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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (attonde avdelningen)

den 1 augusti 2025*

"Begiran om forhandsavgorande — Varumérken — Direktiv (EU) 2015/2436 — Artikel 10 —
Ensamrétt for innehavaren av ett registrerat varumarke att motsétta sig att tredje man anvander
sig av ett kdnnetecken som é&r identiskt med eller liknar varuméarket — Talan om intrang —
Begransningar av varumérkesinnehavarens ensamratt — Artikel 9 och artikel 18.1 —
Réttighetsforlust till f6ljd av passivitet — Fraga huruvida villkoren for att denna réttighetsforlust
ska intrdda dr uttommande — E;j tillatet att tillimpa en allmén princip i nationell ritt vilken, i
andra fall én dem som é&r foreskrivna i dessa artiklar, innebar att ratten att forbjuda anvéindningen
av ett kinnetecken gar forlorad”

I mal C-452/24,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Hogsta
domstolen (Finland) genom beslut av den 26 juni 2024, som inkom till domstolen den
26 juni 2024, i malet

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

mot

Hardeco Finland Oy,

meddelar

DOMSTOLEN (attonde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden S. Rodin samt domarna N. Picarra och O. Spineanu-Matei
(referent),

generaladvokat: D. Spielmann,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Lunapark Scandinavia Oy Ltd, genom J. Hatanmaa, advokat,

* Rattegangssprak: finska.
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— Finlands regering, av M. Pere, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, av P. Némeckov4, J. Samnadda och T. Sevdn, samtliga i egenskap av
ombud,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 10 i Europaparlamentets och radets
direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas
varumadrkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1, och rittelser i EUT L 110, 2016, s.5 och
EUT L 73, 2017, s. 38).

Begiran har framstéllts i ett mal mellan Lunapark Scandinavia Oy Ltd (nedan kallat Lunapark) och
Hardeco Finland Oy (nedan kallat Hardeco). Malet rér Hardecos saluféring av konfektyrvaror
som enligt Lunapark utgor intrang i det foretagets varumarke.

Tillimpliga bestimmelser

Unionsrdtt
I skal 10 i direktiv 2015/2436 anges foljande:

"Det ér av grundldggande betydelse att sékerstélla att registrerade varuméarken har samma rittsliga
skydd i alla medlemsstater. ...”

Artikel 9 i direktivet har rubriken "Ogiltighetsforklaring utesluten till f6ljd av passivitet”. Den
artikeln har féljande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett dldre varumérke som avses i artikel 5.2 eller 5.3 a under fem ar i {6ljd
har funnit sig i att ett yngre varumairke, som ar registrerat i en medlemsstat, har anvénts i
medlemsstaten och han har varit medveten om det, har den innehavaren inte langre rétt att med
aberopande av det dldre varumaérket begéra att det yngre varumairket ska ogiltigférklaras med
avseende pa de varor eller tjanster for vilka det har anvints, forutsatt att ansékan om registrering
av det yngre varumairket inte har gjorts i ond tro.

2. Medlemsstaterna far bestimma att punkt 1 i denna artikel ska tillimpas pa innehavaren av en
annan dldre réttighet som avses i artikel 5.4 a eller b.

3. Ide fall som avses i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumérke inte

ratt att motsétta sig anvdndningen av den aldre réttigheten, &ven om den inte langre kan aberopas
gentemot det yngre varumarket.”
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Artikel 10 i direktivet har rubriken "Réattigheter som &r knutna till ett varumérke”. I den artikeln
foreskrivs foljande:

”1. Registreringen av ett varumairke ger innehavaren en ensamritt.

2. Utan det péaverkar innehavares réttigheter som forvirvats fore ansokningsdagen eller
prioritetsdagen for det registrerade varumairket, ska innehavaren av det registrerade varumarket
ha ritt att férhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksambhet, for varor eller
tjdnster, anvianda ett tecken om

a) tecknet dr identiskt med varumérket och anvinds for varor eller tjinster som ar identiska med
dem for vilka varumaérket &r registrerat,

b) tecknet ar identiskt med eller liknar varumérket och anvidnds for varor eller tjanster som ar
identiska med eller liknar de varor eller tjanster for vilka varumairket &r registrerat, om detta
kan leda till forvixling hos allménheten, inbegripet risken for association mellan tecknet och
varumarket,

c) tecknet dr identiskt med eller liknar varumérket oavsett om det anvénds for varor och tjanster
som dr identiska med eller liknar eller inte liknar dem for vilka varumairket ar registrerat, om
detta dr kdnt i den medlemsstaten och om anvdndningen av tecknet utan skalig anledning
drar otillborlig fordel av eller ar till forfing for varumarkets sérskiljningsférmaga eller
renommeé.

Artikel 18 i direktivet har rubriken "Mellankommande réttigheter som kan goras gillande av
innehavaren av ett yngre registrerat varumirke som foérsvar i mal om intrang”. I artikel 18.1
foreskrivs foljande:

”I mal om intrang ska innehavaren av ett varumarke inte ha rétt att férbjuda anviandningen av ett yngre
registrerat varumarke, om detta yngre varumarke inte skulle forklaras ogiltigt enligt artikel 8, 9.1, 9.2
eller 46.3.”

Finsk rditt

Direktiv 2015/2436 har inforlivats med finsk réitt genom varumérkeslagen (544/2019) av den
26 april 2019, vilken trdadde i kraft den 1 maj 2019.

Enligt 5 § varumaérkeslagen far det inte, utan varumairkesinnehavarens tillstand, i
ndringsverksamhet, som kdnnetecken for varor eller tjanster, anvdndas ett tecken som &r
identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumairke fér varor eller tjinster av samma slag.
Enligt samma bestimmelse far det inte heller anvidndas ett tecken som medfor risk for forvaxling
hos allmédnheten pa grund av att det &r identiskt med eller liknar ett registrerat eller inarbetat
varumadrke for varor eller tjdnster av samma eller liknande slag.

Enligt 6 § 1 mom. varumérkeslagen har varumérkesinnehavaren bland annat rétt att forbjuda
anviandningen av ett sadant tecken som avses i 5 § om tecknet anvidnds pa varor eller i fraiga om
tjidnster eller pa varors forpackningar eller om varor bjuds ut till forséljning, slapps ut pa
marknaden eller importeras under tecknet.
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15 § varumairkeslagen ror verkan av varumérkesinnehavarens passivitet. Enligt den bestimmelsen
giller ensamritten till ett varumarke vid sidan av ett dldre varumérke, om registrering av det yngre
varumadrket har sokts i god tro eller det yngre inarbetade tecknet har tagits i bruk i god tro, och
innehavaren av det dldre varumaérket inte har vidtagit atgarder for att forhindra anvandningen av
det yngre varumairket inom fem ar frén det att innehavaren fick kinnedom om att det yngre
varumdrket anvéands.

I 62 § varumairkeslagen foreskrivs att om nagon gor intrang i ensamrétten till ett varumaérke, kan
domstolen vid vite forbjuda denne att fortsatta med eller upprepa sin gérning.

Enligt 63 § 1 mom. forsta punkten kan domstolen inte forbjuda anvindning av ett yngre
varumérke om innehavaren av det dldre varumaérket varit passiv pa det sitt som foreskrivs i 15 §.

I 70 § varumirkeslagen avser preskription av rétten till gottgorelse och ersdttning vid
varumadrkesintrang. Enligt 70 § 1 mom. far gottgorelse och ersittning for skada endast yrkas for
de fem senaste aren innan talan vécktes.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Lunapark dr innehavare av varumirket DRACULA. Ansokan for detta varumérke gavs in den
29 augusti 2003 och det registrerades den 14 augusti 2009 under nummer 246144 f{or
konfektyrvaror. Lunapark importerar och sldapper ut konfektyrvaror pa den finska marknaden. Pa
dessa varors forpackningar finns ordmirket DRACULA och figurkdnnetecken som aterger
Draculagestalten.

Fore Lunaparks registrering av varumarket importerade Karkkimies Oy — Candyman Ltd (nedan
kallat Karkkimies) konfektyrvaror forsedda med kannetecknet Dracula och sldappte ut dessa varor
pa den finska marknaden. Karkkimies hade inte ndgon genom registrering eller anvdndning
forviarvad ensamritt till de kdnnetecken som foretaget anvénde. Det fanns inte heller nagot avtal
mellan Karkkimies och Lunapark angaende ritten att anvinda varumarket DRACULA.

Den 31 oktober 2019 forvirvades Karkkimies av Hardeco. Hardeco fortsatte att driva Karkkimies
verksamhet. Hardeco borjade siledes fran och med november 2019 att importera och sldppa ut
konfektyrvaror pa den finska marknaden. Pa dessa konfektyrvarors forpackningar fanns ordet
"Dracula” samt figurkénnetecken som atergav Draculagestalten.

Den 6 oktober 2020 vickte Lunapark talan vid Marknadsdomstolen (Finland) och yrkade att den
domstolen skulle faststdlla att Hardecos agerande utgjorde intrang i dess ensamritt till
varumirket DRACULA och att den skulle foreldgga Hardeco att upphora med intranget.
Lunapark yrkade ocksa ersittning for den skada som intranget medfort.

Hardeco bestred kidromalet och gjorde gillande att Lunapark, pa grund av sin passivitet, hade
forlorat sin rdtt att vicka talan om intrang i varuméarket DRACULA. Hardeco gjorde gillande att
foretaget endast hade fortsatt Karkkimies méngariga praxis, mot vilken Lunapark aldrig hade gjort
nagra inviandningar.

Marknadsdomstolen slog i en dom av den 21 december 2022 fast att det kidnnetecken och det

varumirke som star mot varandra é&r identiska och anvinds for samma varor.
Marknadsdomstolen slog ocksa fast att Hardecos anvdndning av det aktuella kdnnetecknet
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medforde en risk for att omsdttningskretsen forvixlade kénnetecknet med varumairket
DRACULA. Den domstolen fann att den omsténdigheten att Lunapark och Karkkimies under en
lang tid hade anvdnt samma kdnnetecken inte hade undanrdjt denna risk, eftersom denna
anviandning inte hade lett till att omsattningskretsen skilde konfektyrvaror importerade av det
ena foretaget fran konfektyrvaror importerade av det andra foretaget.

Marknadsdomstolen ogillade emellertid Lunaparks yrkanden. Enligt Marknadsdomstolen var
varumairkeslagens bestimmelser om féljderna av varumirkesinnehavarens passivitet inte
tillaimpliga i malet, eftersom Hardeco inte hade ndgon ensamritt till de kinnetecken som foretaget
anviande. Inom finsk civilritt finns det dock en val férankrad princip som innebér att en kdrande
maste vicka talan eller gora géllande sin rattighet inom skilig tid fran det att vederborande fick
kdnnedom eller borde ha fatt kinnedom om de omsténdigheter som ligger till grund fér dennes
ansprak. I forevarande fall hade Lunaparks passivitet pagatt under sé lang tid att foretagets rétt
att vicka talan om varumaérkesintrang mot Hardeco genom att gora gillande de réttigheter som
ar knutna till varumédrket DRACULA hade forfallit. Den omstédndigheten att det aktuella
kdnnetecknet numera anvindes av Hardeco i stillet for av Karkkimies saknade betydelse,
eftersom Hardecos verksamhet avsdg samma konfektyrvaror som dem som Karkkimies hade
slappt ut pa marknaden, med avseende pa vilka Lunapark hade forblivit passiv.

Lunapark overklagade Marknadsdomstolens dom till Hogsta domstolen (Finland), som ar
hanskjutande domstol.

Lunapark har till stod for sitt overklagande gjort géllande att den allménna privatrittsliga princip
som Marknadsdomstolen har lagt till grund for sitt avgérande inte kan tilldimpas i forevarande fall.
En tillimpning av denna princip skulle ndmligen innebédra att den ensamrétt som ett varumarke
ger dess innehavare begransades i strid med direktiv 2015/2436. Lunapark har dessutom havdat
att foretaget, i vart fall, hade agerat inom skalig tid mot Hardecos beteende, eftersom Lunaparks
passivitet i forhallande till Karkkimies inte far gynna Hardeco. Hardeco har diaremot pastatt att
det inte finns nagon bestimmelse i direktiv 2015/2436 som hindrar att nidmnda allménna
privatrattsliga princip tillampas i forevarande fall och att varumérkesinnehavarens passivitet far
de foljder for innehavarens ratt att forbjuda anvandning av varumérket som ér knutna till denna
princip.

Enligt den hénskjutande domstolen har fragan huruvida artikel 10.2 och 10.3 i direktiv 2015/2436
utgor hinder for tillimpningen av en sadan princip dnnu inte behandlats i EU-domstolens praxis.

Detta ir skilet till att den hénskjutande domstolen fragar sig huruvida innehavaren av ett
varumarke, till f6ljd av sin passivitet, kan forlora ratten att forbjuda tredje man att anvédnda ett
kdnnetecken pa ett sitt som skadar en av varumirkets funktioner i ett annat fall &n det i
direktiv 2015/2436 foreskrivna fallet avseende réttighetsforlust till f6ljd av passivitet.

Mot denna bakgrund beslutade Hogsta domstolen att vilandeforklara mélet och stilla foljande
tolkningsfragor till EU-domstolen:

"Utgor artikel 10 i [direktiv 2015/2436] hinder, i en tvist avseende intrang i ett varumérke, mot
tillaimpningen av en nationell princip, enligt vilken varuméarkesinnehavaren &ven i andra fall 4n
de som avses i artikel 18.1 och artikel 9.1 eller 9.2 i direktiv 2015/2436 kan forlora sin rétt enligt
artikel 10.2 och 10.3 i det direktivet att forbjuda tredje man att anvdnda ett tecken vars
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anvindning skadar eller kan skada nagon av varumirkets funktioner, eftersom
varumaérkesinnehavaren haft kinnedom om anvéndningen av varumairket, men inte inom skalig
tid har sokt fa denna anvéndning férbjuden?”

Provning av tolkningsfragan

Den hédnskjutande domstolen soker med sin fraga klarhet i huruvida artikel 10 i direktiv 2015/2436
ska tolkas s4, att den utgor hinder for att tillimpa en allmén princip i nationell ratt som innebér att
en innehavare av ett registrerat varumairke — i ett annat fall 4n det som avses i artikel 18.1 i det
direktivet, jamford med artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv — forlorar ritten att forbjuda tredje
man att anvinda ett identiskt eller liknande kédnnetecken for varor som ér identiska med eller
som liknar de varor for vilka ndmnda varumaérke registrerats.

For det forsta erinrar domstolen om att enligt artikel 10.1 i direktiv 2015/2436 ger registreringen
av ett varumirke innehavaren en ensamritt till detta varumirke. Enligt artikel 10.2 i samma
direktiv har innehavaren av det registrerade varumarket rétt att féorhindra tredje man, som inte
har innehavarens tillstiand, att i ndringsverksamhet, anvinda ett kdnnetecken som &r identiskt
med eller liknar varumaérket, om villkoren i artikel 10.2 a, b eller ¢ dr uppfyllda.

Artikel 10 i direktiv 2015/2436 innebir en fullstindig harmonisering av reglerna om de rattigheter
som &dr knutna till ett varumirke och definierar de rdttigheter som tillkommer
varuméirkesinnehavarna inom Europeiska unionen (dom av den 27 oktober 2022, Soda-Club
(CO2) och SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, punkt 33 och dir angiven
rattspraxis).

For det andra begrdnsar artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 rétten for en innehavare av ett
varumirke, i samband med ett mél om intrdng, att forbjuda anvidndningen av ett yngre
varumadrke, om det yngre varumairket inte forklarats ogiltigt enligt bland annat artikel 9.1 eller 9.2
i samma direktiv, vilken ror réttighetsforlust till f5ljd av passivitet.

Enligt den sistndimnda bestammelsen giller att om innehavaren av ett dldre varumérke under fem
ar i foljd har funnit sig i att ett yngre varumarke, som dr registrerat i en medlemsstat, har anvénts i
medlemsstaten och vederborande har varit medveten om det, har den innehavaren inte ldngre ratt
att med dberopande av det dldre varumarket begéra att det yngre varumaérket ska ogiltigforklaras
med avseende pa de varor eller tjanster for vilka det har anvénts, forutsatt att ansokan om
registrering av det yngre varumaérket inte har gjorts i ond tro.

Domstolen har betréffande réttighetsforlust till f6ljd av passivitet i ett ogiltighetsforfarande slagit
fast i punkt 33 i domen av den 22 september 2011, Budéjovicky Budvar (C-482/09,
EU:C:2011:605), att artikel 9 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178), nu artikel 9 i direktiv 2015/2436, medfor en fullstindig
harmonisering av villkoren for nir innehavaren av ett yngre registrerat varumarke kan behélla
ritten till detta varumirke ndr innehavaren av ett dldre identiskt varumérke ansoker om
ogiltighetsforklaring av det yngre varumarket.

Bade artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 och artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv, till vilken den
forstnimnda bestimmelsen hénvisar, avser en potentiell konflikt mellan tvad registrerade
varumdrken. Med hénsyn till denna omsténdighet kan den réttspraxis som avser rittighetsforlust
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till foljd av passivitet i samband med ett ogiltighetsforfarande Overforas pa det fallet att
rattighetsforlust till foljd av passivitet gors gillande i ett mél om intrang som riktar sig mot ett
yngre registrerat varumarke.

Artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 medfor foljaktligen en fullstindig harmonisering av villkoren for
att begrdnsa den ensamritt som dr knuten till ett varumarke nér innehavaren forhallit sig passiv. I
den bestammelsen foreskrivs enbart att ett yngre registrerat varumirke kan tolereras pa vissa
villkor — dér finns inte nagot foreskrivet om tolerans av att ett icke-skyddat kdnnetecken som
inte dr forenat med nagon ensamritt.

I forevarande fall framgar det dock av beslutet om hénskjutande att varken Karkkimies eller
Hardeco har forvdarvat nagon ensamritt till kdnnetecknet Dracula genom registrering eller
anvandning, trots att anvindningen av detta kidnnetecken inleddes fore Lunaparks registrering av
varumirket DRACULA. Det ankommer emellertid pa den hdnskjutande domstolen att kontrollera
detta.

Utan att ifragasdtta det faktum att artikel 18.1 i direktiv 2015/2436, jamford med artikel 9.1 och 9.2
i samma direktiv, inte ar tillimplig i det nationella malet om varumérkesintrang, ar det mot denna
bakgrund som den hénskjutande domstolen fragar sig huruvida en begridnsning av ratten for
innehavaren av varumirket Dracula att motsétta sig anvindningen av kidnnetecknet Dracula kan
grunda sig pa en allmén princip i nationell rétt enligt vilken varumérkesinnehavaren, inom skélig
tid, forlorar sin ratt om vederborande forhaller sig passiv.

Sasom framgar av de foregdende domskilen, och sasom dven den finska regeringen har gjort
gallande i sitt skriftliga yttrande, far en nationell domstol inte, i ett mal som avser den ensamritt
som &r knuten till ett varumarke, begriansa utovandet av denna ritt utover vad som ar foreskrivet i
artikel 18.1 i direktiv 2015/2436, jamford med artikel 9.1 och 9.2 i samma direktiv.

En motsatt tolkning av artikel 10 och artikel 18.1 i direktiv 2015/2436 skulle undergrava
direktivets syfte, vilket bland annat, saisom anges i skil 10 i direktivet, dr att sdkerstélla ett
enhetligt skydd for registrerade varumaérken i alla medlemsstater.

Mot bakgrund av det anforda ska tolkningsfragan besvaras enligt foljande. Artikel 10 i
direktiv 2015/2436 ska tolkas sa, att den utgoér hinder for att tillimpa en allmén princip i
nationell ritt som innebar att en innehavare av ett registrerat varumarke — i ett annat fall d4n det
som avses i artikel 18.1 i det direktivet, jamford med artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv —
forlorar rétten att forbjuda tredje man att anvdnda ett identiskt eller liknande kidnnetecken for
varor som dr identiska med eller som liknar de varor for vilka ndimnda varumarke registrerats.

Riéttegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héinskjutande domstolen att besluta om
rattegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till EU-domstolen som andra an
ndamnda parter har haft dr inte erséttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (attonde avdelningen) foljande:

Artikel 10 i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den
16 december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumirkeslagstiftning

ska tolkas pa foljande sitt:

Den bestimmelsen utgor hinder for att tillimpa en allmin princip i nationell riatt som
innebir att en innehavare av ett registrerat varumirke — i ett annat fall dn det som avses i
artikel 18.1 i det direktivet, jimford med artikel 9.1 eller 9.2 i samma direktiv — forlorar
ritten att forbjuda tredje man att anvinda ett identiskt eller liknande kidnnetecken for
varor som dr identiska med eller som liknar de varor for vilka nidmnda varumirke
registrerats.

Underskrifter
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