Mal T-303/03

Lidl Stiftung & Co. KG
mot

Byran foér harmonisering inom den inre marknaden
(varumiirken, ménster och modeller) (harmoniseringsbyrén)

"Gemenskapsvarumérke — Invéindningsforfarande — Ansdkan om registrering av
ordmérket Salvita — Det dldre nationella ordmérket SOLEVITA — Bevisning pa
anvéindning av det dldre nationella varumérket — Avslag p4 inviindningen”

Férstainstansréttens dom (femte avdelningen) av den 7 juni 2005 . . . . , I -1922

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdirke — Anmdérkningar fran tredje man samt invéndningar — Prévning
av invindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk —
Begrepp — Tolkning med beaktande av syftet med artikel 43.2 och 43.3 i Sforordning
nr 40/94

(Radets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)
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Gemenskapsvarumirke — Anmdrkningar frén tredje man samt invindningar — Prévning
av invindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk —
Begrepp — Bedomningskriterier — Krav pd konkret och objektiv bevisning

(Rédets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)

Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar fran tredje man samt invindningar — Privning
av invindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Bevisuppgifters
bevisvirde — Bedomningskriterier

(Rédets forordning nr 40/94, artiklarna 43.2, 43.3 och 76.1 f; kommissionens Jforordning
nr 2868/95, artikel 1, regel 22.3)

Gemenskapsvarumiirke — Overklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen — Sakprov-
ningfrutsittningar — Grunder som rér overklagandendmndens eget beslut

(Radets forordning nr 40/94, artikel 63.1)

Gemenskapsvarumiirke — Overklagande — Beslut avseende overklagandet — Iakttagande
av rétten till forsvar — Principens rdckvidd

(Ridets forordning nr 40/94, artikel 73)

Gemenskapsvarumiirke — Forfarandebestidmmelser — Provning av sakforhdllanden pd
eget initiativ — Invindningsforfarande — Provning som dr begrinsad till de grunder som
har dberopats och de yrkanden som har framstillts — Aberopad bevisning — Parternas
bevisbirda :

(Ridets forordning nr 40/94, artikel 74.1)

Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar frin tredje man samt invindningar — Provning
av inviindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Ansdkan var uttrycklig
och framstilldes i rétt tid — Verkan — Invindaren har bevisbordan — Varumdirkesso-
kanden har inte ifrigasatt de uppgifter pd vilka invindningen grundar sig — Saknar
betydelse

(Ridets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 42.3)

Vid tolkningen av begreppet verkligt
bruk, i den mening som avses i artikel
43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, skall
det beaktas att syftet med kravet pd att
det méste ha gjorts verkligt bruk av det
dldre varumirket fér att detta skall
kunna &beropas som hinder mot en
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anskan om gemenskapsvarumirke &r
att begrinsa antalet konflikter mellan tvd
varumirken, om det inte finns .nagra
giltiga ekonomiska skil som foljer av en
faktisk funktion som varumirket fyller
p4 marknaden. Syftet med ndmnda
bestimmelse dr emellertid varken att
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uppskatta hur framgangsrikt ett foretag
dr eller att kontrollera dess ekonomiska
strategi eller ens att uteslutande ge
varumirkesskydd 4t kommersiellt
utnyttjande som sker i stor omfattning.

(se punkt 35)

Det #r fréga om verkligt bruk av ett
varumirke, i den mening som avses i
artikel 43.2 och 43.3 i forordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken,
nédr detta anvinds i enlighet med dess
grundliggande funktion, som #r att
garantera ursprungsidentiteten hos de
varor och tjinster for vilka det har
registrerats, i syfte att skapa eller bibe-
halla avséittningsmojligheter for dessa
varor och tjiinster, Detta giller inte fiktiv
anvindning som enbart har till syfte att
bibehdlla varumirkesriitten. Villkoret
om verkligt bruk av varumirket forut-
siitter hiirvid att mirket, sisom det #r
skyddat inom det relevanta omridet,
anviinds offentligt och utit.

Bedomningen av huruvida det har gjorts
verkligt bruk av varumirket skall goras
pd grundval av samtliga omstindigheter
och forhillanden som kan styrka att
mirket faktiskt utnyttjas kommersiellt.
Sddana omstindigheter dr i synnerhet

anvindning som anses motiverad i den
berérda ekonomiska sektorn for att
bibehilla eller skapa marknadsandelar
for de varor och tjinster som skyddas av
varumirket, dessa varors eller tjinsters
art, marknadens egenskaper samt i
vilken omfattning och hur ofta varumir-
ket har anvints.

Vid provningen av huruvida det har
gjorts verkligt bruk av ett #ldre varu-
mérke, skall det géras en helhetsbedém-
ning med hénsyn till samtliga relevanta
omstindigheter i fallet. Vidare kan det
inte visas att ett varumdirke verkligen har
anviints genom antaganden eller pre-
sumtioner, utan det skall finnas konkreta
och objektiva omstéindigheter som visar
att det skett en faktisk och tillriicklig
anvindning av varumirket pa den
berérda marknaden.

(se punkterna 36-38)

Det finns inget stdd i férordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken
eller forordning nr 2868/95 om genom-
forande av forordning nr 40/94 for
slutsatsen att bevisningen, diribland
intyg, vad avser verkligt bruk, i den
mening som avses i artikel 43.2 och 43.3
i férordning nr 40/94, skall beddmas
med utgingspunkt frAn den nationella
lagstiftningen i en medlemsstat. Vid
bedémningen av ett dokuments bevis-
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virde skall det bedémas om dokumentet
innehaller tillférlitliga uppgifter och tas
hénsyn till dokumentets ursprung,
omstindigheterna kring dess tillkomst,
till vem det dr stillt och huruvida dess
innehall verkar fornuftigt och trovérdigt.

(se punkt 42)

Enligt artikel 63.1 i férordning nr 40/94
om gemenskapsvarumérken far talan vid
gemenskapsdomstolen endast vickas
mot &verklagandenidmndernas beslut,
Vid en sidan talan kan saledes endast
grunder som rér dverklagandendmndens
eget beslut upptas till sakprovning. En
grund som gir ut pé ait en enhet vid
Byrén f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och
modeller), som prévar drendet i forsta
instans, har asidosatt en forfaranderegel
kan siledes inte upptas till sakprévning,

(se punkterna 59 och 60)

5, Om en stkande i sin talan mot ett beslut

som fattats av en enhet vid Byrin for
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harmonisering inom den inre markna-
den (varumirken, ménster och model-
ler), som provar drendet i forsta instans,
sjilv inger vissa handlingar till harmoni-
seringsbyrdn och dérfor har kunnat ta
stillning till dem och deras relevans, dr
overklagandenimnden inte skyldig att
lata sokanden yttra sig vad giller dess
bedémning av de omsténdigheter som
denna valt att grunda sitt beslut pa.

Beddmningen av de faktiska omstindig-
heterna ingar i beslatsprocessen och
ritten att yttra sig ror samtliga faktiska
och rittsliga omstindigheter som ligger
till grund for ett beslut men inte den
beslutande myndighetens slutliga still-
ningstagande.

(se punkt 62)

Enligt ordalydelsen i artikel 74.1 i for-
ordning nr 40/94 om varumérkesritten
skall ”i arenden om relativa registre-
ringshinder prévningen vara begrinsad
till vad parterna aberopat och yrkat”.
Aven om denna bestimmelses lydelse, i
den franska versionen, inte uttryckligen
avser parternas inlimnande av bevis,
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foljer det likvél av bestimmelsen att det
dven ankommer pi parterna att
inkomma med bevisning till stod for
sina yrkanden.

(se punkterna 74 och 76)

Enligt artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken
skall, pd begiran av den som har gett
in registreringsansékan, innehavaren av
ett dldre varumirke som har gjort en
invindning bevisa att varumérket verk-
ligen har brukats eller att det finns
godtagbara skil till att det aldrig har
anvints, Om en sddan begéran framstills
medfor det siledes att bevisbordan for
att varumirket verkligen har anviints
(eller for att det finns skilig grund for
att det inte anviints) liggs pad den som
framstillt inviindningen, vid 4ventyr av
att inviindningen avslds. For att si skall
ske kriivs det att det i tid framstills en
uttrycklig begiran vid Byran for harmo-
nisering inom den inre marknaden
(varumérken, ménster och modeller),

Hirav féljer att underlatenheten att inge
bevis for att varumirket verkligen har
anvints inte kan medféra att invind-
ningen avslas, sivida inte s6kanden i tid
har framstillt en uttrycklig begiran om
sddana bevis vid harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyrdn skall avsla en
invindning mot en ansdkan om regi-
strering, om denna ansokan var uttryck-
lig och framstilldes i ritt tid, och den
som invinder mot registreringen inte
har uppfyllt sin bevisborda, och detta
dven om varumérkessékanden inte har
ifrdgasatt de uppgifter pa vilka invind-
ningen grundar sig,

(se punkterna 77-79)
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