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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

FRANCIS G. JACOBS
foredraget den 15 december 2005 *

1, Forevarande mal avser ett dverklagande
av en dom av forstainstansritten, > genom
vilken ritten faststillde ett beslut av forsta
dverklagandenimnden vid Byran for harmo-
nisering inom den inre marknaden (varu-
mirken, moénster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran) om avslag pa
overklagandet av ett beslut fattat av harmo-
niseringsbyrans invéindningsenhet.

2. I beslutet slogs det fast att det hade gjorts
verkligt bruk av ett varumérke i den mening
som avses i artikel 43 i férordning nr 40/94
om gemenskapsvarumirken® och att de
varor som omfattades av det varumirket
och ett foreslaget gemenskapsvarumirke var
av liknande slag i den mening som avses i
artikel 8.1 b i ndmnda férordning.

1 — Originalsprik: engelska.

2 — Dom av den 8 juli 2004 i mal T-203/02, The Sunrider Corp.
mot harmoniseringsbyrdn (REG 2004, 5. 11-2811).

3 — Radets fGrordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumdrken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omréde 17, volym 2, s. 3), i iindrad lydelse.
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Gemenskapslagstiftningen

3. I artikel 8.1 i forordning nr 40/94 fére-
skrivs, i hiir relevanta delar, féljande:

"Om innehavaren av ett dldre varumirke
invander skall det [gemenskaps]varumirke
som ansOkan giller inte kunna registreras

(b) om det — pa grund av att det ir
identiskt med eller liknar det #ldre
varumérket och de varor eller tjinster
som omfattas av varumirkena ir iden-
tiska eller dr av liknande slag — fore-
ligger en risk att allménheten férviixlar
dem inom det omride dir det &ldre
varumérket ér skyddat ...”
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4. 1 artikel 8.2 a anges att "dldre varumir-
ken” innefattar varumirken som &r registre-
rade i en medlemsstat.

5. 1 artikel 42 i férordning nr 40/94 fore-
skrivs att invindningar mot registreringen av
ett gemenskapsvarumirke med stod av
artikel 8 i férordningen far framstillas inom
tre manader efter det att en ansékan om
gemenskapsvarumirke offentliggjorts.

6. 1 artikel 43 i férordning nr 40/94 fore-
skrivs, i hir relevanta delar, foljande:

"2. Pa begiran av sokanden skall en inneha-
vare av ett dldre gemenskapsvarumirke
vilken gjort en inviindning, ligga fram bevis
for att det aldre gemenskapsvarumirket
under en tid av fem ar fore dagen for
offentliggérandet av ansékan om gemen-
skapsvarumirke verkligen har anvints inom
gemenskapen for de varor eller tjinster {or
vilka det #r registrerat och som liggs till stod
for invindningen, eller for att det finns skilig
grund for att det inte anviints, forutsatt att
det dldre gemenskapsvarumirket vid denna
tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. [

avsaknad av sddan bevisning skall invind-
ningen avslas. ...

3. Punkt 2 skall tillimpas nir det giller de
dldre nationella varumirken som avses i
artikel 8.2 a), varvid anvindningen i den
medlemsstat i vilken det ildre nationella
varumirket skyddas skall motsvara anvind-
ning i gemenskapen.”

7. I férevarande mal 4r det klarlagt att bruk
av ett dldre varumirke med innehavarens
medgivande utgor bruk av innehavaren. *

8. I regel 22 i kommissionens férordning om
genomforande av forordningen om gemen-
skapsvarumirke® foreskrivs, i har relevanta
delar, foljande:

2. De uppgifter och beldgg som skall fram-
liggas som bevis om anvindning skall

4 — I analogi med artikel 153 i férordmng nr 40/94, i vilken
foljande foreskrivs savitt avser fallet nar ett gemenskapsvaru-
marke skall upphivas pi grund av det inte har skett ett verkhigt
bruk av varumarket nom fem 4r efter registrering: "Bruk av
gemenskapsvarumarket med innehavarens medgivande skalt
anses utgdra bruk av innchavaren.”

5 — Kommisstonens forordning (IG) nr 2868/95 av den 13 de
cember 1995 om genomforande av rddets forordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumiarke (EGT L. 303, s. 1).
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utgoras av information om plats, tid, omfatt-
ning och typ av anvéndning av invéndnings-
miirket for de varor och tjiinster for vilket det
ir registrerat och pa vilka invdndningen
grundas, samt bevis som stéder denna
information i enlighet med punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begrinsas till
inlimnandet av stédjande dokument och
sddana saker som férpackningar, etiketter,
prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tid-
ningsannonser och sidana skriftliga yttran-
den som avses i artikel 76.1 f i férordningen.”

Bakgrunden till forstainstansriittens dom

9. The Sunrider Corporation (nedan kallad
klaganden) ingav den 1 april 1996 en
ansblkan om registrering av ett gemenskaps-
varumirke till harmoniseringsbyran, Det
varumirke som registreringsansokan avsig
dr ordmirket VITAFRUIT. De varor som
ansbkan om registrering avsig omfattar
“mineral- och kolsyrat vatten samt andra
icke alkoholhaltiga drycker; frakt- och gron-
saksdrycker, fruktsafter; safter och andra
koncentrat for framstillning av drycker;
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drycker baserade pd orter och vitaminer”.
Registreringsansékan offentliggjordes den
5 januari 1998.

10. Den 1 april 1998 framstillde Juan
Espadafor Caba (nedan kallad den inviin-
dande parten), med stdd av artikel 42 i
forordning nr 40/94, en invindning mot att
varumirket skulle registreras. Invindningen
grundades pd att ett dldre varumirke,
ordmirket VITAFRUT, redan hade registre-
rats i Spanien for foljande varor: "Kolsyrade
icke alkoholhaltiga drycker som inte #r
avsedda for medicinskt bruk, alla slag av
kalla drycker som inte #r avsedda for
medicinskt bruk, kolsyrade preparat, brus-
granulat, ojasta frukt- och grénsakssafter
(med undantag av [must]), liskedrycker,
apelsindricka, kalla drycker (med undantag
av mandelmjolk), kolsyrat vatten, Seidlitzvat-
ten och konstgjord is.”

11. Till stod for sin invindning &beropade
den invindande parten artikel 8.1 b i for-
ordning nr 40/94.

12. Klaganden begirde i oktober 1998 att
den invindande parten i enlighet med
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94
skulle ligga fram bevis for att det under en
tid av fem &r fore offentliggdrandet av
ansbkan om gemenskapsvarumirke hade
gjorts verkligt bruk av det dldre varumirket
i Spanien. Invindningsenheten vid harmoni-
seringsbyran anmodade den inviindande
parten att ligga fram sidan bevisning. Den
invéindande parten tillhandahéll harmoniser-
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ingsbyran dels sex flasketiketter pd vilka det
dldre varumirket férekom, dels fjorton
fakturor och bestéllningssedlar, varav tio
stycken var daterade fére den 5 januari 1998.
Det framgick tydligt av fakturorna att for-
siljningen av produkterna med det aldre
varumirket hade skett av Industrias Espada-
for SA och inte av innehavaren av varumir-
ket (den invandande parten Juan Espadafor
Caba).

13. Genom beslut av den 23 augusti 2000
avslog invindningsenheten registreringsan-
sékan fér de varor som betecknades "mine-
ral- och kolsyrat vatten samt andra icke
alkoholhaltiga drycker; frukt- och grénsaks-
drycker, fruktsafter; safter och andra kon-
centrat for framstillning av drycker; drycker
baserade pd orter och vitaminer”. Invind-
ningsenheten ansig for det forsta att det av
de bevis som hade lagts fram av den
invindande parten framgick att det hade
gjorts verkligt bruk av det dldre varumarket i
den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3
i forordning nr 40/94 for de varor som
betecknades "ojista frukt- och gronsakssaf-
ter, liaskedrycker, apelsindricka”. Invind-
ningsenheten ansag for det andra att dessa
varor delvis var av liknande slag som och
delvis var identiska med de varor som i
registreringsansokan betecknades “mineral-
och kolsyrat vatten samt andra icke alkohol-
haltiga drycker; frukt- och grénsaksdrycker,
fruktsafter; safter och andra koncentrat for
framstillning av drycker; drycker baserade pé
orter och vitaminer” och att det fanns en risk
att kiannetecknen i fraga skulle forvixlas i
den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94.

14. Den 23 oktober 2000 6verklagade
klaganden invidndningsenhetens beslut.
Genom beslut av den 8 april 2002 avslog
forsta éverklagandenimnden vid harmoni-
seringsbyrin (nedan kallad 6verklagande-
nimnden) 6verklagandet. Overklagande-
nimnden faststilide i huvudsak de bedém-
ningar som hade gjorts i invindningsen-
hetens beslut. Nimnden understrék
emellertid att det endast hade visats att det
ildre varumirket hade anvints for de varor
som betecknades saftkoncentrat (juice con-
centrate).

15. Klaganden vickte talan om ogiltigfor-
klaring av beslutet vid forstainstansrétten.

Forstainstansriittens dom

16. Vid forstainstansriitten aberopade kla-
ganden tvd grunder. Den forsta grunden
avsig asidosittande av artikel 43.2 i forord-
ning nr 40/94. Denna grund bestod av tvd
delar, varav den férsta delen bestod i att
harmoniseringsbyran ansig att tredje mans
anvindning av det dldre varumirket utgjorde
verkligt bruk, utan att det hade visats att det
forelag ett medgivande fran varumirkesin-
nehavaren, och den andra delen avsag att
harmoniseringsbyran hade missforstatt
uttrycket verkligt bruk. Den andra grunden
avsag asidosittande av artikel 8.1 b i forord-
ning nr 40/94.
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17. Betriffande den férsta grundens forsta
del slog forstainstansritten fast féljande:

"19. Enligt artikel 43.2 och 43.3 och artikel

20.

21.

151 i forordning nr 40/94 skall en
invindning mot att registrera ett
gemenskapsvarumirke avslis om inne-
havaren av det dldre varumirket inte
ligger fram bevis for att han under en
tid av fem ar fore dagen for offentliggs-
randet av anstkan om gemenskapsvaru-
miérke har gjort verkligt bruk av det
dldre varumdérket. Om innehavaren av
det dldre varumirket ddremot lyckas
lagga fram ett sdant bevis skall harmo-
niseringsbyrn préva om de registre-
ringshinder som har &beropats av den
invindande parten f6religger.

Enligt artikel 15.3 i férordning nr 40/94,
jamford med artikel 43.3 i férordningen,
skall tredje mans anvdindning av ett
dldre nationellt varumirke som sker
med varumirkesinnehavarens medgi-
vande anses utgdra anvindning av
innehavaren.

Det skall inledningsvis pépekas att
forstainstansritten tidigare har slagit
fast att omfattningen av den prévning
som &verklagandenidmnden vid harmo-
niseringsbyran ir skyldig att foreta
betriffande det overklagade beslutet, i
forekommande fall invindningsenhe-
tens beslut, inte dr beroende av att den
6verklagande parten &beropar en speci-
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22,

fik grund mot detta beslut, genom att
klandra det siitt pa vilket den enhet vid
harmoniseringsbyrdn som har avgjort
drendet i forsta instans har tolkat eller
tillimpat en rittsregel eller bedémt ett
bevis (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansréittens dom av den 23 sep-
tember 2003 i mal T-308/01, Henkel
mot harmoniseringsbyrdn — LHS (UK)
(KLEENCARE), REG 2003, s. I1I-3253,
punkt 32). Aven om den part som har
6verklagat beslutet till 6verklagande-
nimnden vid harmoniseringsbyrdn inte
har anfort négon speciell grund &r
saledes &verklagandenimnden #nda
skyldig att mot bakgrund av alla upp-
gifter om riittsliga och faktiska férhal-
landen som finns tillgingliga préva
huruvida ett nytt beslut som har samma
innehall som det 6verklagade beslutet
lagenligt kan fattas vid den tidpunkt d&
overklagandet avgors (domen i det
ovanndmnda mélet KLEENCARE,
punkt 29). I denna prévning ingdr dven
fragan huruvida den andra parten i
forfarandet vid odverklagandenimnden,
med hénsyn till de faktiska forhallan-
dena och till de bevis som han har lagt
fram, har visat att det har gjorts verkligt
bruk av det dldre varumérket, antingen
av dess innehavare eller av tredje man
efter medgivande, i den mening som
avses i artikel 43.2 och 43.3 och
artikel 15.3 i forordning nr 40/94. Av
detta foljer att den férsta delgrunden
kan tas upp till sakprévning.

[ provningen i sak ingdr att avgora
huruvida péstdendet att sékanden inte
har bestridit, vare sig vid inviindnings-
enheten eller vid &verklagandenimn-
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den, att innehavaren av det ildre
varumirket hade gett sitt medgivande
ar relevant.

Sasom framgir av de fakturor som har
getts in av den andra parten i forfa-
randet vid éverklagandenimnden saldes
varorna under det ildre varumirket av
bolaget Industrias Espadafor SA, och
inte av varumirkesinnehavaren, dven
om dennes namn dven ingir i det
ifragavarande bolagets firmanamn.

En invindande part som gor gillande
att tredje man har gjort verkligt bruk av
det dldre varumairket i den mening som
avses i artikel 43.2 och 43.3 i f6rordning
nr 40/94 menar underforstatt att
anvindningen har skett med hans med-
givande.

Vad giller sakférhéillandena bakom
detta underforstidda antagande fore-
faller det som om bolaget Industrias
Espadafor SA, om anvindningen av det
ildre varumirket, sisom den framgar av
de fakturor som getts in till harmoni-
seringsbyrdn, hade skett utan innehava-
rens medgivande och, foljaktligen, i strid
med dennes varumirkesritt, normalt
sett skulle ha haft ett intresse av att inte
avsléja bevisen {6r en sddan anvindning
for varumirkesinnehavaren i frdga. Det
framstar dirfor som féga sannolikt att
innehavaren av ett sidant varumirke
kan ligga fram bevis for att varumirket
har anvints mot hans vilja.

26.

27.

28.

Harmoniseringsbyrdn kunde i #dnnu
hégre grad grunda sig pa denna pre-
sumtion, eftersom soékanden inte
bestred att bolaget Industrias Espadafor
SA anvinde det dldre varumirket med
den invindande partens medgivande.
Det ricker inte att sékanden i forfa-
randet vid harmoniseringsbyran mer
allmint gjorde gillande att de bevis
som den invindande parten hade lagt
fram till styrkande av att han hade gjort
verkligt bruk av varumirket var otill-
rickliga.

Det framgér av handlingarna i mélet att
sokanden nidrmare bestimt har patalat
att den anvindning som styrkts mot-
svarade en alldeles for liten forsiljnings-
volym och att bevisningen var bristfillig.
Lydelsen av de inlagor som sokanden
gav in i forfarandet vid harmoniserings-
byrdn kan emellertid inte i ndgot
avseende leda till slutsatsen att sékan-
den har uppmirksammat harmoniser-
ingsbyran pa att det rorde sig om tredje
mans anvindning eller att den uttryckte
tvivel i frigan huruvida varumirkesin-
nehavaren hade gett sitt medgivande till
denna anvindning.

Overklagandenimnden fann i dessa
omstindigheter tillriickligt stod for att
kunna sluta sig till att anvindningen av
det ildre varumirket omfattades av
innehavarens medgivande.
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Av detta foljer att talan inte kan vinna
bifall pa den férsta delgrunden, som
avser dsidoséttande av artikel 43.2 och
43.3 i férordning nr 40/94.”

18. Betriffande den forsta grundens andra
del, ndmligen att harmoniseringsbyran hade
missforstatt uttrycket verkligt bruk, slog
forstainstansritten fast féljande:

”36. Sdsom framgar av nionde skilet i for-

37.

ordning nr 40/94 anser gemenskapslag-
stiftaren att det endast dr motiverat att
skydda &ldre varumiirken i den utstriick-
ning dessa faktiskt anviinds. I enlighet
med detta skil foreskrivs i artikel 43.2
och 43.3 i forordning nr 40/94 att den
som anstker om registrering av ett
gemenskapsvarumairke kan kriva bevis
for att det under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggérandet av den
registreringsansokan mot vilken det
har framstllts en invéindning har gjorts
verkligt bruk av det dldre varumérket
inom det omride inom vilket det
skyddas (forstainstansrittens dom av
den 12 december 2002 i mal T-39/01,
Kabushiki Kaisha Fernandes mot har-
moniseringsbyrdan — Harrison
(HIWATT), REG 2002, s. II-5233,
punkt 34).

Enligt regel 22.2 i kommissionens for-
ordning (EG) nr 2868/95 av den

I- 4246

38.

13 december 1995 om genomférande av
forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1)
skall bevis om anvindning utgéras av
information om plats, tid, omfattning
och typ av anvindning av det ildre
varumdrket. Det kridvs ddremot inte att
den som har framstillt invindningen
avger en skriftlig forsikran med uppgift
om den omsittning som uppnatts
genom anvindning av det dldre varu-
mérket. Enligt artikel 43.2 och artikel 76
i forordning nr 40/94 samt regel 22.3 i
férordning nr 2868/95 kan den som har
framstillt en invindning nimligen vilja
den bevisning han anser vara limplig
for att styrka att det har gjorts verkligt
bruk av det dldre varumirket under den
relevanta perioden. Sékandens kritik att
det inte finns ndgon med ed likstilld
forsdkran med uppgift om den samman-
lagda omséttning som motsvarade for-
séljningen av de varor som omfattades
av det dldre varumirket skall foljaktli-
gen inte godtas.

Det skall vid tolkningen av uttrycket
verkligt bruk tas hinsyn till att syftet
med kravet pa att det har gjorts verkligt
bruk av det dldre varumirket for att det
skall kunna &beropas som hinder mot
en anstkan om gemenskapsvarumirke
ar att begriinsa antalet konflikter mellan
tvd varumérken, om det inte finns ndgra
giltiga ekonomiska skél som foljer av en
faktisk funktion som varumirket fyller
pd marknaden (férstainstansrittens
dom av den 12 mars 2003 i
mal T-174/01, Goulbourn mot harmo-
niseringsbyran -— Redcats (Silk
Cocoon), REG 2003, s. I1-789, punkt 38).
Syftet med nimnda bestimmelse &r
emellertid varken att uppskatta hur
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framgangsrikt ett foretag ar eller att
kontrollera dess ekonomiska strategi
eller ens att uteslutande ge varumarkes-
skydd &t kommersiellt utnyttjande som
sker i stor omfattning.

Sisom framgar av domstolens dom av
den 11 mars 2003 i méil C-40/01, Ansul
(REG 2003, s. 1-2439), angéiende tolk-
ningen av artikel 12.1 i radets direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgiva, omrdde 13,
volym 17, s. 178), vars normativa
innehall i sak motsvarar innehallet i
artikel 43.2 i férordning nr 40/94, dr det
fraga om verkligt bruk av ett varumiirke
nir detta anvinds i enlighet med dess
grundldggande funktion, som &r att
garantera wrsprungsidentiteten hos de
varor och tjinster for vilka det har
registrerats, i syfte att skapa eller bibe-
halla avsittningsmajligheter for dessa
varor och tjinster. Detta giller inte
fiktiv anvindning som enbart har till
syfte att bibehéilla varumairkesritten
(domen i det ovannimnda mélet Ansul,
punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av
varumirket férutsitter hirvid att mir-
ket, sisom det dr skyddat inom det
relevanta omradet, anvinds offentligt
och utit (domarna i de ovannamnda
méilen Ansul, punkt 37, och Silk
Cocoon, punkt 39).

Beddmningen av huruvida det har gjorts
verkligt bruk av varumérket skall goras
pa grundval av samtliga omstindigheter

41.

42.

och férhillanden som kan styrka att
mirket faktiskt utnyttjas kommersiellt.
Sadana 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 tjdnsters
art, marknadens egenskaper samt i
vilken omfattning och hur ofta varu-
mirket har anvints (domen i det ovan-
namnda malet Ansul, punkt 43).

Nar det giller frigan i vilken omfattning
det dldre varumirket har anvints, skall
det sarskilt tas hinsyn till dels den
forsiljningsvolym som all anvindning
motsvarar, dels hur linge och hur ofta
nimnda varumirke har anvints.

Vid provningen, i ett enskilt fall, av
huruvida det har gjorts verkligt bruk av
ett dldre varumiirke, skall det goras en
helhetsbedémning med hénsyn till
samtliga relevanta omstindigheter i
fallet. Vid bedémningen skall det utgés
fran att de omstindigheter som beaktas
i viss utstrickning péaverkar varandra.
Siledes kan en mindre kvantitet av de
varor som har saluforts under nimnda
varumirke kompenseras av att varu-
mirket tidigare har anvints mycket
intensivt eller regelbundet och vice
versa. Den omsittning som uppnitts
och den kvantitet varor som har salts
under det dldre varumirket kan inte
heller bedémas utan att de jamfors med
andra relevanta omstindigheter, sisom
forsiljningsvolymen, produktions- och
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saluforingskapaciteten eller diversifier-
ingen hos det foretag som utnyttjar
varumérket samt de egenskaper som
varorna eller tjinsterna har pd markna-
den i fraga. Domstolen har pi grund
hérav klargjort att det inte 4 nodvin-
digt att anvindningen av det &ldre
varumirket alltid &r kvantitativt bety-
dande for att den skall kunna anses
utgoéra verkligt bruk (domen i det
ovannidmnda mélet Ansul, punkt 39).

Det skall mot bakgrund av det fore-
géende provas om harmoniseringsbyran
hade ritt nir den pd grundval av den
bevisning som hade getts in av den
andra parten i forfarandet vid harmoni-
seringsbyran ansag att det var styrkt att
det hade gjorts verkligt bruk av det sldre
varumérket.

Eftersom den ansdkan om gemenskaps-
varumirke som sékanden hade gett in
offentliggjordes den 5 januari 1998,
stricker sig den femérsperiod som avses
i artikel 43.2 i forordning nr 40/94 fran
den 5 januari 1993 till och med den
4 januari 1998 (nedan kallad den
relevanta perioden).

Sésom framgar av artikel 15.1 i samma
forordning 4r det endast sidana varu-
mirken av vilka det inte har gjorts
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46.

47.

48.

verldigt bruk under fem ar i féljd som
skall bli féremal for sanktionsatgirder
enligt forordningen. Det ricker foljakt-
ligen att det har gjorts verkligt bruk av
ett varumérke under en del av den
relevanta perioden for att sadana sank-
tionsatgirder inte skall vidtas.

Det framgar av de fakturor som getts in
av den andra parten i férfarandet vid
harmoniseringsbyrdn att varumirket
anvindes mellan slutet av maj ménad
1996 och mitten av maj ménad 1997,
det vill siga under elva och en halv
manad.

Det framgar #dven att de utférda leve-
ranserna var avsedda for en kund i
Spanien och att de skulle betalas i
spanska pesetas. Av detta foljer att
varorna var avsedda for den spanska
marknaden, som utgjorde den relevanta
marknaden.

Vad betriffar kvantiteten saluférda
varor, uppgick virdet hdrav till ett
belopp som inte dversteg 4 800 euro,
vilket motsvarar en forsiljning av 293
enheter, som i fakturorna betecknades
cajas (lador), med 12 artiklar i varje, det
vill séiga sammanlagt 3 516 artiklar,
varvid priset exklusive mervirdesskatt
for varje artikel uppgick till 227 spanska
pesetas (1,36 euro). Aven om denna
kvantitet dr relativt liten kan man pa
grundval av de ingivna fakturorna sluta
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sig till att saluforingen av de varor som
avses diri var relativt konstant under en
lingre tid @n [11] manader, en period
som varken dr sdrskilt kort eller ligger
sarskilt nira tidpunkten di s6kandens
ansbkan om gemenskapsvarumairke
offentliggjordes.

De genomforda forsiljningarna motsva-
rar anvindning, som objektivt sett kan
skapa eller bibehalla avsittningsmojlig-
heter for varorna i fraga, vars forsilj-
ningsvolym, med hinsyn till hur linge
och hur ofta anvindningen har pagatt,
inte dr s& liten att man kan dra
slutsatsen att det ror sig om en rent
symbolisk, minimal eller fiktiv anvind-
ning som enbart har till syfte att
bibehalla varumirkesritten.

Att fakturorna var stillda till en enda
kund foranleder inte nagon annan
bedémning. Det ricker att varumirket
anvinds offentligt och utat och inte
enbart inom det foretag som innehar
det édldre varumirket eller i ett distribu-
tionsnit som detta foretag innehar eller
kontrollerar. Sokanden har i detta fall
inte gjort gillande att mottagaren av
fakturorna igs av den andra parten i
forfarandet vid harmoniseringsbyrén,
och det finns i detta fall ingen omstin-
dighet som antyder att s skulle vara
failet. Det dr foljaktligen inte nodvindigt
att som stdd dberopa det argument som
harmoniseringsbyran anforde vid for-
handlingen, enligt vilket kunden ir en
stor leverantor till spanska stormarkna-
der.

51.

52.

Vad betriffar den typ av anvindning
som har skett betriffinde det éldre
varumirket har de varor som fakturorna
avser betecknats concentrado (koncen-
trat), ett begrepp som forst foljs av en
smakangivelse (kiwi, menta (mint), gra-
nadina (grenadin), maracuya, lima
(limett), eller azul trop.) och direfter
av ordet 'vitafrut’ inom citattecken. Man
kan p& grundval av beteckningen sluta
sig till att varorna i fraga utgors av
koncentrerade fruktsafter eller olika
fruktsaftskoncentrat.

Det framgér ocksa av de etiketter som
getts in av den andra parten i forfa-
randet att det ror sig om koncentrat av
olika fruktsafter som &r avsedda for
konsumenterna, och inte om saftkon-
centrat som &r avsedda for industrifore-
tag som framstiller fruktsafter. P&
etiketterna férekommer saledes angivel-
sen 'bebida concentrada para diluir
1 + 3’ (koncentrerad dryck for utspid-
ning 1 + 3), som uppenbarligen riktar
sig till konsumenterna.

Sasom sokanden har pipekat ér etiket-
terna inte forsedda med nigot datwin.
Frigan huruvida etiketterna vanligtvis dr
forsedda med datum, vilket har hivdats
av sokanden men bestridits av harmoni-
seringsbyran, saknar foljaktligen rele-
vans. Aven om etiketterna i sig saknar
bevisvirde, kan de diremot dberopas
som stdd for den bevisning som liggs
fram i forfarandet vid harmoniserings-
byran.
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Av detta foljer att den andra parten i
férfarandet vid éverklagandendmnden
har lagt fram bevis pa att det, med hans
samtycke, under perioden maj 1996-
maj 1997, till en spansk kund saldes
cirka 300 enheter koncentrat av olika
fruktsafter, med 12 artiklar i varje enhet.
Detta motsvarar en omsittning pa cirka
4 800 euro. Aven om det ildre varu-
mirket anvindes i begrinsad omfatt-
ning och det dr att foredra att det finns
mer bevisning tillgéinglig om typen av
anvindning under den relevanta perio-
den, 4r de faktiska omstindigheterna
och den bevisning som har lagts fram av
den andra parten i férfarandet tillrick-
liga for att faststilla forekomsten av
verkligt bruk. Harmoniseringsbyrin
hade foljaktligen rdtt nir den i det
ifrdgasatta beslutet ansdg att det hade
gjorts bruk av det dldre varumirket for
en del av de varor for vilka varumérket
hade registrerats, det vill siga for frukt-
safter.

Vad betriffar den pastddda oférenlig-
heten mellan det ifrgasatta beslutet och
det beslut som fjirde dverklagande-
nimnden vid harmoniseringsbyrin fat-
tade i drende R 578/2000-4
(HIPOVITON/HIPPOVIT), skall det
erinras om att sistnimnda beslut har
ogiltigforklarats genom forstainstans-
rittens dom av den 8 juli 2004 i
mél T-334/01, MFE Marienfelde mot
harmoniseringsbyrin —Vetoquinol
(HIPOVITON) (REG 2004, s. II-2787).
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56.

Mot bakgrund av det foregiende for-
klarar forstainstansritten att talan inte
kan vinna bifall pd den andra del-
grunden. ...”

19. Betriffande den andra grunden, som
avsig &sidosittande av artikel 8.1 b i férord-
ning nr 40/94, slog forstainstansritten fast
foljande:

"63. Om innehavaren av ett dldre varumirke

64.

framstéller en invdndning skall ett
varumirke, enligt artikel 8.1 b i férord-
ning nr 40/94, inte kunna registreras om
de varor eller tjinster som registrerings-
ansbkan galler dr identiska eller av
liknande slag som de varor eller tjanster
for vilka ett dldre varumérke har regi-
strerats och om likheten mellan varu-
miérkena #r tillrickligt stor for att det
skall kunna anses att det foreligger en
risk att allménheten férvixlar dem inom
det omréide dir det ldre varumirket dr
skyddat. Dessutom avses med ildre
varumirken, enligt artikel 8.2 a ii i
forordning nr 40/94, varumérken som
har registrerats i en medlemsstat, for
vilka ansokan om registrering gjorts
tidigare dn ansékan om registrering av
gemenskapsvarumérle.

Sokanden har i detta fall endast ifriga-
satt Gverklagandenimndens konstate-
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randen sévitt avser fragan huruvida de
varor som betecknas drycker baserade
pa érter och vitaminer, som avses med
registreringsansiokan, 4 ena sidan, och
de varor for vilka det har gjorts verkligt
bruk av det dldre varumirket, det vill
siga frukisafter, 4 andra sidan, &r
identiska eller av liknande slag (punk-
terna 19 och 20 i det ifrigasatta
beslutet).

Sasom framgar av rittspraxis skall man,
for att bedoma om varorna eller tjins-
terna i frdga liknar varandra, beakta
samtliga relevanta faktorer som avser
forhallandet mellan varorna eller tjins-
terna, sirskilt deras art, de tilltinkta
képarna, anviandningsomradet samt
huruvida de konkurrerar med eller
kompletterar varandra (domstolens
dom av den 29 september 1998 i mal
C-39/97, Canon, REG 1998, s. 1-5507,
punkt 23).

Sasom har konstaterats ovan i punkt 52
har det ildre varumirket anvints for
koncentrerade fruktsafter som ar
avsedda fér konsumenter och inte {6r
fruktsaftskoncentrat som ir avsedda for
industriféretag som framstéller frukt-
safter. Sokandens argument att varorna
i friga ar avsedda [(6r olika kopare, det
vill siga for industrifdretag, sdvitt avser
saftkoncentrat, och for konsumenterna,
savitt avser drycker baserade pd orler
och vitaminer, skall foljaktligen under-
kannas.

67.

68.

Overldagandenimnden gjorde vidare en
riktig bedomning nir den ansidg att
varorna i friga har samma &dndamal,
niamligen att slicka torst, och att de i
stor utstrickning konkurrerar med var-
andra. Nir det giller de aktuella varor-
nas art och anvindning ror det sig i
bada fallen om icke alkoholhaltiga
drycker som i regel konsumeras kalla,
vars sammansittning i de flesta fall
forvisso dr olika. Att varornas samman-
sittning skiljer sig t péverkar emeller-
tid inte konstaterandet att varorna &r
omsesidigt utbytbara av det skilet att de
ar avsedda att tillfredsstalla ett identiskt
behov.

Av detta foljer att Gverklagandenimn-
den inte gjorde sig skyldig till en oriktig
bedémning nir den ansag att varorna i
friga dr av liknande slag. ... [T]alan
[kan] féljaktligen inte ... vinna bifall pa
denna grund ..."

20. Forstainstansritten ogillade foljaktligen
klagandens talan.

Overklagandet vid domstolen

21. Klaganden har o6verklagat domen till
domstolen. Till stéd for overklagandet har
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den anfort tre grunder, vilka exakt motsvarar
de tre frigor som den tog upp vid
forstainstansritten.

Den forsta grunden for overklagandet

22. Klaganden har férst anfért att
forstainstansriitten feltolkade artikel 43.2
och 43.3 i forordning nr 40/94, jimford
med artikel 15.3 i samma férordning, genom
att beakta tredje mans bruk av varumdrket
VITAFRUT. I synnerhet har klaganden gjort
gillande att forstainstansritten feltolkade
fordelningen av bevisbérdan i artikel 15.1
och 15.3, att den beaktade icke-bindande
(implicita) uttalanden och bevis som ingavs
av den invindande parten och att den stédde
sig pa antaganden i stdllet for pa sikra bevis.

23. Artikel 15.1 #r inte relevant i forevarande
mal, eftersom artikeln endast avser sank-
tionsatgirder pd grund av att ett gemen-
skapsvarumérke inte har anvints. Jag kom-
mer att utgd fran att klaganden avsig att
hanvisa till artikel 43.2, vilken #r tillimplig i
kraft av artike] 43.3. Det dr emellertid riktigt
att artikel 153 #r analogt tillimplig pa
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invandningsforfaranden som grundas pi ett
dldre varumirke. I artikeln foreskrivs att
bruk av varumirket "med innehavarens
medgivande skall anses utgéra bruk av
innehavaren”.

24. 1 huvudsak avser klagandens anmirk-
ning att forstainstansritten inte gjorde en
vederborlig bedémning av huruvida tredje
mans bruk av varumdrket utgjorde ett bruk
av den invéindande parten i den mening som
avses i artikel 15.3.

25. Jag anser att forstainstansritten gjorde
en korrekt beddmning av fragan.

26. Forstainstansritten fann att en invin-
dande part som gor gillande att tredje man
har gjort verkligt bruk av det dldre varu-
mérket "underforstdtt [menar] att anvind-

ningen har skett med hans medgivande”. ®

27, Forstainstansritten gjorde dérefter tvé
specifika papekanden. For det forsta, om
tredje mans anvindning av det dldre varu-
mirket hade skett utan innehavarens medgi-
vande, skulle det strida mot dennes varu-
mirkesritt, och tredje man skulle dirfor
uppenbarligen ha haft ett intresse av att inte
avsloja bevisen fér en sidan anvindning fér
varumaérkesinnehavaren i frga. Det framstar
darfor som féga sannolikt att innehavaren

6 — Punkt 24,
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kan ligga fram bevis for en siddan anvind-
ning.

28. Detta synsitt forefaller i hogsta grad
rimligt. Det vore lonlost och skulle strida
mot principen om god forvaltningssed och
processekonomiska hinsyn om harmoniser-
ingsbyran rutinmissigt krivde att varumir-
kesinnehavaren inger bevis for medgivandet
under sddana omstindigheter.

29. Det vore naturligtvis en annan sak om
klaganden hade tagit upp frigan om att
medgivande saknades vid harmoniserings-
byrdn. Det dr emellertid detta som
forstainstansrittens andra pipekande avsag:
av de handlingar som hade ingetts till
forstainstansritten fanns det inte nigot som
tydde pa att klaganden i forevarande fall hade
gjort detta.®

30. Forstainstansritten drog foljaktligen
slutsatsen att "[6]verklagandenimnden fann
i dessa omstindigheter tillrickligt stod for att
kunna sluta sig till att anvindningen av det
ildre varumirket omfattades av innehava-
rens medgivande”.® Jag instimmer i denna
slutsats och anser att {orstainstansritten inte
gjorde en felbedémning i friga om bevisbor-
dan.

7 — Punkt 25.
8 — Punkterna 26 och 27.
9 — Punkt 28.

31. Klaganden har gjort ett ytterligare pape-
kande i samband med den forsta grunden for
overklagandet, som jag medger att jag har
lite svart att forsta.

32. Klaganden har hivdat att enligt domen i
maélet KLEENCARE ' borde forstainstans-
ritten sjilv ha avgjort huruvida ett nytt
beslut som hade samma innehall som det
beslut som fattades av harmoniseringsbyrans
overklagandenimnd lagenligt hade kunnat
fattas vid den tidpunkt da forstainstansritten
fattade sitt avgorande. Forstainstansritten
gjorde dirfor en felaktig rattstillimpning
nir den fann att harmoniseringsbyrén, vid
antagandet av 6verklagandeniamndens
beslut, kunde stodja sig pa presumtionen
att tredje mans anviandning av varumérket
VITAFRUT hade skett med varumirkesin-
nehavarens medgivande.

33. I punkterna 25, 26 och 29 i domen i
malet KLEENCARE anges foljande:

"25 1 detta avseende framgér det av ritts-
praxis att det foreligger en funktionell
kontinuitet mellan granskaren och 6ver-
klagandenimnderna (forstainstans-
rittens dom av den 8 juli 1999 i
mal T-163/98, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrin (BABY-DRY),
REG 1999, s. 11-2383, punkterna 38-44,
och dom av den 12 december 2002 i
mal T-63/01, Procter & Gamble mot

10 — Citerad i punkt 21 1 forstainstansrattens dom, vilken anges i
punkt 17 ovan. Klaganden har hinvisat till punkt 29 i domen
t milet KLEENCARL.
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harmoniseringsbyrdn (Formen pa en
tval), REG 2002, s. 1I-5255, punkt 21).
Denna rittspraxis dr dock #ven till-
dmplig p& férhillandena mellan andra
enheter vid byrin som avgér drenden i
forsta instans sdsom invindningsenhe-
terna, annulleringsenheterna och éver-
klagandendmnderna.

26 Behorigheten f6r overklagandenimn-
derna vid byrén inbegriper siledes en
omprévning av de beslut som fattats av
de enheter vid byran som avgér drenden
i forsta instans. Vid omprévningen &r
overklagandets utgéng beroende av fra-
gan huruvida ett nytt beslut som har
samma innehdll som det dverklagade
beslutet lagenligt kan fattas vid den
tidpunkt d& éverklagandet avgérs. Over-
klagandendmnderna kan, om inte annat
foljer av artikel 74.2 i forordning
nr 40/94, saledes bifalla éverklagandet
antingen pa grundval av nya omsténdig-
heter eller p4 grundval av nya bevis som
dberopats av den part som dverklagat.
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29 Mot bakgrund av de skil for vilka
redogjorts ovan, i punkterna 25 och
26, finns det nimligen anledning att, i
motsats till vad byrdn har hiivdat, anse
att omfattningen av den bedémning
som &verklagandendmnden #r skyldig
att foreta betriffande det &verklagade
beslutet i princip inte avgérs av de
grunder som anférs av den part som
overklagat. Aven om den part som
overklagat inte har anfort ngon speciell
grund &r saledes overklagandenidmnden
dnda skyldig att mot bakgrund av alla
relevanta rittsliga eller faktiska forhal-
landen préva huruvida ett nytt beslut
som har samma innehdll som det éver-
klagade beslutet lagenligt kan fattas vid
den tidpunkt dé verklagandet avgors.”

34. Dessa punkter ror i huvudsak 8ver-
klagandenéimndernas behérighet att fatta ett
avgbrande pd grundval av nya omstindig-
heter eller bevis som inte fanns tillgingliga
vid granskarens provning eller vid prov-
ningen av andra enheter vid harmonisering-
sbyran som avgér drenden i forsta instans. I
det sammanhanget beaktades de uttryckligen
och tillimpades av forstainstansritten vid
faststéllandet att talan kunde prévas pa den
forsta delen av klagandens forsta grund. Jag
kan dock inte forstd pa vilket sitt over-
klagandenidmndernas behérighet i det avse-
endet dr relevant for forstainstansrittens
behorighet ndr den provar en talan om
ogiltigforklaring av ett beslut av en over-
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klagandenimnd, da det klart inte foreligger

nagon funktionell kontinuitet.

35. Jag anser darfor att overklagandet inte
kan bifallas pa klagandens forsta grund.

Den andra grunden for dverklagandet

36. Klaganden har vidare anfért att
forstainstansritten missforstod uttrycket
verkligt bruk, i den mening som avses i
artikel 43.2 i férordning nr 40/94. Den har i
synnethet hinvisat till férstainstansrittens
"bedémning” i punkterna 48 och 49 i domen.

37. Vid forsta paseendet, och som harmoni-
seringsbyrdn har gjort gillande, innehéller
dessa punkter konstateranden angiende de
faktiska omstindigheterna pa grundval av
forstainstansrittens bedomning av den
bevisning som hade ingetts till den. Enligt
fast rittspraxis ar forstainstansritten ensam
behérig att faststilla och bedoma de rele-
vanta faktiska omstindigheterna och att
bedéma bevisningen. Bedomningen av de
fakiiska omstindigheterna och bevisningen
ar dirfor inte — utom i det fall da uppgifter

som understillts férstainstansratten har
missuppfattats — en rittsfraga som i sig dr
understilld domstolens kontroll i ett mal om
overklagande. '

38. Enligt min mening maste man &ven
komma ihag att i ett overklagande till
domstolen i ett varumirkesmél har i all-
minhet bevisfrigorna och rittsfragorna
redan provats i tre tidigare instanser: forst
av den berérda enheten vid harmoniserings-
byran, direfter av éverklagandenimnden och
sedan av forstainstansritten.

39. Under alla omstindigheter skall det
pipekas att all den bevisning som klaganden
har hanvisat till i forevarande éverklagande '*
omnimndes och bedémdes uttryckligen av
forstainstansritten i punkterna 46-50 i
forstainstansrittens dom.

40. Endast ett av klagandens argument fore-
faller majligen mnelnlla en verklig rittsfraga,

nimligen péastiendet'® att de odaterade
etiketterna inte kunde &beropas som stod

11 — Se scnast dom av den 15 september 2005 i mil C-37/03 P,
BiolD (REG 20065, s. [-7975), punkt 43.

12 — Punkterna B(V)(2)(b)(kk)-(qq) pA sidorna 15 och 16.
13 — Punkt B(V)(2)(b)(ss) pa sidan 17 i éverklagandet.
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for annan bevisning, sisom angavs i punkt 53
i domen. Det framgér dock av punkt 52 att
forstainstansritten endast menade att etiket-
terna bekriftade bevisen i fakturorna att
varorna i fraga var koncentrat av olika
fruktsafter som #r avsedda for konsumen-
terna, och inte saftkoncentrat som #r
avsedda for industriféretag. Eftersom klagan-
den inte har inviint mot detta konstaterande
avseende de faktiska omstindigheterna —
och i princip inte heller skulle kunna
ifrdgasitta det i samband med ett Gver-
klagande — och eftersom klaganden i sitt
overklagande dessutom har uppgett att
"varorna i frdga dr avsedda for daglig
anvindning av slutkonsumenterna”, 1* anser
jag att klagandens argument rérande de
odaterade etiketterna inte kan liggas till
grund for prévningen eller alternativt skall
anses obefogat.

41. Slutligen vill jag tilligga att &ven om de
dterstdende argumenten i klagandens andra
grund for overklagandet skulle anses avse
rttsfrigor och sdledes kunna liggas till
grund foér provningen, anser jag att
forstainstansrétten, nér den drog slutsatsen
att overklagandenimnden hade tolkat
uttrycket verkligt bruk pa ett korrekt sitt,
noggrant analyserade !* och samvetsgrant
tillimpade *® syftet med kravet pa verkligt
bruk och de principer rérande detta uttryck

14 — Punkt B(V)(2){b){00) pi sidan 16.
15 — Punkterna 36 och 38-42,
16 — Punkterna 44-54.
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som domstolen slog fast i domen i malet
Ansul.'” Dessa principer har forklarats
nérmare av domstolen i dess beslut i malet
La Mer Technology Inc.,'® till vilket bada
parterna hanvisade under férhandlingen,
men de har inte &ndrats. I malet La Mer
Technology Inc. fattades beslutet i enlighet
med artikel 104.3 i domstolens rittegings-
regler just ddrfor att domstolen ansig att
svaret pd de fragor som hade hinskjutits i det
mélet klart kunde utldsas av domen i malet
Ansul. *®

42. Jag anser foljaktligen att éverklagandet
inte kan prévas pd den andra grunden,
alternativt att éverklagandet inte kan bifallas
pa den andra grunden.

Den tredje grunden for overklagandet

43. Klaganden har for det tredje gjort
gillande att forstainstansritten gjorde en

17 — Dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul (REG 2003,
s. 1-2439).

18 — Beslut av den 27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer
Technology Inc. (REG 2004, 5. I-1159).

19 — Punkt 14 i beslutet. Domstolen intog nimligen denna
stindpunkt i friga om de sex forsta fragorna, viIEa samtliga
avsig omfattningen och typen av bruk, medan den ansag att
den sjunde fragan —~ som avsig relevansen av anvindning
som har skett efter det att ansékan gavs in, vilken inte direkt
ir aktuell i forevarande mal — inte limnade utrymme for
ndgot rimligt tvivel. Dom av den 29 juli 2005 frin Court of
Appeal (England & Wales), vilken avkunnades efter dver-
klagande av den hiinskjutande domstolens avgérande,
innehiller en del intressanta diskussioner rérande fragorna
som kan vara till hjalp (2005) EWCA Civ 978.
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felaktig tillimpning av artikel 8.1 b i férord-
ning nr 40/94, nir den fann 20 att dver-
klagandenimnden inte hade gjort sig skyldig
till en oriktig bedomning néar den ansag att
varorna i friga var av liknande slag.

44. 1 synnerhet har klaganden gjort gillande
att forstainstansritten, efter "att korrekt ha
papekat att man, for att bedéma om varorna
eller tjansterna i fraga liknar varandra, skall
beakta samtliga relevanta faktorer som avser
forhallandet mellan varorna eller tjinsterna,
sirskilt deras art, de tilltdinkta képarna,
anvindningsomradet samt huruvida de kon-
kurrerar med eller kompletterar varandra ...,
endast beaktade ett par av dessa relevanta
faktorer rérande varorna i friga, namligen de
tilltinkta képarna, anvindningsomradet
samt huruvida de konkurrerar med var-
andra”.

45. Den enda faktor som omnimns i den
forsta av dessa upprikningar och som saknas
i den andra dr varornas art, vilken
{orstainstansritten faktiskt beaktade. '

46. Klaganden har havdat att forstainstans-
rittens bedémning i punkterna 66 och 67 i
domen "inte dr évertygande”, och den har

20 — | punkt 68.

21 — Se punkt 67 i forstainstanstattens dom, vilken anges i
punkt 19 ovan.

gjort ett flertal pistienden som den anser
stoder standpunkten att varorna i fraga inte
ir av liknande slag. De flesta av dessa
pastienden Aterger ordagrant, eller i stort
sett ordagrant, de pastienden med samma
innebérd som klaganden anférde vid
forstainstansritten, > dven om flera andra
har aberopats for forsta gangen vid dom-
stolen. Samtliga pistdenden avser de faktiska
omstindigheterna.

47. Enligt min mening har klaganden inte
visat att forstainstansritten gjorde sig skyldig
till felaktig rattstillimpning. Jag delar har-
moniseringsbyrans uppfattning att den tredje
grunden for éverklagandet enbart avser de
faktiska omstindigheterna och dirfor skall
avvisas.

48. Under alla omstindigheter anser jag att
domen innehiller en korrekt sammanfatt-
ning av de principer som giller vid bedém-
ning av likheten, vilka domstolen siog fast i
domen i malet Canon,?® och en korrekt
tillﬁmgning av dessa principer pa det aktuella
fallet. **

49. Jag anser féljaktligen att 6verklagandet
inte kan prévas pd den tredje grunden,
alternativt att dverklagandet inte kan bifallas
pi den tredje grunden.

22 — Punkterna B(V)(3)(b)(aa), (bb), {cc) och {ee)(aaa) samt (bbb) i
overklagandet har sdledes identisk elter hiknande ordalydelse
sam punkterna B(IN2){c)(bb), (cc), (dd) och {ee) i ansokan
vid forstainstansritten, vilken sammanfattades i punk-
terna 59-61 i domen.

23 — Dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon
(RI'G 1998, s. 1-5507).

24 — Se punkterna 65-67.
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Forslag till avgorande

50. Av de skil som angetts ovan anser jag att domstolen skall

1) ogilla 6verklagandet, och

2) forplikta klaganden ersitta rittegangskostnaderna.
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