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Sammanfattning av begaran om forhandsavgoérande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum fOr ingivande:
30 april 2024
Domstol som begar férhandsavgorande:
Juzgado de lo Mercantil niUmero 1 de Alicante,(Spanien)
Datum for beslutet att begara férhandsavgérande:
27 november 2023
Kéarande:
Sanchez Romero Carvajal JabugonS.A.
Svarande:

Embutidos Monglls, S:A.

Saken i det nationellaymalet

EU-varumérke —,Ansokanem registrering av ett yngre nationellt varumérke —
Ond tro =, Ansokan, om ogiltighetsforklaring — Bindande verkan genom eget
handlande —\Principen,om god tro — Raéttighetsforlust till foljd av passivitet —
Avbrott — Atgarder for att fa intrnget att upphdra inom en rimlig tidsfrist — Det
Overgripandesagerandet hos innehavaren av den aldre rattigheten

Syfteimed och rattslig grund fér begaran om férhandsavgérande

Begdran® om fdrhandsavgorande avseende tolkning — Artikel 267 FEUF —
Forordning (EU) 2017/1001 - Direktiv (EU) 2015/2436 — Ansokan om
ogiltighetsforklaring — Réattighetsforlust till foljd av passivitet

Fragor som har hanskjutits for forhandsavgoérande

1)  Ska artikel 61 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001
av den 14 juni 2017 och artikel 9 i Europaparlamentets och radets direktiv (EU)
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2015/2436 av den 16 december 2015 for tillnd&rmning av medlemsstaternas
varumarkeslagstiftning tolkas sa, att innehavaren av en &ldre registrering som, i en
formell underrattelse utanfor domstol faststéller en bestdamd tidsfrist for att anséka
om ogiltighetsforklaring som, pa ett klart satt som inte ger nagot utrymme for
tolkning, sammanfaller med den allmanna femarsfristen for att ansoka om
ogiltighet, ar bunden av sina egna handlingar, genom att hos innehavaren av det
yngre varumarket ha skapat forvantningar om att nagot forfarande inte kommer att
inledas gentemot denne pa grundval av en eventuell ogiltighet efter det angivna
datumet? Ska aberopandet av ond tro i registreringsansokan igett senare
domstolsforfarande i syfte att undgd det faktum att det Aforeligger en
preskriptionsfrist, anses utgora ett handlande som strider mot gad tro, @m parten
vid tidpunkten for 6versdndandet av ndmnda handling via burefax redan forfogade
over alla uppgifter som var nédvandiga for att anse att ansokan“em ‘registrering
hade gjorts i ond tro?

2) For det fall den forsta fragan besvaras jakamde:" Ska artikel 61 i
Europaparlamentets och radets forordning (EU)2047/1001%yv den 44 juni 2017
och artikel 9 i Europaparlamentets och radets direktiv (EU),2015/2436 av den 16
december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning
tolkas sa, att karandens agerande, som ‘hestar %, att, aktivt invanda mot
registreringen av EU-varumarken som, i‘allt vésentligt sammanfaller med de
omstridda nationella varumarkenafoch,forwilka registeering slutligen avslagits pa
grund av denna invandning, utgor en anstrdangninguinom rimlig tid for att avhjalpa
denna situation?

Anfdrda unionsbestammelser

Fordraget om Europeiska unionen; artikel 6.3

Europaparlamentetseoch radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU-varumérken, (kodifiering): artiklarna 59.1 och 61.

Europaparlamentetsioch radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015
for tillndrmning av_medlemsstaternas varumaérkeslagstiftning: artikel 9.1.

Dom av, den, 19 maj 2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (nedan kallad
domen HEILEC).

Dom aviden 22 september 2011, Budé&jovicky Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605
(nedan kallad domen Bud¢&jovicky Budvar)
Anforda nationella bestammelser och anférd praxis

Lagstiftning
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Caodigo Civil (Civillagen), artikel 7.1: Rattigheter ska utévas i enlighet med
kraven i friga om god tro.”

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (varumarkeslag 17/2001 av den 7
december 2001):

Artikel 51.1, dar absoluta ogiltighetsgrunder regleras. Enligt denna bestammelse
kan en registrering av ett varumarke forklaras ogiltig antingen pa grund av att ett
absolut forbud har asidosatts (artikel 5 i samma lag) eller pa grund av att
varumarkessokanden var i ond tro vid ansdkan om registrering av varumérket.

Artikel 52, dér relativa ogiltighetsgrunder regleras. Enligt punkt 1% denna
bestammelse kan en registrering av ett varumarke forklaras‘ogiltig“pa grund av
asidosattande av ett relativt forbud (artiklarna 6, 7, 8, 94och 10,i samma lag). |
artikel 2 foreskrivs emellertid att innehavaren av en,sadan aldrevrattighet som
avses i artiklarna 6, 7, 8 och 9.1 inte kan ans6ka om ogiltighetsforklaring av det
yngre varumarket med stod av sin aldre rattighetsem innehavaren under fem ar i
foljd har funnit sig i att ett yngre registrerat varumarke, har, anvants och har varit
medveten om denna anvéandning, forutsatt, att ansokan om registrering av detta
varumérke inte har gjorts i ond tro.

Rattspraxis

Nagra domar som &r representativa,for laget i hatiofiell rattspraxis i forhallande till
principen om god tro, prinCipen,om, egna handlingar och principen om oskalig
forsening i andra mal an.varamarkesmal;

Dom av Tribunal Supremo_(Hogsta domstolen), tvistemalsavdelningen, enhet 1,
av den 19 oktobery,2020 (ROJ: “STS 3414/2020 — ES:TS:2020:3): rdrande
principen om¢gna handlingar i allméanhet.

Dom av¢TribunalkSupremo (Hogsta domstolen), tvistemalsavdelningen, enhet 1,
av den. 17%uli’ 2008%(R0OJ: STS 3954/2008 — ES:TS:2008:3954): rérande egna
handlingar och definitivipreskription.

Kortfattadyredogorelse for de faktiska omstandigheterna och forfarandet i
det nationellamalet

SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. dar innehavare av foljande
EU-varumarken:

5J Cinco Jotas SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE
1879, nummer 1.412.048, for vilket registrering soktes den 7 december 1999 och
beviljades den 4 oktober 2006, for klass 29.
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@

S‘ICNI! lo'l‘llﬂ CAI,VAJAL

3 53, nr9.335.662, for vilket registrering soktes den 26 augusti 2010 oeh» beviljades
den 5 juli 2015, for klass 29.

4  Enheten EMBUTIDOS MONELLS SiA. &r Innehavare av féljande spanska
nationella varumarken:

5  Det spanska varumérket SMsgnr 3.003.995, foryvilket registrering soktes den 31
oktober 2011 och beviljades.den 9februari 2012, for klass 29:

6  Detispanska varumarket 5Ps, nr 3.014.970, for vilket registrering soktes den 26
januari 2012 och beviljades den 3 maj 2012, for klass 29.
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Den 3 november 2016 6versande Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A., via en
professionell byra som ar specialiserad inom varumarkesratt, en formell
underrattelse utanfér domstol till Embutidos Monells, S.A., i vilken foljande
anges:

Varumarket 53, nr 9.335.662, ar ett kant varumarke.

1. Embutidos Monells, S.A. kénner till denna omstandighet, eftersom enheten
SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO SA redan tidigare hade
invant mot registrering av tecknet 5Cs vid Oficina Espafiolade Patentes y
Marcas (den spanska patent- och varuméarkesmyndigheten). Den
myndigheten avslog ansdkan om registrering av tecknet till6ljd av. denna
invandning den 12 juli 2012.

Det har upptackts att Embutidos Monells, S.A. &r, innghavare%av tvasandra
varumarken med egenskaper som liknar dem hos 5C's; namligen det spanska
varumarket 5Ms nr 3.003.995 och det spanska varumaérket 5Ps nr 3.044.970, som
nu ar féremal for ansokan om ogiltighetsforklaring.

Betraffande det spanska varumérket 5Ms,nri8.003.995, for vilket ansokan ingavs
den 31 oktober 2011 och registrering beviljadesiden 9 februari 2012, for klass 29,
anges att “mot detta varumirke_kan“en, ansokan om ogiltighetsforklaring
fortfarande ske fore den 28 februaki 20172, (Texten star i fetstil i aktuellt
burofax (handling som via en posttjanst oversants i elektronisk form).

Betraffande det spanska.varumarket,5Rs nr 3.014.970, for vilket ansokan ingavs
den 26 januari 2012 ach registreringibeviljades den 3 maj 2012, for klass 29,
anges att “mot detta“warumarke 'kan anstkan om ogiltighetsforklaring
fortfarande ske fore'den 18 majy2017”. (Texten stér i fetstil i aktuellt burofax).

Efter Embutidos, Monells'S.A:s mottagande av burofaxet, inleddes forhandlingar
som avslutades den 28 december 2016 utan att nagon dverenskommelse naddes.

Den 9 februari 2017,0det vill sdga knappt 3 manader efter den formella
underréttelsen och 43 dagar efter det att forhandlingarna hade avslutats, ansokte
Embutides Menells, S.A. vid EUIPO om registrering av tva EU-varuméarken som i
huvudsak sammanfoll med de nationella varumdarken som bolaget hade registrerat.

Till foljd av Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A:s invédndning mot dessa nya

(5m,,
registreringar avslogs ansokan om registrering av varumarket 16.339.004 -

den 2 juni 2018. Vad géller varumarket 16.338.998 -/Javslogs ansokan den 2
december 2020.

Den 2 november 2021, det vill sdaga 11 manader efter det att Embutidos Monells,
S.A:s ansOkan om registrering av det senaste varumérket hade avslagits, inledde
SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. ett forfarande mot
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EMBUTIDOS MONELLS S.A. och ansokte bland annat om ogiltighetsforklaring
av Embutidos Monells, S.A:s yngre nationella varumarken. EMBUTIDOS
MONELLS S.A. invande mot anspraken den 14 januari 2022.

Parternas huvudargument

Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. anser att Embutidos Monells, S.A.
handlade i ond tro nér bolaget ansokte om registrering av de ovanndmnda
nationella varumarkena med stod av artikel 59 i férordning nr 2047/1001 och
artikel 51.1 b i Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (varumérkeslag nr
17/2001 av den 7 december 2001).

Embutidos Monells, S.A. har & sin sida aberopat rattighetsforlust, till, foljdzav
passivitet enligt artikel 61 i forordning nr 2017/1001 “ech artikel 52:2,i Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (varumarkeslag nec17/200%, av den 7
december 2001).

Embutidos Monells, S.A. har i detta avseende gjert gallande, attregistreringen av
varumarkena i fraga gjordes ar 2012, att. Embutides Monells, S.A. i stor
utstrackning har funnit sig i anvéandningen.av ndmndawartumarken genom att inte
inleda nagot forfarande i domstol forranttill den 2'november 2021 och att det i den
formella underréttelsen utanfor domstol,av'den,3 november 2016, vilken mottogs
den 4 november, faststidlls ‘en bestamd, tidsfrist for att anstka om
ogiltighetsforklaring, ndmligen‘den 28 november2017.

Kortfattad redogdrelsexfor skalen till att forhandsavgérande begéars

Overvaganden@vseende. de faktiska omstandigheterna

Det framgamav den formella underrattelsen av den 28 februari 2017 och av den
omsténdigheten att ' Sdnchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. sjalvt har faststéllt den
tidplnktyda fristen'for att vacka talan borjade I6pa till dagen for offentligg6randet
av beviljandet,ytillsammans med den omstandigheten att det &r ostridigt att
Sanchez'Romero Carvajal Jabugo, S.A. vid dessa datum invant mot registreringen
avyandra ltknande nationella varumarken, att Sanchez Romero Carvajal Jabugo,
S.A\skéligenkunde invanda mot registreringen av de nationella varumarkena.

Det ar vidare utrett att Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A:s varuméarken ar
2012 var kanda i Spanien, vilket innebdr att EMBUTIDOS MONELLS
registrering av de yngre nationella varumérkena, i enlighet med de kriterier som
foljer av domen av den 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt och Spriingli (C-
529/07, EU:C:2009:361), skulle kunna anses ha skett i ond tro.

Mot bakgrund av det ovan anforda uppkommer tvivel om relevansen av den
formella underrattelse som gjorts genom burofax i vilket Sanchez Romero
Carvajal Jabugo, S.A:s juridiska bitrade, som vid denna tidpunkt inte kunde vara
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ovetande om att omstandigheterna vid tidpunkten for ansékan om registrering av
de yngre varumérkena medforde att varumarkesregistreringen hade skett i ond tro,
faststallde en bestdmd tidsfrist for att anséka om ogiltighetsforklaring.

Det rader saledes tvivel om huruvida det forhallandet att innehavaren av en aldre
registrering, trots att denne havdar att varumarket ar ként och att innehavaren av
den yngre registreringen kanner till andra varumarkesregistreringar, i den formella
underrattelsen inte har aberopat att innehavaren av de yngre varumarkena varit i
ond tro och faststiller en bestamd femarig tidsfrist for att ansoka om
ogiltighetsforklaring, pa ett klart satt som inte ger utrymme for tolkning, ska anses
utgdra egna handlingar, eftersom de hos innehavaren av det yngre varumaérket har
gett upphov till férvantningar om att nagot forfarande inte kommer-att inledas mot
denne pa grundval av en eventuell ogiltighetsforklaring .av ‘ovaanamnda yngre
registreringar.

Har kan man frdga sig om en innehavare som da hamkannedom ‘om alla de
faktiska omstandigheter som kravs for att bedomashuruvida,Embutides Monells,
S.A. var i ond tro ndr ansbkan om registreringiav varamarket gjordes, sedan kan
aberopa denna onda tro for att undga tillampningen,av hamnda 5-arsfrist.

Pa samma satt, och for det fall partén ar, bunden avisina»egna handlingar och
saledes inte kan aberopa ond tro vare,sig som grund,forogiltighet eller som grund
for att preskription inte ska ske, ska“dentnatienella domstolen avgora fragan
huruvida rattighetsforlust till foljd av passivitetforeligger, varvid de principer som
slogs fast i domen Budéjovicky Budvar och domen HEITEC ska beaktas.

Nar det galler ansokan om registrering av tva EU-varumarken som &r praktiskt
taget identiska mied dewyngre “nationella varuméarken som ar foremal for
forevarande tvist, vilka.gavs in till EUIPO av Embutidos Monells, S.A., rader det
tvivel om huruvida Sanehez Romero Carvajal Jabugo, S.A:s invandning, som
ledde tillgatt registreringsansokan avslogs, kan anses utgdra en atgard som
avbryter fristen, forrdttighetsforlust.

Detta, galler sarskilt:om agerandet hos innehavaren av de aldre varumérkena att
aktivt “invanda “mot registreringen av namnda EU-varumérken utgdr en
anstrédngning inem en rimlig tidsfrist for att avhjalpa situationen.

Tolkningsfrégornas relevans

Forevarande mal avser tillampningen av artiklarna 59 och 61 i
Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU-varumarken (kodifiering).

EU-domstolen har sarskilt ombetts att klargéra samspelet mellan den allménna
rattsprincipen om god tro och namnda artiklar. Det &r frdga om att avgora
huruvida ett agerande som kan anses utgora en “egen handling” ar bindande for
parten i den meningen att det ger upphov till skyldigheter for parten som medfor
rattighetsforlust vad galler ansokan, for det fall parten inte har gjort nagon
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ansbkan vid den tidpunkt som parten sjalv har faststallt som frist och som
sammanfaller med den allmdnna femariga tidsfristen for att ansoka om
ogiltighetsforklaring.

Denna fraga har inte avgjorts tidigare inom unionsratten.

Parterna har emellertid ifragasatt relevansen av begdran om forhandsavgorande.
Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. anser att tidsfristerna for att ansoka om
ogiltighetsforklaring inte &r dispositiva utan offentligréttsliga bestimmelser och
att parterna saledes inte kan avtala om annat &n vad som foreskrivs i dem. Den
omstandigheten att ett burofax har Gversénts dar det anges en begransad tidsfrist
for att ansoka om ogiltighetsforklaring &r saledes inte bindande for parteh, vid ett
senare rattsligt forfarande om ansdkan om registrering _har ‘gjortsyi ond, tro.
Séanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. anser att de atgdrder som Vidtogs under
aren 2012 och 2016-2021, saval pa administrativ niva.som, i domstol, skayanses
utgdra en rimlig anstrangning for att forhindra att situationen Tor detyomstridda
varumérket befasts.

Embutidos Monells, S.A. har daremot gjort,gallande att det.inte ar nédvéandigt att
begara forhandsavgorande, eftersom det finns fastyrattspraxis fran Europeiska
unionens domstol som ger svar pa detstallda fragornajEmbutidos Monells, S.A.
har i detta avseende, vad géller dem,forsta fraganshanvisat till beslut av den 25
oktober 2007, Nijs/revisionsratten (C-495/06 Py,EU:C:2007:644, punkterna 54—
56), och beslut av den 24_juni 2010, Kronepoly’kommissionen (C-117/09 P,
EU:C:2010:370). | synnerhet ska, enligt Embutidos Monells, S.A. domstolens
beslut av den 13 februari 2014, Marsztrack kowski/harmoniseringsbyran (C-
177/13 P, EU:C:2014:183) beaktas. Parten ar saledes enligt Embutidos Monells,
S.A. bunden av sina egnathandlingar och kan darfor inte, nér en tidsfrist for
ansbkan har faststéllts, gora en)ansokan i efterhand. Vad galler den andra
tolkningsfragan. anser Embutides Monells, S.A. att fragan redan har avgjorts
genom demen HEITEC.

Parternas argument ‘vederlagger emellertid inte denna forstainstansdomstols
synsatt. Parterna ar 1,sjalva verket oense om tillampningen av denna princip, vilket
Inpebaratt Svaretinte ar uppenbart.

| detta_avseende maste det beaktas att Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A:s
tolkning awvseende arten av tidsfristerna for att ansoka om relativ
ogiltighetsforklaring grundar sig pa en tolkning av den nationella lagstiftningen,
och inte av gemenskapslagstiftningen mot bakgrund av praxis fran Europeiska
unionens domstol.

Det &ar inte nodvandigt att forklara rattighetsforlusten utifran nationell ratt,
eftersom fragan uteslutande ar gemenskapsréttslig, vilket innebar att den tolkning
som de nationella domstolarna har kunnat gora av rattighetsforlust enligt spansk
ratt inte &r relevant.
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Dessutom har EU-domstolen ombetts att klargéra sin praxis fran domarna
Bud¢jovicky Budvar och HEITEC. Denna friga é&r relevant, eftersom
rattighetsforlust till féljd av passivitet ar ett sjalvstandigt unionsrattsligt institut
vars beskaffenhet och rackvidd skiljer sig fran liknande nationella institut sarskilt i
spansk ratt (preskription och rattighetsforlust), och det finns olika begrepp i de
olika medlemsstaterna. Av denna anledning anses det nédvandigt att gora en
avgransning som maste avse det enskilda fallet som stimmer Gverens med den
tillampning av detta institut som gors av de olika medlemsstaterna.

| detta avseende kan den fragan varken betraktas som en acte clair‘eller som en
rattsakt som nyligen har klargjorts i EU-domstolens praxis, eftersom demstolarna
i de olika medlemsstaterna kan ge olika svar. Det ror sig saledes intehom ett
uppenbart svar for alla domstolar i samtliga medlemsstater ‘somshandlagger
varumarkesmal.

Den forsta tolkningsfragan

Principen om god tro ar en allmén rattsprincipysem @r gemensam for alla
medlemsstater. Det &r ocksa en allman priacip i gemenskapsratten. Av dessa skal
kan ratten inte se nagot skal till att dennafinte'ska beaktasisom-en parameter for att
beddma parternas beteende.

Att innehavaren av en daldre registrering Oversander en formell underréttelse
utanfor domstol i vilken det faststalls en, bestamd tidsfrist for att anstka om
ogiltighetsforklaring, ska if dettasavseende vara“bindande for den part som gor
detta, enligt principencem att ingen far_handla i strid med sina egna tidigare
handlingar (nemo potest contrayfactum proprium venire). Detta &r séarskilt fallet
nar denna frist @r denwallmanna femariga tidsfristen for att ansoka om
ogiltighetsforklaring.

Den omstandighetematt detyyngre tecknet har kunnat registreras i ond tro saknar
betydelse, eftersom innehavaren av det aldre tecknet vid den tidpunkt da burofaxet
overséndes forfogade dveralla uppgifter som var nédvéandiga for att faststélla att
registreringen-hade skett'i ond tro.

Vidare saknarwdet &ven betydelse att den formella underréttelsen gors av
innehavarenay det &ldre tecknet sjélv eller av innehavarens juridiska bitrdde. Den
omstandigheten att detta gors av innehavarens juridiska bitrade, som &r specialist
pa varumarkesrattsliga fragor, kraver visserligen att parten ar bunden av sina egna
handlingar, eftersom det hos motparten har gett upphov till férvantningar om att
en ans6kan om ogiltighetsférklaring inte kommer att goras senare.

Att i samband med ett senare réattsligt forfarande som inletts fyra ar efter
dversédndandet av ndmnda burofax gora gallande att registreringsansokan gjorts i
ond tro i syfte att undga tillampningen av den allmanna femarsfristen for ansékan
om ogiltighetsforklaring ska saledes anses strida mot god tro.
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Den hénskjutande domstolen har darfor foreslagit att EU-domstolen ska besvara
den forsta fragan jakande. Den anser alltsa att artikel 61 i Europaparlamentets och
radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 och artikel 9 i
Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015
for tillnarmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning ska tolkas sa, att en
innehavare av en aldre registrering som i en formell underréttelse utanfor domstol
faststéller en bestamd tidsfrist for att ansoka om ogiltighetsforklaring &r bunden av
sina egna handlingar, genom att hos innehavaren av det yngre varumarket ha
skapat forvantningar om att nagot forfarande inte kommer att inledas gentemot
denne pa grundval av en eventuell ogiltighet efter det angivna datumet, vilket
innebdr att ond tro hos innehavaren av det yngre tecknet vid, tidpunkten for
registreringen ar irrelevant om innehavaren av det aldre tecknet férfogade Gver
alla de uppgifter som kravdes for att anse att detta handlande, hade'sketti god tro.

Den andra tolkningsfragan

Utan att det paverkar den omstandigheten att Sénehez Romero“Carvajal Jabugo,
S.A. inte ansokte om ogiltighetsforklaring inom_den ‘angivna tidsfristen, ska det
konstateras att det inte uppstatt rattighetsforlustytillfoljd av ‘passivitet i den
mening som avses i unionsrétten.

EU-domstolen har i domen HEITEE, slagit fast attiom ”innehavaren av det dldre
varumarket eller en annan aldre réttighet, samtidigt som denne genom en formell
underrattelse har motsatt sig anvandningentav det yngre varumérket, daremot inte,
efter att ha konstaterat att mottagareniav den‘formella underrattelsen har underlatit
att ratta sig efter den elleminleda forhandlingar, inom rimlig tid har fortsatt att gora
anstrangningar for att ‘avhjalpa‘denna situation, i forekommande fall genom att
vidta réattsliga atgdrder vidiensmyndighet eller en domstol, ska slutsatsen dras att
innehavaren hafrunderlatit att vidta de atgarder som stod till buds for att fa det
pastadda intranget att upphora”<(punkt 55).

Ett sadant, pastaende kan eméllertid inte tolkas pa sa satt att det administrativa
Overklagandetiendast och‘uteslutande ska avse den omtvistade registreringen, utan
att det ska géras ‘en helhetsbedémning av hur innehavaren av den &ldre
registreringen,haragerat.

Ratten anserysaledes att det ar relevant att Embutidos Monells, S.A. forsokte
registrera tvd@ EU-varumarken vid EUIPO som i allt vasentligt sammanfoll med
det registrerade nationella varumarket, eftersom det sdrskiljande och dominerande
ordelementet inte skiljde sig at och att ansdkningarna om dessa registreringar
avslogs just pa grund av den oppositionella installningen hos innehavaren av det
aldre tecknet.

Aven om Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. inte vidtog nagra atgarder for att
avhjalpa intranget i dess rattigheter avseende de omtvistade nationella
varumarkena inom ramen for det senare réttsliga forfarandet, gjorde Sanchez
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Romero Carvajal Jabugo, S.A. det for liknande varumérken i samband med
forsoken att registrera dem vid EUIPO.

Efter Sanchez Romero Carvajal Jabugo, S.A:s invandning mot dessa nya
registreringar och det avslag som foljde darav, ansokte Sdnchez Romero Carvajal
Jabugo, S.A. om ogiltighetsforklaring av de nationella varumérkena den 2
november 2021, det vill séga 11 manader efter det att Embutidos Monells, S.A:s
anstkan om registrering av det senaste varumérket hade avslagits.

Av samtliga dessa skal foreslar ratten att EU-domstolen ska besvafa den andra
fragan sa, att artikel 61 i Europaparlamentets och radets fdrordning (EU)
2017/1001 av den 14 juni 2017 och artikel 9 i Europaparlamentets och, radets
direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015, forwtillndrmning, av
medlemsstaternas varumarkeslagstiftning ska tolkas sd, att SanchezyRomero
Carvajal Jabugo, S.A:s agerande, som bestar igatthaktivt “invanda, mot
registreringen av EU-varumdrken som i allt vasentligt, sammanfaller med de
omstridda nationella varumarkena och for vilka ansokningarnayomeregistrering
slutligen avslagits pa grund av dessa invandringary, Utgorien ‘anstrangning inom
rimlig tid for att avhjalpa denna situation,eeftersom ansokanitill"domstol gjordes
inom 11 manader fran det att Embutidos/Monells, S¥A:s‘ansokan om registrering
av det sista varumarket hade avslagits.
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