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DOMSTOLENS BESLUT (tredje avdelningen)

den 14 november 2013 *
"Artikel 267 FEUF — Begreppet domstol — Forfarande som é&r avsett att leda till ett avgoérande av
rattskipningskaraktir — Oberoende — Uppenbart att domstolen saknar behorighet”
I mal C-49/13,
angdende en begiran om férhandsavgérande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Urad pramyslového
vlastnictvi (Republiken Tjeckien) genom beslut av den 22 januari 2013, som inkom till domstolen den
29 januari 2013, i malet
MEF 7 a.s.
mot
MAFRA a.s.,
meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ilesi¢ (referent) samt domarna C. G. Fernlund, A. O Caoimh,
C. Toader och E. Jarasianas,

generaladvokat: P. Cruz Villalén,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

med héansyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora mélet genom motiverat beslut i
enlighet med artikel 53.2 i domstolens rattegangsregler,

foljande

Beslut

Begiran om forhandsavgorande ror tolkningen av artikel 3.2 d i Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EUT L 299, s. 25).

Begiran har framstillts i ett drende mellan MF 7 a.s. (nedan kallat MF 7) och MAFRA as. (nedan

kallat MAFRA) avseende en ansokan fran MF 7 om att varumirkena Mlada fronta DNES och
MLADA FRONTA DNES, vilka innehas av MAFRA, ska ogiltigforklaras.

* Rattegangssprak: tjeckiska.
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Tillaimpliga bestimmelser

Unionsrdtt
Artikel 3.2 d i direktiv 2008/95/EG har foljande lydelse:

"En medlemsstat far bestaimma att ett varumirke inte ska registreras eller, om det redan &r registrerat,
att det ska kunna forklaras ogiltigt i f6ljande fall:

d) om ansokan om registrering av varumérket gjorts i ond tro av den sokande.”

Tjeckisk lagstiftning

Artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 har inforlivats med tjeckisk lagstiftning genom artiklarna 4 och 32 i lag
nr 441/2003 om varumirken (Zakon ¢&. 441/2003 Sb.,, o ochrannych zndmkich) av den
3 december 2003.

Enligt artikel 4 m i ndmnda lag ska ett kdnnetecken inte foras in i registret om det dr uppenbart att
registreringssansokan gjorts i ond tro.

Enligt artikel 32.1 i samma lag ska Ufad pramyslového vlastnictvi (myndigheten for industriell
dganderitt), pa ansokan av tredje man eller ex officio, forklara ett varumirke ogiltigt om det
registrerats i strid med artikel 4.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Mlada fronta dr en dagstidning som publicerats i Tjeckien av foretaget Mlada fronta sedan ar 1945.
Kannetecknet "Mladd fronta” och forkortningen "mf” anvinds for verksamheten men dessa
kannetecken var inte formellt skyddade fore ar 1991.

Ar 1990 upprittade medlemmarna i redaktionsledningen for dagstidningen Mladé fronta aktiebolaget
MaF as. (nedan kallat MaF) som samma ar borjade ge ut dagstidningen Mladd fronta DNES. Den
31 augusti respektive den 19 december 1990 slots tva affdrsavtal mellan foretaget Mlada fronta och
MaF genom vilka det uppstilldes villkor for utgivningen av dagstidningen Mladd fronta DNES. MaF
overforde senare sina utgivningsrattigheter till dagstidningen till MAFRA och de bada ovanndmnda
avtalen ersattes av tva avtal av den 30 december 1991.

Den 20 mars 1991 ansokte Mladd fronta a.s. (rittslig eftertrddare till Mlada fronta) om registrering av
det nationella varumédrket Mladd fronta, vilket fordes in i varumaérkesregistret den 28 juli 1991 under
nr 170613. Varumairket registrerades for publicering av periodiska och icke-periodiska tidskrifter,
kommersiella trycksaker, tillhandahallande av annons- och reklamtjdnster, utarbetande av alla typer av
annons- och reklammaterial och bradskande tryckeriverksamhet, avseende klasserna 16, 35 och 41 i
Nice6verenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av ~ varor och  tjanster  vid
varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

Den 11 oktober 1991 ansokte MAFRA om registrering av de nationella varumirkena Mlad4 fronta

DNES och MLADA FRONTA DNES vilka férdes in i varumirkesregistret den 17 februari 1994 under
nr 174995 och 174996. Varumairkena registrerades for tidningar, tidskrifter, bocker, andra trycksaker,
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distribution, affirsverksamhet, forséljning, annonsering och reklam, radio- och tv-séndningar, agentur-

och annan formedlande verksamhet, utskrifts- och datortjanster och opinionsundersékningar 7,
avseende klasserna 16, 35, 38 och 41 i den ovanndmnda Nice6verenskommelsen.

Den 14 december 2012 mottog Utfad priimyslového vlastnictvi en ansékan fran MF 7 om att
myndigheten skulle ogiltigforklara varumarkena Mlad4 fronta DNES och MLADA FRONTA DNES,
som innehades av MAFRA. Till stod for sin talan gjorde MF 7 gillande att MAFRA inte handlade i
god tro ndr det ansokte om registrering av dessa varumairken, sdrskilt med hénsyn till att ett annat
foretag, Mladd fronta a.s., hade éldre rattigheter till kinnetecknet "Mlada fronta”.

Mot denna bakgrund beslutade Utad priimyslového vlastnictvi att vilandeférklara handliggningen och
stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska artikel 3.2 d i direktiv 2008/95 tolkas s&, att det enbart dr omsténdigheter som framgick fore
eller pd dagen for varumirkesansokan som ér relevanta vid bedomningen av huruvida den som
ansOkt om registrering av ett varumirke handlade i god tro, eller kan &ven omstindigheter som
intrédffade efter att ansokan gavs in anvdndas som bevisning for att sokanden var i god tro?

2) Ska domen [av den 20 november 2001] i de forenade malen C-414/99 - C-416/99, Zino Davidoff
och Levi Strauss (REG 1999, s. [-8691), tillimpas generellt pa alla situationer som innefattar en
bedomning av huruvida en varumérkesinnehavare samtyckt till ett handlande som kan leda till att
dennes exklusiva rattigheter forsvagas eller begransas?

3) Ar det majligt att anta att den som anséker om ett yngre varumirke ir i god tro baserat pa att
innehavaren av det dldre varumairket ingick avtal med denna sékande enligt vilka innehavaren
samtyckte till publicering av en tryckt tidskrift under ett kdnnetecken som liknade det varumaérke
som den senare varuméirkessokanden ansokte om registrering av, samtyckte till att denna tidskrift
registrerades av sokanden och erbjod sokanden stod for publiceringen, dven om avtalen inte
uttryckligen behandlade fragan om immateriella rattigheter?

4) Om omstdndigheter som intréffar efter att en varumarkesansokan gavs in ocksa kan vara relevanta
vid bedomningen av huruvida varumirkessokanden handlade i god tro, dr det d& alternativt
mojligt att anta att sokanden var i god tro baserat pa att innehavaren av det édldre varumarket
medvetet godtog att det omtvistade varumarket existerade i minst tio ar?”

Domstolens behorighet

I artikel 53.2 i domstolens rittegangsregler foreskrivs att domstolen, om det dr uppenbart att den
saknar behorighet att prova ett mal eller om det dr uppenbart att en begiran eller en ansokan inte
kan tas upp till provning, nir som helst far, efter att ha hort generaladvokaten, avgora malet genom
sarskilt uppsatt beslut som &ar motiverat, utan vidare handlaggning.

Det finns anledning att tillimpa denna bestimmelse pa den aktuella begiran om forhandsavgorande.

Det framgar av fast réttspraxis att EU-domstolen vid bedomningen av huruvida det hdnskjutande
organet utgor en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF, vilket &r en rent unionsréttslig
fraga, beaktar ett antal omstandigheter, sdsom huruvida organet dr upprittat enligt lag, organet ar av
stadigvarande karaktir, dess jurisdiktion ér av tvingande art, forfarandet dr kontradiktoriskt, organet
tillimpar rattsregler och huruvida det har en oberoende stillning (se bland annat dom av den
17 september 1997 i mal C-54/96, Dorsch Consult, REG 1997, s. 1-4961, punkt 23, av den
31 maj 2005 i méal C-53/03, Syfait m.fl, REG 2005, s. 1-4609, punkt 29, av den 14 juni 2007 i
mal C-246/05, Haupl, REG 2007, s. [-4673, punkt 16, samt av den 31 januari 2013 i mal C-394/1,
Belov, punkt 38).
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Ett nationellt organ kan inte betraktas som en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF i de
fall den fullgor icke-domande uppgifter, sdsom administrativa uppgifter (se, for ett motsvarande
synsitt, domen i det ovanndmnda malet Belov, punkt 40 och dir angiven réttspraxis).

Det beslut som Ufad primyslového vlastnictvi har att fatta i situationer som den som nu ir foremal for
forhandsavgorande liknar ett forvaltningsbeslut.

I detta avseende ska det papekas att ett forfarande om ogiltigférklaring av ett varumirke vid Urad
pramyslového vlastnictvi i enlighet med artikel 32.1 i lag nr 441/2003 kan inledas inte enbart efter
ansokan av en tredje part utan dven av myndigheten pé eget intititativ, vilket talar for att myndigheten
inte ska betraktas som en domstol, utan snarare som ett forvaltningsorgan.

Sasom framgar av skrivelser fran den tjeckiska regeringen och Europeiska kommissionen kan dessutom
Utad pramyslového vlastnictvis beslut avseende ogiltigférklaring av ett varumirke overklagas till
myndighetens ordférande. Ordférandens beslut kan i sin tur 6verklagas till forvaltningsdomstol déar
Utad primyslového vlastnictvi intar stillning som motpart. Denna ordning fér éverklagande av beslut
om ogiltigforklaring av varumarke talar f6r att myndighetens beslut ér av administrativ karaktar.

Den aktuella begiran om forhandsavgorande skiljer sig saledes pa tva sitt fran den som ledde fram till
domen i det ovannidmnda malet H&upl, i vilket domstolen bedomde att Oberster Patent-und
Markensenat (Osterrikes hégsta instans fér patent och varumirken) utgjorde en domstol i den mening
som avses i artikel 267 FEUF.

For det forsta dr Oberster Patent- und Markensenat behorig att prova 6verklaganden av beslut fran
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (varumérkesmyndighetens avdelning for ogiltigforklaring).
Sasom framgar av punkt 19 i forevarande beslut provar diremot det nu aktuella organet Uiad
pramyslového vlastnictvi ansokningar om ogiltigforklaring av varumérken, och har saledes en
behorighet som liknar den som tillkommer Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

Sasom framgar av punkt 18 i domen i det ovanndmnda malet Héupl utovar, for det andra, ledamoterna
i Oberster Patent- und Markensenat sitt @mbete sjdlvstindigt, utan att vara bundna av nagra
instruktioner. Deras opartiskhet skyddas genom att de kan skiljas fran sitt dmbete i fortid enbart i
klart definierade undantagsfall.

Séddana garantier for en oberoende stéllning och opartiskhet, vilka kravs for att ett organ ska anses
utgéra en domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF, forutsdtter att det finns regler —
sarskilt vad giller organets sammansittning, utndmningen av dess ledamoter, ledamoternas
tjianstgoringstid, de grunder pa vilka ledamoterna kan avsta fran att delta i avgorandet av saken samt
javs- och entledigandegrunder — som utesluter allt rimligt tvivel som enskilda skulle kunna hysa
betriffande organets formaga att inte lata sig paverkas av yttre omstdndigheter och dess neutralitet i
forhallande till de motstaende intressena (se domstolens beslut av den 14 maj 2008 i mal C-109/07,
Pilato, REG 2008, s. I-3503, och dom av den 31 januari 2013 i mal C-175/11, D. och A., punkt 97).

Det framgér av den tjeckiska regeringens och Europeiska kommissionens skriftliga yttranden att de
grunder pa vilka den tjeckiska regeringen kan entlediga ordféranden f6r Urad pramyslového vlastnictvi

inte, lika litet som ordférandens tjanstgoringstid, anges i lag.

P4 grund av det anforda &r det uppenbart att domstolen saknar behorighet att besvara de fragor som
har stillts av Urad primyslového vlastnictvi.
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Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i drendet vid det nationella organet utgor ett led i
beredningen av samma é&rende, ankommer det pa det nationella organet att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter
har haft ar inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

Det dr uppenbart att Europeiska unionens domstol saknar behorighet att besvara de fragor som

har stillts av Urad pramyslového vlastnictvi (Republiken Tjeckien) i beslut av den
22 januari 2013.

Underskrifter
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