DOM AV DEN 11.3.2003 — MAL C-40/01

DOMSTOLENS DOM
den 11 mars 2003 *

I mal C-40/01,

angdende en begiran enligt artikel 234 EG, frin Hoge Raad der Nederlanden
(Nederlinderna), att domstolen skall meddela ett férhandsavgorande i det vid
den nationella domstolen anhingiga malet mellan

Ansul BV

och

Ajax Brandbeveiliging BV,

angdende tolkningen av artikel 12.1 i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym 17, s. 178),

* RittegAngssprik: nederlindska.
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meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G.C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
J.-P. Puissochet (referent), M. Wathelet och C.W.A. Timmermans samt
domarna C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken,
N. Colneric och S. von Bahr,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren M.-F. Contet,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

- — Ansul BV, genom E.J. Louwers och T. Cohen Jehoram, advocaten,

— Ajax Brandbeveiliging BV, genom R.E.P. de Ranitz, advocaat,

— Nederlidndernas regering, genom H. G. Sevenster, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och
H.M.H. Speyart, bida i egenskap av ombud,
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med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 4 juni 2002 av:
Ansul BV och kommissionen

och efter att den 2 juli 2002 ha hért generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

1 Hoge Raad der Nederlanden har, genom beslut av den 26 januari 2001 som
inkom till domstolen den 31 januari 2001, i enlighet med artikel 234 EG stillt tva
frigor om tolkningen av artikel 12.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178, nedan kallat
direktivet).

2 Frigorna har uppkommit i en tvist mellan Ansul BV (nedan kallat Ansul) och
Ajax Brandbeveiliging BV (nedan kallat Ajax) angdende anvindningen av
varumirket Minimax for varor och tjinster som dessa bolag marknadsfor.
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Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsrittsliga bestimmelserna

I artikel 10.1—10.3 i direktivet féreskrivs féljande:

”1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem &r efter det att registrerings-
forfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumairket i medlemsstaten for
de varor eller tjdnster for vilka det registrerats, eller om sidant bruk inte skett
under fem &r i f6ljd, skall varumirket bli foremal for de sanktioner som bestiams i
detta direktiv, under férutsittning att det inte finns giltiga skl till att varumirket
inte anvints.

2. Aven det foljande utgor enligt punkt 1 bruk:

a) Anvindning av varumirket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte
férandrar mirkets sirskiljande egenskaper sa som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten ifrdga av varumirket pi varor eller deras
emballage endast for exportindamal.

3. Varje anvindning av ett varumirke med tillstind av innehavaren eller en
] g- . .

person som ir behorig att anvinda kollektiv-, garanti- eller kontrollmirke skall

anses utgora bruk av innehavaren.”
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I artikel 12.1 i direktivet foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke skall kunna upphivas om det inom en sammanhingande
femarsperiod utan giltiga skal inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten
ifrdga for de varor eller tjanster for vilka det registrerats. Emellertid kan ingen
kriva att varumirket skall upphivas om varumirket har tagits i verkligt bruk
eller dess bruk aterupptagits under tiden mellan utgingen av femdrsperioden och
ansokan om upphidvande. Om bruket av varumirket paborjas eller aterupptas
inom en treménadersperiod fére ans6kan om upphivande, och denna trema-
nadersperiod inleds tidigast vid utgingen av den sammanhingande femarsperiod
under vilken mairket inte anvints, skall emellertid anvindningen limnas utan
avseende om férberedelserna for att inleda eller dteruppta den vidtogs forst efter
det att innehavaren fick kinnedom om att en ansékan om upphivande kunde
komma att goras.”

Den nationella lagstiftningen

I artikel 5.3 i Beneluxlindernas gemensamma varumairkeslag av den 19 mars
1962, som tridde i kraft den 1 januari 1971 (Bulletin Benelux, 1962-2, s. 59,
nedan kallad BV), i dess lydelse till och med den 31 december 1995, foreskrevs
foljande:

”Varumairkesritten skall upphivas
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ANSUL

3. om varumirket, utan giltigt skil, inte har tagits i normalt bruk av varumirkes-
innehavaren eller en licenstagare inom Beneluxlinderna, antingen inom tre ar
efter det att ansokan ingavs eller inom en sammanhingande femaérsperiod.
Domstolen kan i hindelse av en tvist dligga varumirkesinnehavaren hela eller en
del av bevisbordan for att varumairket har anvints. Den som gor géllande att
varumirket inte har anvints under de sex senaste dren innan talan vicktes maste
emellertid bevisa detta.

I artikel 5.2 och 5.3 i BV, i dess lydelse frdn och med den 1 januari 1996, vilken
foljer av protokollet som undertecknades den 2 december 1992 (Nederlands
Traktatenblad 1993, nr 12, s. 1) och som syftade till att inforliva direktivet,
foreskrivs foljande:

2. Inom de grianser som anges i artikel 14 C skall varumirkesritten upphivas

a) om varumirket, utan giltigt skil, inte har tagits i normalt bruk inom
Beneluxlinderna for de varor fér vilka mairket registrerats inom en
sammanhingande femirsperiod. Domstolen kan i hiandelse av en tvist aldgga
varumirkesinnehavaren hela eller en del av bevisbérdan for att varumirket
har anvints.
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3. Med anvindning av varumirket avses vid tillimpningen av artikel 5.2 a
foljande:

a) Anvindning av varumirket i en form som skiljer sig i sddana delar som inte
forandrar markets sarskiljande egenskaper sd som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten ifridga av varumirket pd varor eller deras
emballage endast for exportindamal.

¢) En utomstdendes bruk med varumirkesinnehavarens samtycke.”

I artikel 14 C i BV anges pa vilka villkor talan om att registreringen av ett
varumirke skall hivas fir foras vid behoriga nationella domstolar.

Det framgir av artikel 39 1 BV att de bestimmelser i denna lag som ndmns ovan i
punkterna S—?7 i forevarande dom géller i tillimpliga delar f6r varumirken som
avser tjanster.
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Tvisten vid den nationella domstolen

Ansul har sedan den 15 september 1971 varit innehavare av ordmirket Minimax,
som dr registrerat vid Beneluxlindernas varumirkesbyra under nr 052713 for en
rad olika varuklasser, i forsta hand brandslidckare och liknande varor.

Godkinnandet for de brandslickare som Ansul marknadsférde under varumir-
ket Minimax 16pte ut 4r 1988. Senast frin och med den 2 maj 1989 marknadsfor
Ansul sdledes inte lingre brandslickare under detta varumirke.

Mellan maj 1989 och 4r 1994 silde Ansul emellertid reservdelar och slicknings-
medel for brandsldckare med detta varumairke till foretag som utférde underhall
av desamma. Under samma period utférde Ansul dven sjilvt underhill, 6versyn
och reparation av apparater med varumirket Minimax, och mirket férekom p4
fakturor i samband med dessa arbeten. Vidare forsdg bolaget apparaterna med
sjilvhiftande etiketter med samma varumirke samt med mirken med orden
”Gebruiksklaar Minimax” (anvidndningsklar Minimax). Ansul silde for 6vrigt
sddana etiketter och mirken till de féretag som utférde underhill pi brand-
slickarna.

Ajax ir ett dotterbolag till Minimax GmbH, ett bolag bildat enligt tysk rdtt. Ajax
marknadsfor i Nederlinderna brandskyddsmaterial och tillhérande produkter,
bland annat brandslickare, som kommer frin Minimax GmbH.
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Minimax GmbH ir sedan mer 4n 50 &r innehavare av varumirket Minimax i
Tyskland. Sedan den 16 mars 1992 ar bolaget dven innehavare i Beneluxlinderna
av ett ord- och figurmirke, som har registrerats under nr 517006 och som bestar
av ordet Minimax, skrivet och utformat pa ett sirskilt sitt. Registreringen avser
olika varor, sirskilt brandsldckare och brandslackningsmedel, samt vissa tjinster,
sarskilt installation, reparation, underhall och pafyllning av brandslickare.

Ajax och Minimax GmbH boérjade faktiskt anvinda varumirket Minimax i
Beneluxlinderna &r 1994. Ansul motsatte sig detta i en skrivelse av
den 19 januari 1994.

Den 13 juni 1994 ansékte Ansul om registrering av ordmirket Minimax fér vissa
tjdnster, sirskilt underhdll och reparation av brandslidckare. Mirket registrerades
av Beneluxlindernas varumarkesbyrd under nr 549146.

Ajax vickte talan mot Ansul vid Arrondissementsrechtbank te Rotterdam
(Nederlinderna) den 8 februari 1995. Ajax yrkade for det forsta att ritten skulle
faststilla att Ansuls rittigheter till varumarket Minimax, som registrerats ar 1971
under nr 052713, skulle upphivas pd grund av att mirket inte hade anvints. For
det andra yrkade Ajax att ritten skulle upphiva registreringen av detta
varumirke som gjorts dr 1994 under nr 549146, pd grund av att registrerings-
ansokan hade skett i ond tro. Ansul bestred dessa yrkanden och gjorde genom
genkaromal gillande att Ajax skulle forbjudas att anvianda varumarket Minimax
inom Beneluxlinderna.

Genom dom av den 18 april 1996 ogillade Arrondissementsrechtbank te
Rotterdam Ajax talan och biféll Ansuls genkiromdl. Ajax forbjods dirmed att
anvinda varumirket Minimax i Beneluxlanderna.
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Ajax overklagade domen till Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Nederlinderna).
Denna domstol anség att Ansul sedan 4r 1989 inte lingre hade gjort normalt bruk
av varumirket Minimax. Gerechtshof ansig sirskilt att Ansul sedan denna
tidpunkt inte lingre hade sldppt ut ngra nya varor p4 marknaden, utan endast
hade utfort underhill, 6versyn och reparationer av begagnade apparater.
Gerechtshof angav att anvindningen av sjilvhiftande etiketter och mirken
med detta varumirke inte kunde gora det méjligt att sirskilja brandslickarna.
Aven om det antogs att en sidan anvindning ansigs utgora anvindning av
mirket, kunde den inte, enligt Gerechtshof, utgéra normalt bruk av varumairket i
den mening som avses i artikel 5.3 i BV, eftersom en sidan anvindning inte
syftade till att skapa eller bibehilla avsittningsmoijligheter for brandslickarna.

Genom dom av den 5 november 1998 upphivde Gerechtshof den overklagade
domen och faststillde att Ansuls ritt till det varumirke som registrerats ar 1971
under nr 052713, skulle upphivas samt att Ansuls ritt till det varumirke som
registrerats ar 1994 under nr 549146 skulle upphivas. Gerechtshof forordnade
dven om att dessa registreringar skulle avforas frin registret.

Ansul har o6verklagat denna dom till Hoge Raad der Nederlanden. Denna
domstol anser att utgdngen av tvisten dr beroende av tolkningen av begreppet
“normalt bruk” av varumirket i den mening som avses i artikel 5.3 i BV.

Hoge Raad har for det forsta angett att ett varumirke dr féremal f6r normal
anvindning i den mening som avses i BV nir ”det ber6rda kinnetecknet faktiskt
anvinds i niringsverksamhet for att sirskilja ett foretags varor och tjdnster”.
Hoge Raad har hirvid papekat att det vid bedémningen av om kravet p4 normalt
bruk av varumirket 4r uppfyllt 4r nédvindigt att beakta ”samtliga omstindig-
heter och férhillanden i det enskilda fallet”. Det miste framgi av dessa
omstindigheter att “anvindningen har till syfte — mot bakgrund av vad som
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anses brukligt och kommersiellt motiverat inom det berérda affirsomrddet —
att skapa eller bibehilla avsittningsmojligheter fér de varor och tjdnster som
mirket har registrerats for och inte enbart har till syfte att bibehélla ritten till
varumirket”. Hoge Raad har med hianvisning till Beneluxdomstolens dom av den
27 januari 1981 i méilet Turmac mot Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-81, s. 23)
dessutom angett att “det betriffande dessa omstindigheter och forhallanden skall
tas hiansyn till hur och i vilken omfattning market har anvints samt hur ofta, med
vilken regelbundenhet och hur linge detta har skett, varvid det dven skall tas
hinsyn till vilken slags vara eller tjinst samt vilken typ av foretag det ir friga om
och hur stort detta ar”.

22 Hoge Raad der Nederlanden anser f6r det andra att tolkningen av artikel 5.31 BV
maste ligga i linje med tolkningen av det motsvarande begreppet ”verkligt bruk”,
som forekommer i artikel 12.1 i direktivet. Hoge Raad har siledes beslutat att
vilandeforklara maélet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

?1) Skall uttrycket ’verkligt bruk’ i artikel 12.1 i direktiv 89/104 ges den
innebord som anges i punkt 3.4 ovan [det vill siga den innebord av begreppet
normalt bruk som redovisas ovan i punkt 21 i férevarande dom]? Om frigan
besvaras nekande, enligt vilka (andra) kriterier skall innebérden av begreppet
’normalt bruk’ faststillas?

2) Kan det anses att kravet pa ’normalt bruk’, i den mening som avses ovan, ir
uppfyllt nir inga nya varor siljs under varumirket men annan verksambhet
bedrivs pa det sitt som beskrivs i punkt 3.1 v) och 3.1 vi) [det vill siga den
verksamhet som Ansul bedrev mellan dren 1989 och 1994 och som beskrivs

ovan i punkt 11 i férevarande dom]?”
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Den férsta fragan

Hoge Raad har stillt den forsta fragan for att fi klarhet i hur man skall tolka
begreppet verkligt bruk av varumirket i den mening som avses i artikel 12.1 i
direktivet. Begreppet forekommer dven i artikel 10.1 i direktivet. Den nationella
domstolen vill sirskilt fa klarhet i huruvida detta begrepp kan definieras utifran
samma kriterier som begreppet “normalt bruk” av varumairket i artikel 5 i BV,
eller om andra kriterier skall beaktas.

Fragan har stillts mot bakgrund av att Gerechtshof te ’s-Gravenhage, sisom
niamns i punkt 3.5 i beslutet om hinskjutande, ansig att det for att faststilla att
Ansul inte hade gjort normalt bruk av varumirket Minimax var av avgorande
betydelse att foretaget inte hade sldppt ut nigra nya brandslickare pa marknaden
under detta varumirke utan att det hade utfért 6versyn av begagnade, redan
marknadsférda apparater. Ansul har emellertid vid den nationella domstolen
gjort gillande att en sidan omstindighet saknar betydelse vid bedémningen av
om kravet pd normalt bruk av varumirket i den mening som avses i BV skall
anses vara uppfyllt.

Det méste inledningsvis faststillas huruvida det, mot bakgrund av sidana
situationer som den i tvisten vid den nationella domstolen, krivs att begreppet
verkligt bruk av varumirket, som férekommer i artiklarna 10 och 12 i direktivet,
tolkas enhetligt i gemenskapens rittsordning.

Det foljer av kravet pd en enhetlig tillimpning av gemenskapsritten och av
likhetsprincipen att en gemenskapsbestimmelse som inte innehaller nigon
uttrycklig hinvisning till medlemsstaternas rittsordningar for att bestimma dess
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betydelse och rickvidd normalt skall ges en sjilvstindig och enhetlig tolkning
inom hela gemenskapen, varvid det skall tas hinsyn till sammanhanget och syftet
med bestimmelserna i friga (dom av den 19 september 2000 i mal C-287/98,
Linster, REG 2000, s. 1-6917, punkt 43).

Aven om det ir riktigt att det, enligt tredje skilet i direktivet, ”[inte forefaller]
nddvindigt att nu genomféra ett fullstindigt nirmande av medlemsstaternas
lagstiftning om varumirken”, kvarstdr det faktum att direktivet medfér en
harmonisering av grundldggande och centrala regler pd omradet, det vill siga —
enligt samma skil — de nationella bestimmelser som mest direkt paverkar den
inre marknadens funktion, och att detta skil inte innebir att en fullstindig
harmonisering av dessa bestimmelser ar utesluten (dom av den 16 juli 1998 i
mal C-355/96, Silhouette International Schmied, REG 1998, s. -4799, punkt 23).

Det framgér av sjunde skilet i direktivet att det ”[f]6r att uppnd det mil som
tillnirmningen av [medlemsstaternas lagstiftningar] syftar till kravs att villkoren
for erhdllande och vidmakthéllande av ett registrerat varumirke [i princip ir]
identiska i de olika medlemsstaterna”. I det attonde skilet i direktivet anges att
det ”[f]6r att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumirken
inom gemenskapen och diarmed antalet tvister dem emellan ar... av vikt att
registrerade varumirken faktiskt anviands och att de upphivs om si inte ir
fallet”. I det nionde skilet i direktivet anges vidare att det ”[f]or att underlitta
den fria rorligheten for varor och tjinster dr.. av avgorande betydelse att
sakerstilla att registrerade varumirken hidanefter har samma rittsliga skydd i
alla medlemsstaterna”. I artiklarna 10—15 i direktivet anges till att borja med de
materiella villkor som skall vara uppfyllda for att innehavaren skall behalla sina
rittigheter till mirket pd grund av anvindning. Hir anges dven vilka villkor som
skall vara uppfyllda fér att ndgon skall kunna ifragasitta dessa rittigheter, bland
annat pd grund av att kravet pa verkligt bruk inte ar uppfyllt, vilket 4r avgdérande
for att behdlla rattigheterna till varumarket.

Det foljer av samtliga de bestimmelser som nidmns i féregdende punkt att
gemenskapslagstiftaren har avsett att samma krav pd verkligt bruk fér att
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bibehalla rittigheterna till varumarket skall gilla i samtliga medlemsstater, si att
den garanterade skyddsnivin for varumirket inte varierar beroende pi vilken
lagstiftning som 4r i frdga (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 20 november 2001 i de forenade mélen C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff
och Levi Strauss, REG 2001, s. [-8691, punkterna 41 och 42).

Begreppet verkligt bruk anvinds for 6vrigt dven i artiklarna 15 och 50 i radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3), som
kriterium for att avgdra om rittigheterna till ett gemenskapsvarumirke skall
upphivas.

Det ankommer saledes p4 domstolen att gora en enhetlig tolkning av begreppet
verkligt bruk i artiklarna 10 och 12 i direktivet.

For att faststilla inneborden av begreppet ”verkligt bruk” skall det inledningsvis
erinras om att det i tolfte skilet i direktivet anges féljande: ” Alla medlemsstaterna
i gemenskapen édr bundna av Pariskonventionen for industriellt rittsskydd. Det 4r
nédvindigt att detta direktivs bestimmelser helt 6verensstimmer med bestim-
melserna 1 Pariskonventionen.”

Det kan emellertid konstateras att det i artikel 5 C.1 i denna konvention endast
foreskrivs foljande nir det giller upphivande pd grund av att kravet pa
anvindning inte dr uppfyllt:

”Om i ett land anvidndande av registrerat mirke r foreskrivet, skall registrer-
ingen icke kunna upphivas férrin efter skilig tid och endast om vederbérande
icke visar skal fér sin underlatenhet.”
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Bestimmelserna i Pariskonventionen innehéller siledes inte ndgot relevant
kriterium som gor det mojligt att precisera innebérden av begreppet verkligt
bruk. Rickvidden av detta begrepp kan siledes endast faststillas pd grundval av
en undersokning av bestimmelserna i sjilva direktivet.

Det kan dadrefter konstateras, som Ansul har gjort gillande, att det i 4ttonde
skalet i direktivet anges att det krivs att varumirkena ”faktiskt anviands och att
de upphivs om si inte dr fallet”. ”Verkligt bruk” innebar siledes att mirket
faktiskt anvinds. Denna bed6mning st6ds bland annat av den nederlindska
versionen av direktivet. I dttonde skilet anvinds i denna version uttrycket
”werkelijk wordt gebruikt”. Bedémningen finner dven stod i andra sprikversio-
ner, som till exempel den spanska ("uso efectivo”), den italienska (”uso
effettivo”) eller den engelska versionen (”genuine use”).

”Verkligt bruk” skall sdledes anses innebira en anvindning som inte ar fiktiv och
som inte enbart har till syfte att bibehdlla ritten till varumirket. Anvindningen
skall vara férenlig med varumirkets grundliggande funktion, som ir att
identifiera en varas eller en tjinsts ursprung, si att konsumenten eller den
slutlige anvindaren utan forvaxlingsrisk kan sirskilja denna vara eller tjdnst frén
dem som har ett annat ursprung.

Hirav foljer att ett ”verkligt bruk” av varumairket forutsitter att detta anvinds
pa marknaden f6r de varor eller tjinster som skyddas av varumairket och inte
endast inom det berdrda foretaget. Skyddet av varumairket och de verkningar som
dess registrering har i forhallande till tredje man kan inte fortsitta att gilla om
varumdrket forlorar sitt kommersiella existensberittigande, vilket bestdr i att
skapa eller bibehilla avsittningsmojligheter for de varor och tjanster som bir det
kdnnetecken som utgdr mirket, i forhdllande till andra féretags varor och
tjdnster. Anvindningen av varumirket maste siledes avse varor och tjanster som
redan marknadsfors eller som kommer att marknadsf6ras inom en nira framtid
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och vars marknadsforing foretaget har forberett for att vinna kunder, sirskilt i
samband med reklamkampanjer. En sddan anvindning kan ske genom varumir-
kesinnehavararen, men dven, sdsom foreskrivs i artikel 10.3 i direktivet, genom
en tredje man som har getts tillitelse att anvinda mairket.

Slutligen skall det vid bedémningen av huruvida kravet pi verkligt bruk av
varumirket dr uppfyllt tas hinsyn till samtliga omstindigheter och forhillanden
som kan styrka att market faktiskt utnyttjas kommersiellt, i synnerhet till sidan
anviandning som anses vara berittigad 1 den berérda ekonomiska sektorn for att
bibehalla eller skapa marknadsandelar f6r de varor och tjianster som skyddas av
varumirket.

Vid bedomningen av omstindigheterna i det enskilda fallet kan det siledes vara
motiverat att ta hinsyn sirskilt till vilken slags vara eller tjinst det ir friga om
och vad som kidnnetecknar den aktuella marknaden. Det kan hirvid dven vara
motiverat att beakta i vilken omfattning och hur ofta mirket har anvints. Det ar
siledes inte alltid nodvindigt att anvindningen ir kvantitativt betydande for att
kravet pd verkligt bruk skall anses vara uppfyllt, eftersom detta beror pa den
berérda varans eller tjdnstens egenskaper pd marknaden.

Vidare kan det pa vissa villkor anses foreligga ett verkligt bruk av varumirket nir
detta anvinds for redan marknadsférda varor som mirket har registrerats for och
som inte lingre utbjuds till ny forsiljning.

Detta ir fallet i synnerhet nir innehavaren av det varumirke under vilket dessa
varor har slippts ut pA marknaden siljer reservdelar som ingir i sammansitt-
ningen eller strukturen hos dessa redan marknadsférda varor, for vilka han
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faktiskt har anvint samma mairke, pd de villkor som anges ovan i punk-
terna 35—39 i forevarande dom. Reservdelarna ir en integrerad del av nimnda
varor och siljs under samma varumirke. Dirfor skall ett verkligt bruk av dessa
delar anses avse de redan marknadsforda varorna sjidlva och skall anses kunna
bevara innehavarens rattigheter for dessa varor.

Detta giller dven nir varumirkesinnehavaren faktiskt anvinder mirket pa
samma villkor fér varor eller tjinster som inte ingdr i de redan marknadsférda
varornas sammansittning eller struktur, men som har ett direkt samband med
dessa varor och som ir agnade att tillgodose kundernas behov. Detta kan vara
fallet vid service efter forsiljning, som till exempel f6rsiljning av tillbehorsvaror
eller nirbeslidktade varor och reparation.

Mot bakgrund av vad som anférts ovan skall den forsta tolkningsfrigan besvaras
enligt foljande. Artikel 12.1 i direktivet skall tolkas pd si satt att kravet pd
verkligt bruk dr uppfyllt ndr ett varumirke anvinds i enlighet med dess
grundliaggande funktion, som ar att garantera ursprungsidentiteten hos de varor
och tjianster for vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehilla
avsittningsmojligheter fér dessa varor och tjinster. Detta krav dr inte uppfyllt
nir varumirket anvinds pa ett fiktivt sitt som enbart har till syfte att bibehélla
ritten till varumirket. Beddmningen av huruvida kravet pa verkligt bruk av
varumirket ir uppfyllt skall géras pd grundval av samtliga omstindigheter och
forhallanden som kan styrka att mirket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sddana
omstindigheter dr i synnerhet anvindning som anses motiverad i den berorda
ekonomiska sektorn for att bibehélla eller skapa marknadsandelar f6r de varor
och tjanster som skyddas av varumirket, dessa varors eller tjinsters art,
marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumirket har
anvints. Det forhillandet att anvindningen av varumirket inte rér varor som
nyligen har bjudits ut pd marknaden, utan redan marknadsférda varor, innebar
inte bristande uppfyllelse av kravet pi verkligt bruk, under férutsittning att
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samma varumirke faktiskt anvdnds av innehavaren for reservdelar som ingér i
dessa varors sammansittning eller struktur eller f6r varor eller tjinster som har
ett direkt samband med de redan marknadsforda varorna och som ar dagnade att
tillgodose kundernas behov.

Den andra fragan

Hoge Raad der Nederlanden har stillt den andra frigan for att f3 klarhet i
huruvida — mot bakgrund av svaret pd den forsta frigan — Ansuls anvindning
av varumirket Minimax mellan dren 1989 och 1994 i den niringsverksamhet
som beskrivs ovan i punkt 11 i forevarande dom skall anses utgéra “normalt
bruk” i den mening som avses i BV eller ”verkligt bruk” i den mening som avses i
artikel 12 i direktivet.

Domstolen skall emellertid inte gora en sddan bedémning. I enlighet med den
férdelning av uppgifter som faststillts i artikel 234 EG ankommer det nimligen
pé den nationella domstolen att tillimpa de gemenskapsrittsliga reglerna, sisom
de uttolkats av EG-domstolen, i det mal som den har att préva (se dom av den
8 februari 1990 i mal C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe,
REG 1990, s. I-285, punkt 11; svensk specialutgdva, volym 10, s. 295).

Under dessa omstindigheter skall den andra frigan besvaras pa si sitt att det
ankommer pa den hinskjutande domstolen att dra de nodvindiga slutsatserna av
tolkningen av det gemenskapsrittsliga begreppet verkligt bruk, sisom den foljer
av svaret pd den forsta tolkningsfrigan, for att 16sa den tvist som 4r anhingig vid
denna.

I-2475




47

DOM AV DEN 11.3.2003 — MAL C-40/01

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den nederldndska regeringen och kommis-
sionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, ar inte ersittningsgilla.
Eftersom forfarandet i forhdllande till parterna i madlet vid den nationella
domstolen utgér ett led i beredningen av samma madl, ankommer det pd den
nationella domstolen att besluta om rittegingskostnaderna.

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frigor som genom beslut av den 26 januari 2001 har stillts av
Hoge Raad der Nederlanden — féljande dom:

1) Artikel 12.1 1 rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar skall tolkas pa sa
sitt att kravet pa ”verkligt bruk” ar uppfyllt nér ett varumirke anvinds i
enlighet med dess grundlaggande funktion, som &r att garantera ursprungs-
identiteten hos de varor och tjinster for vilka det har registrerats i syfte att
skapa eller bibehalla avsattningsmojligheter for dessa varor och tjanster.
Detta krav ar inte uppfyllt nir varumirket anviands pa ett fiktivt satt som
enbart har till syfte att bibehilla ritten till varumirket. Bedomningen av
huruvida kravet pa verkligt bruk av varumairket ar uppfyllt skall goras pa
grundval av samtliga omstindigheter och forhallanden som kan styrka att
mirket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sddana omstindigheter 4r i synnerhet
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anvindning som anses motiverad i den berérda ekonomiska sektorn for att
bibehalla eller skapa marknadsandelar f6r de varor och tjinster som skyddas
av varumirket, dessa varors eller tjansters art, marknadens egenskaper samt i
vilken omfattning och hur ofta varumirket har anvints. Det forhallandet att
anvindningen av varumirket inte rér varor som nyligen har bjudits ut pa
marknaden, utan redan marknadsférda varor, innebir inte bristande
uppfyllelse av kravet pd verkligt bruk, under forutsittning att samma
varumirke faktiskt anvinds av innehavaren for reservdelar som ingir i dessa
varors sammansattning eller struktur eller f6r varor eller tjinster som har ett
direkt samband med de redan marknadsférda varorna och som ir dgnade att

tillgodose kundernas behov.

Det ankommer pa den hinskjutande domstolen att dra de nédvindiga
slutsatserna av tolkningen av det gemenskapsrittsliga begreppet verkligt
bruk, sisom den foljer av svaret pd den férsta tolkningsfragan, for att losa
den tvist som ir anhingig vid denna.

Rodriguez Iglesias Puissochet Wathelet
Timmermans Gulmann La Pergola
Jann Skouris Macken
Colneric von Bahr

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 11 mars 2003.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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