt det ar relevant for malet vid Hoge Raad,
dessutom féljande:

Vad galler det pastadda varumarkesintranget

[X] betraktar den kritiserade anvandningen av beteckningen floerérdyperson,3] pa
CCC:s bussar som (ett inslag i) varumarkesanvandningdoch firmaanvandning.
CCC m.fl. har gjort gallande att denna anvandning endast ska kwalificgras som
firmaanvandning. Gerechtshof kommer i vilket fall 'som helst” att “hetrakta den
kritiserade beteckningen [berdrd person 3] som_(ett inslag 1)afirmaanvéndning,
eftersom parterna i alla fall ar 6verens om detta. Frdgan huruvidadet dven ror sig
om varumdrkesanvandning kan mot bakgrundiav ‘vadssom nedan konstateras
lamnas darhan. For det fall CCC m.fl. redantanvande namnet [berord person 3] pa
samma eller motsvarande satt — atminstong, som “(ett“bestamt inslag i) ett
firmanamn — vid tidpunkten fér deponeringen av varumarket den 15 januari 2008,
kan [X] inte motsétta sig denna @nvandningay, en “dldre rattighet” med st0d av
2.23.2 BVIE. [utelamnas]

Utgangspunkten for Gerechtshofs bedémning ér att CCC sedan 2006 har bedrivit
persontrafik med fran_ borjanken och, sedan tvd moderna turistbussar, som pa
baksidan bar namnet [berdrd persen 3], och darunder/darefter www.[D].nl. Detta
sétt att anvanda namnet [berord person 3] ska kvalificeras som firmaanvandning.
CCC m.fl. kan saledes'med framgang aberopa artikel 2.23.2 BVIE och yrkandet
att CCC m.fl. ska forpliktas,att upphora med varumarkesintranget ska foljaktligen
ogillas. [utelamnas]

Vad galler det pastaddafirmanamnsintranget

Eftersom CCC,m.fl. har gjort gallande att [X] borjade anvanda sitt firmanamn ar
1978 "och CCC inte borjade anvanda sitt namn forran ar 1991, anser Gerechtshof
att [XJ har,en aldre firmaréttighet &n CCC. Genom att anvanda det av CCC
kritiserade firmanamnet ([D] [berdrd person 3]) finns det risk for att allmanheten
forvaxlar detta namn med [X] bada firmanamn ([A] och [X]). | samtliga dessa
firmanamn dr namligen namnet [X] den sarskiljande bestandsdelen, trots att
parterna bedriver samma verksamhet, delvis i samma omrade via narbelagna
foretag. [uteldmnas]

! Gerechtshof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.
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Gerechtshof anser att CCC m.fl. kunde ha forvéntat sig att [X] inte skulle motsatta
sig CCC:s anvandning av firmanamnet [D] [berord person 3] pa sina bussar.
Gerechtshof beaktar dven att [X] under perioden 1977-1997 tolererade att
Amersfoort’s Bloei-bolagen och CCC anvénde bussar med firmanamn dar [X]
namn var den sarskiljande, eller atminstone den for den samlade bilden
avgorande, bestandsdelen, att CCC av detta rimligtvis kunde dra slutsatsen att [X]
sedan ar 2007 har tolererat att CCC (ater) bedrev persontrafik [Orig. s. 4] med
turistbussar under firmanamnet [berdrd person 3] www.[D].nl/[D] [ber6rd person
3], att Amersfoort’s Bloei-bolagen och [X] har samarbetat i ungefar tjugo ar, och
att anvandningen av namnet [X] som (en del av ett) firmanamn hargitt ursprung i
den rorelse som deras gemensamma farfar drev. Under radande omstandigheter ar
det enligt kriterierna for rimlighet och sk&lighet oacceptabelt, att TX] i Slutet av
2015 fortfarande kunde motsétta sig denna anvandning med stéd, avysina aldre
firmarattigheter. Att CCC m.fl. kunde ha forvantat sig att [X] intesskulle motsatta
sig anvandningen av beteckningen [ber6rd person 3] pa.dess, tutistoussar, géller i
annu hogre grad eftersom [X] sedan ldnge har tolererat ,anvéndningen av
beteckningen [C] pa de veteranbussar som CCC anwvénder. for persontrafik. CCC
m.fl. har gjort géllande att s& har varit fallet sedan anl991."[X]*har medgett, eller
atminstone inte bestritt, att CCC ar 1997 forfogade,over, tva veteranbussar och ar
2006 forfogade over fyra veteranbussar, att dessa veteranbBussar atminstone sedan
ar 2001 har varit forsedda med beteckningen [CTnoch att bolaget kéande till detta.
[X] har saledes tolererat denna anandning'i minst 14w@r. [utelamnas]

Aven om [X] inte redan sedan,ar'2007 antas ha kant till att CCC anvénde [X]
firmanamn pa sina bussar,“ech denna‘ekunskap inte heller kan laggas bolaget till
last, racker de 6vriga omstandigheterna i"detta fall (tolererandet av [X] firmanamn
pa turistbussarna under periodens977-1997 och pa veteranbussar sedan ar 2001,
det langvariga samarbetet ‘mellan ‘parterna och deras gemensamma farfar som
ursprung till firmanamnet) for att anta att CCC hade fog for att forvanta sig att [X]
inte skulle motsétta sig CCC:s ‘anvandning av firmanamnet [D] [berord person 3]
pa sina tdristbussar. [utelamnas]

Ovanstaendemedfor attarattighetsforlust med framgang kan aberopas som forsvar
mot yrkandet om intrang i firmaratten, och att dven detta yrkande ska ogillas.
[uteldmnas]

3 BedOmning av den grund som anforts till stod for déverklagandet

3.1

I delgrunderna I-VIII kritiseras Gerechtshofs beddmning och motiveringen till
denna [uteldmnas], att CCC m.fl. med framgang kan aberopa rattighetsforlust som
forsvar mot [X] yrkande om intrang i firmarétten.

De invandningar som anforts i dessa delgrunder kan inte ligga till grund for en
kassationstalan. [utelamnas] [processuell bestammelse]
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3.2

Delgrund I riktas mot Gerechtshofs beddmning att CCC m.fl. med framgang kan
aberopa (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE.

Genom denna delgrund har [X] bland annat anfort att Gerechtshof har gjort en
felaktig rattstillampning genom [uteldmnas] att konstatera att CCC m.fl. kan
dberopa (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE om bolaget fore eller under
deponeringen av varumarket den 15 januari 2008 anvande firmanamnet [berérd
person 3]. | delgrunden har det gjorts gallande att CCC m.fl. endast‘kan aberopa
inskrankningen i (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE om CCC m.fl""hade ett dldre
firmanamn an [X]. Eftersom Gerechtshof [utelamnas] har konstaterat atty[X] har
aldre firmaréattigheter &n CCC m.fl., och Gerechtshof [OMISSIS], hartgjort
beddmningen att det finns risk for [Orig. s. 5] forvaxling mellan, [X},firmanamn
och de firmanamn som CCC m.fl. anvénder, ror det sig,enligt dennaidelgrund inte
om en “dldre réttighet” som tillkommer CCC m.fl. i den mening som ayses i (den
gamla) artikel 2.23.2 BVIE.

33.1

Den centrala fraga som delgrund I gemupphov till 4r nir deét ror sig om en “dldre
rittighet” 1 den mening som avses i (den\ gamla) artikel 2.23.2 BVIE. Denna
bestdmmelse har foljande lydelse:

”Ensamritten till ett varumérketemfattar inte ratten att motsitta sig anvéndning i
naringsverksamhet av ett liknande tecken, vars skydd harror fran en aldre rattighet
som endast galler i ett avgransat geagrafiskt omrade om och i den man denna
rattighet erkénns av lagstiftaingeni ett av Beneluxldnderna.”

3.3.2

Genom (dentgamila) artikel"2.23.2 BVIE inforlivades artikel 6.2 i de upphévda
varumarkesdirektiven,89/204/EEG? och 2008/95/EG3. | sistnamnda direktiv hade
namnda artikel foljandedydelse:

“Varumarketger' inte innehavaren ritt att forbjuda tredje man att i
naringsverksamhet anvanda en éldre rattighet som endast galler i ett avgransat
geografiskt,omrade om rattigheten erkanns av den ifragavarande medlemsstatens
lagstiftning samt anvands inom grénserna for det territorium i vilket den &r
erkind.™

3.3.3

2 Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar (89/104/EEG), (EUT L 40, 1989, s. 1).

8 Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnarmningen
av medlemsstaternas varumarkeslagar (kodifierad version), (EUT L 299, 2008, s. 25).
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Artikel 6.2 i varumarkesdirektivet 2008/95/EG &vertogs i sa gott som oférandrad
form i artikel 14.3 i varumarkesdirektivet (EU) 2015/2436%. Bestammelsen har
inforlivats med nationell rétt genom den nuvarande artikel 2.23.2 BVIE, som
ocksa ar sa gott som identisk med den i forevarande mal centrala bestammelsen i
(den gamla) artikel 2.23.2 BVIE.

3.34

Forevarande tvist uppstod ar 2015 (da [X] ansokte om att CCC m.fl. skulle
forpliktas att upphora med sitt varumarkesintrang). Darfor dr varumérkesdirektiv
2008/95/EG tillampligt pa tvisten.®

3.3.5

Enligt Hoge Raad rader det stor osikerhet om nir_en Xildre réttighet?, i den
mening som avses i artikel 6.2 i varumadrkesdirektiv,2008/95/EGy, ska anses
foreligga. EU-domstolen har annu inte uttalat sig i:dennafraga.

3.3.6

Det gdr att tanka sig att det for att anse att.det'foreligger e, dldre rittighet” i den
mening som avses i denna bestdmmelse racker att en tredje man fore
deponeringen av varumarket i sin naringsverksamhetshar anvént en rattighet som
erkanns av den ifragavarande medlemsstatensiagstiftning, sa som Gerechtshof har
funnit.

3.3.7

Det gar dven att tinka sig att'det, fOnatt anse att det foreligger en “éldre rittighet”
krdvs att varumarkesinpehavarens, anvandning av varumarket, enligt tillamplig
nationell lagstiftning, kan'forbjudas med stdd av denna &ldre réattighet. [Orig. s. 6]

| detta sammanhangybor det papekas att den italienska delegationens ursprungliga
forslag till artikel 6:2 i'varumarkesdirektivet 89/104/EEG lod pa foljande satt:®

?The trade"mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from
usingy.in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular
locality ifisuch, use is confined to the territory where that right is recognized by the

4 Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (omarbetning), (EUT L 336, 2015,
s. 1).

5 Se EU-domstolens dom av den 3 mars 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler),
punkt 19.

6 Note 9377/86 av den 15 oktober 1986, s. 12, fotnot 26:
https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive.
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laws of the Member State in question, even though that right may no longer be
invoked against the later registered trade mark.” [Hoge Raads kursivering]

Det kursiverade textavsnittet togs i slutdndan inte med i artikel 6.2 i
varumarkesdirektiv 89/104/EEG.

Det bor &ven uppmérksammas att det i artikel 4.4 c i1 varumérkesdirektiv
2008/95/EG och i artikel 5.4 b i varumarkesdirektiv 2015/2436 foreskrivs att en
medlemsstat far besluta att ett varumérke inte ska registreras eller, om det ar
registrerat, ska kunna ogiltigforklaras om och i den man som anvandfingen av ett
varumarke far forbjudas med stod av en annan aldre rattighet.’

3.3.8

Det gar ocksa att tanka sig att det for att anse att en tredje manyharten, ildre
rattighet” har betydelse huruvida innehavaren av varumarket‘har emannu aldre
rattighet (som erkdnns i den ifragavarande, medlemsstatens Jlagstiftning)
betraffande det som varuméarke deponerade teecknet.oeh, om sa ar fallet, huruvida
det med stod av denna dnnu &ldre rattighet ar m@jligtattsforbjuda ndmnda tredje
man att anvanda denna pastatt “dldre réttighet” (Se fom, forevarande mal punkt
3.3.9 nedan).

3.3.9

Gerechtshof har i forevarandesmal, funnitiatt “warumarkesinnehavaren [X] vad
géller det som varumarke deponerade tecknet 7[X]” har é&nnu dldre
firmarattigheter &n CCC m.fl.%jutelamnas]-"Enligt Gerechtshof har [X] emellertid
forverkat sin rétt att'medistod av denna éldre firmarattighet forbjuda CCC m.fl. att
anvanda firmanamnet, [berord persom’ 3] — den “ildre rattighet” som CCC m.fl.
pastar sig ha fdtelamnas).

Enligt nederlandsk ratt kan ‘réttighetsforlust antas foreligga om réttsinnehavaren
har upptratt pa.ettsatt som enligt kriterierna for rimlighet och skalighet ar
ofdrenligt.med att senare gora gallande sin ratt eller befogenhet. Att en viss tid har
forflutit_racker ‘inte. Det maste rora sig om sarskilda omstandigheter som ger
motparten berattigade forvantningar pa att rattsinnehavaren inte langre kommer att
gora gallande sitt ansprak, eller till foljd av vilka motpartens stallning skulle
forsvaras eller’ missgynnas pa ett orimligt satt om ratten eller befogenheten dnda
gors gallande.®

7 Se &ven artikel 8.4 b i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumarken (kodifierad version), (EUT L 78, 2009, s.1), och artikel 8.4b
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-
varumarke (kodifierad version), (EUT L 154, 2017, s. 1).

8 [utelamnas]
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Mot bakgrund av konstaterandet i punkt3.1 ovan maste utgangspunkten i
forevarande mal vara att CCC m.fl. med framgang kan aberopa réattighetsforlust
som forsvar mot [X] firmaréttsliga yrkanden. Detta medfér att [X] inte kan
forbjuda CCC m.fl. anvandning av firmanamnet [ber6rd person 3] (den &ldre
rittighet” som CCC m.fl. pastar sig ha) genom att géra gallande att X har &nnu
aldre firmarattigheter.

3.3.10

Eftersom svaret pa fragan hur begreppet &ldre rattigheter i artikel 6.2 i det
upphévda varumérkesdirektiv 2008/95/EG ska tolkas har, “betydelse for
bedémningen av delgrund | i forevarande mal, och det inte ar stalltdortom,rimligt
tvivel hur denna fraga ska besvaras, har Hoge Raad beslutat att, begara ett
forhandsavgorande fran EU-domstolen avseende denna fraga. [OFig. 's:.7]

3.4

[utelamnas] [ror det nationella forfarandet]

4. Redogorelse av de faktiska omstéandigheteryochyutgangspunkter som
EU-domstolens tolkning maste ta hansyn till

Hoge Raad héanvisar till de ovanti punkterna,2.1=2.5 och 3.3.9 ndmnda faktiska
omstandigheterna och utgangspunkterna, vilka maste ligga till grund for svaret pa
tolkningsfragorna.

Vidare ska det utgassfran att firmanamnen ”[A]” och ”[X]”, som anvinds av [X],
och firmanamnet”[berérd persen 3}”’, som anvinds av CCC m.fl., dr erkinda
rattigheter i Nederlanderna i den\mening som avses i artikel 6.2 i det upphavda
varumérkesdirektivet 2008/95/EG.

5 Tolkningsfragor.

4. Ardet,for faststallandet av att en tredje man har en aldre rattighet i den
mening som avses 1 det upphévda direktivet 2008/95/EG

a) “tilfrackligt att denne tredje man fbre deponeringen av varumérket i
naringsverksamhet har anvént en rattighet som erkanns av den ifragavarande
medlemsstatens lagstiftning, eller

b)  krévs det att denne tredje man med stod av denna &ldre réttighet, enligt
tillamplig lagstiftning, kan forbjuda varumarkesinnehavaren att anvénda
varumaérket?

2. Har det for svaret pa fraga 1 betydelse huruvida varumarkesinnehavaren har
en annu éaldre rattighet (som erkdnns av den ifrdgavarande medlemsstatens
lagstiftning) betraffande det som varumarke registrerade tecknet, och har det, om
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sa ar fallet, i sa fall betydelse huruvida varumarkesinnehavaren med stod av denna
annu aldre erkanda rattighet kan forbjuda tredje man att anvanda sin pastatt dldre
rattighet?

6 Beslut

[utelamnas] [Hoge Raad begar ett forhandsavgdrande avseende ovanndmnda
fragor, malet vilandeforklaras]

[utel&mnas] [underskrift]
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