SUNRIDER MOT HARMONISERINGSBYRAN

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 11 maj 2006°

I mal C-416/04 P,

angdende ett 6verklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
27 september 2004,

The Sunrider Corp., Torrance, Kalifornien (Forenta staterna), foretritt av
A. Kocklduner, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket den andra parten &r:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av S. Laitinen och A. Folliard-
Monguiral, bada i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,

* Rattegingssprik: engelska.
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meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna K Schiemann,
K. Lenaerts, E. Juhdsz och M. Ilesi¢ (referent),

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: handliggaren B. Fiilop,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 17 novem-
ber 2005,

och efter att den 15 december 2005 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Sunrider Corp. har yrkat att domstolen skall upphiva den dom som meddelades av
Europeiska gemenskapernas forstainstansrétt den 8 juli 2004 i mal T-203/02,
Sunrider mot harmoniseringsbyran — Espadafor Caba (VITAFRUIT) (REG 2004,
s. 11-2811) (nedan kallad den 6verklagade domen). Genom den 6verklagade domen
ogillade forstainstansritten bolagets talan om ogiltigforklaring av det beslut som
fattats av forsta 6verklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmonisering-
sbyran) den 8 april 2002 (irende R 1046/2000-1), som innebar avslag pd anstkan om
registrering av ordmérket VITAFRUIT (nedan Lallat det ifrigasatta beslutet).
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Tillimpliga bestimmelser

I artikel 8.1 b och 8.2 aii, vilken artikel har rubriken Relativa registreringshinder, i
radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omride 17, volym 2, s. 3),
foreskrivs foljande:

”1. Om innchavaren av ett dldre varumirke invinder skall det varumirke som
ansokan giller inte kunna registreras

b) om det — pa grund av att det ir identiskt med eller liknar det dldre varumirket
och de varor eller tjanster som omfattas av varumirkena ér identiska eller 4r av
liknande slag — foreligger en risk att allminheten forvixlar dem inom det
omrade dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumirket associeras med det édldre varumirket.

2. Med éldre varumérken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumirken for vilka ansdkan om registrering gjorts
tidigare in ansékan om registrering av gemenskapsvarumérket, med vederborlig
hénsyn tagen till de ansprak som kan goras pa prioritet for dessa varumarken:
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ii) Varumérken som har registrerats i en medlemsstat ...”

Artikel 15 i forordning nr 40/94, med rubriken Bruk av gemenskapsvarumérken, har
foljande lydelse:

"1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort
verkligt bruk av gemenskapsvarumirket i gemenskapen for de varor eller tjinster for
vilka det registrerats, eller om sadant bruk inte skett inom en period av fem r i foljd,
skall gemenskapsvarumérket bli foremal for de sanktioner som bestims i denna
férordning, under forutsittning att det inte finns skilig grund for att gemenskaps-
varumérket inte anvénts.

3. Bruk av gemenskapsvarumirket med innehavarens medgivande skall anses
utgora bruk av innehavaren.”

L artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, med rubriken Prévning av invéindning,
foreskrivs foljande:

”2. Pa begiran av sdkanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke,
vilken gjort en invindning, ligga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket
under en tid av fem &r fore dagen for offentliggorandet av ansékan om
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gemenskapsvarumirke verkligen har anvénts inom gemenskapen for de varor eller
tjanster for vilka det &r registrerat och som liggs till stéd for invéandningen ..,
forutsatt att det ildre gemenskapsvarumirket vid denna tidpunkt har varit
registrerat i minst fem ar. I avsaknad av sidan bevisning skall invéindningen avslas.
Om det ildre gemenskapsvarumirket endast har anvants for en del av de varor eller
tjanster for vilka det registrerats, skall det vid provning av invindningen anses vara
registrerat endast for denna del av varorna eller tjdnsterna.

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 éldre nationella
varumirket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.”

I regel 22.2 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomforande av radets férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) anges att "[d]e
uppgifter och beligg som skall framliggas som bevis om anvéindning skall utgéras av
information om plats, tid, omfattning och typ av anviindning av invindningsmérket
for de varor och tjanster for vilket det dr registrerat och pa vilka invindningen
grundas”.

Bakgrunden till tvisten

Den 1 april 1996 ansokte klaganden i enlighet med forordning nr 40/94 hos
harmoniseringsbyran om att ordmirket VITAFRUIT skulle registreras som
gemenskapsvarumirke.
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De varor som registreringsansékan avser ingdr i klasserna 5, 29 och 32 enligt
Nicedverenskommelsen om internationell Klassificering av varor och tjanster vid
registrering av varumirken av den 15 juni 1957, med #ndringar och tillagg. De varor
som ingdr i klas. 32 utgbrs av "6l; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke
alkoholhaltiga drycker; frukt- och gronsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra
koncentrat for framstillning av drycker; drycker baserade pa érter och vitaminer”.

Den 1 april 1998 framstillde Juan Espadafor Caba, med stéd av artikel 42.1 i
férordning nr 40/94, en invéndning mot att varumirket skulle registreras med
avseende pd samtliga varor som avsags i registreringsansokan.

Det dldre varumirket, som Juan Espadafor Caba #r innehavare av, utgérs av det
nationella ordmirket VITAFRUT, som har registrerats i Spanien fér varorna
"kolsyrade icke alkoholhaltiga drycker som inte ér avsedda for medicinskt bruk, alla
slag av kalla drycker som inte &r avsedda for medicinskt bruk, kolsyrade preparat,
brusgranulat, ojésta frukt- och grénsakssafter (med undantag av vort), laskedrycker,
apelsindricka, kalla drycker (med undantag av mandelmjolk), kolsyrat vatten,
Seidlitzvatten och konstgjord is”, som ingér i klasserna 30 och 32.

P4 klagandens begiran anmodade harmoniseringsbyrans invindningsenhet Juan
Espadafor Caba, i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94, att ligga
fram bevis for att det under en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av
ansbkan om gemenskapsvarumirke hade gjorts verkligt bruk av det &ldre
varumirket i Spanien,

Juan Espadafor Caba tillhandah6ll dels sex flasketiketter pa vilka det #ldre
varumérket forekom, dels fjorton fakturor och bestéllningssedlar, varav tio stycken
var daterade fére dagen for nimnda offentliggorande.
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Genom beslut av den 23 augusti 2000 avslog invdndningsenheten ansfkan om
registrering av gemenskapsvarumérke for de varor som ingar i klass32, andra &n ol
och som avsags i registreringsansokan. Invindningsenheten ansag for det forsta att
det av de bevis som hade lagts fram av Juan Espadafor Caba framgick att det hade
gjorts verkligt bruk av det ldre varumirket i den mening som avses i artikel 43.2
och 433 i forordning nr 40/94 for varorna "ojista frukt- och gronsakssafter,
liskedrycker, apelsindricka”. Invindningsenheten ansag for det andra att dessa varor
och de varor som ingar i klass 32, med undantag av 61, var delvis av liknande slag och
delvis av identiskt slag och att det fanns en risk for forvéxling, i den mening som
avses i artikel 8.1 b i samma férordning, mellan det dldre varumérket och det sokta
varumirket.

Klagandens éverklagande av detta beslut avslogs genom det ifrgasatta beslutet.
Harmoniseringsbyrans forsta éverklagandendmnd faststéllde i allt visentligt de
beddmningar som hade gjorts i invindningsenhetens beslut. Nimnden understrok
emellertid att det endast hade visats att det dldre varumirket hade anvénts for de
varor som betecknades som saftkoncentrat.

Forfarandet vid forstainstansritten och den dverklagade domen

Klaganden yrkade, genom ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den
2 juli 2002, att det ifrigasatta beslutet skulle ogiltigforklaras pa grund av
asidosittande av dels artikel 43.2 i forordning nr 40/94, dels artikel 8.1 b i samma
forordning.

Genom den forsta grundens forsta del gjorde klaganden géllande att overklagande-
nimnden felaktigt hade beaktat tredje mans anvindning av varumirket. Klaganden
hiivdade ndmligen att invindaren inte hade visat att det dldre varumirket hade
anvints med hans medgivande.
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Férstainstansritten konstaterade i punkt 23 i den 6verklagade domen att det var
bolaget Industrias Espadafor SA, och inte Juan Espadafor Caba, innehavaren av det
dldre varumirket, som hade stitt for den &beropade anvindningen av detta
varumérke, &ven om dennes namn #ven ingick i det ifrdgavarande bolagets
firmanamn. Rétten ansig emellertid, i punkterna 2428 i domen, att 6verklagande-
ndmnden hade fog for att grunda sig pa presumtionen att det &ldre varumirket hade
anvénts med innehavarens medgivande, sirskilt som detta inte hade bestritts av
klaganden infér ndimnden.,

Forstainstansrétten slog foljaktligen fast att talan inte kunde bifallas pa den forsta
grundens forsta del.

Genom den forsta grundens andra del gjorde klaganden gillande att 6verklagande-
nidmnden hade gjort en felaktig tolkning av uttrycket verkligt bruk. Klaganden
hévdade i huvudsak att man pa grundval av den bevisning som hade lagts fram av
Juan Espadafor Caba med avseende pa anvindningen inte kunde faststilla vare sig
perioden, omradet, typen eller att, sisom har pastitts, det hade gjorts verkligt bruk
av varumérket i en omfattning som réicker for att det skall kunna anses vara fraga om
verkligt bruk.

Efter det att i punkterna 36-42 i den 6verklagade domen ha erinrat om domstolens
réttspraxis (dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. 1-2439)
och sin egen rittspraxis, och efter att i punkterna 43-53 i domen ha undersokt den
bevisning som hade lagts fram av invindaren, sammanfattade forstainstansritten i
punkt 54 i domen sin bedémning pa foljande sitt:

"Av detta foljer att den andra parten i forfarandet vid 6verklagandenimnden har lagt
fram bevis pa att det, med hans samtycke, under perioden maj 1996—-maj 1997, till
en spansk kund séldes cirka 300 enheter koncentrat av olika fruktsafter, med 12
artiklar i varje enhet. Detta motsvarar en omsittning pé cirka 4 800 euro. Aven om
det dldre varumérket anvéindes i begrénsad omfattning och det 4r att foredra att det
finns mer bevisning tillginglig om typen av anvéndning under den relevanta
perioden, &r de faktiska omstiindigheterna och den bevisning som har lagts fram av
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den andra parten i forfarandet tillrackliga for att faststalla férekomsten av verkligt
bruk. Harmoniseringsbyran hade féljaktligen ritt nér den i det ifrdgasatta beslutet
ansag att det hade gjorts [verkligt] bruk av det dldre varumirket for en del av de
varor for vilka varumirket hade registrerats, det vill saga for fruktsafter.”

Férstainstansritten slog foljaktligen fast att talan inte kunde bifallas pa den forsta
grundens andra del.

Genom sin andra grund gjorde klaganden gillande att 6verklagandenimnden hade
asidosatt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 genom att anse att "drycker baserade pa
orter och vitaminer”, som avsags med ansékan om registrering av gemenskaps-
varumirke, och "saftkoncentrat”, betriffande vilka det dldre varumirket skulle ha
gjorts till foremal for verldigt bruk, var av liknande slag. Enligt klaganden forekom
det pa sin hojd en lag grad av likhet mellan dessa varor.

Forstainstansritten bedémde i punkt 66 i den dverklagade domen att det dldre
varumirket hade anvints for olika koncentrerade fruktsafter som ar avsedda for
konsumenter och inte for saftkoncentrat som #r avsedda for industriforetag som
framstiller fruktsafter. Den slog foljaktligen fast att klaganden inte kunde vinna
framgang med sitt argument att drycker baserade pé érter och vitaminer samt varor
betriffande vilka det dldre varumirket hade gjorts till foremal for verkligt bruk var
avsedda for olika kopare.

Forstainstansritten ansag i punkt 67 i domen att drycker baserade p& orter och
vitaminer samt koncentrerade fruktsafter har samma @ndamal, namligen att slicka
torst, att det i bada fallen ror sig om icke alkohothaltiga drycker som i regel
konsumeras kalla och att de i stor utstrickning konkurrerar med varandra. Rétten
bedomde att varornas sammansittning forvisso dr olika, men att det emellertid inte
paverkade konstaterandet att varorna ir émsesidigt utbytbara av det skilet att de ar
avsedda att tillfredsstilla ett identiskt behov.
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Forstainstansritten slog foljaktligen fast att klaganden inte kunde vinna framgang
med den andra grunden och att talan skulle ogillas i dess helhet.

Overklagandet

I gverklagandet, till stod for vilket tva grunder &beropats, har klaganden yrkat att
domstolen skall

— upphéva den 6verklagade domen,

— iandra hand upphiva den 6verklagade domen i den del den innebr att beslutet
att inte registrera det varumirke for vilket det ansékts om registrering for
“drycker baserade pa érter och vitaminer” faststlls,

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta de kostnader som har férorsakats
sdvél vid harmoniseringsbyrins organ som vid forstainstansritten och dom-
stolen.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att domstolen skall ogilla éverklagandet och
forplikta klaganden att ersdtta rittegingskostnaderna.
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Huruvida harmoniseringsbyrdns svarsinlaga kan tas upp till sakprovning

Klaganden yrkade i sin replik att harmoniseringsbyrans svarsinlaga skulle avvisas,
med motiveringen att harmoniseringsbyrin inte har begirt att de yrkanden som
framstillts i forsta instans helt eller delvis skall bifallas, sasom krévs enligt artikel 116
i domstolens rittegangsregler.

I punkt 1 i denna artikel foreskrivs foljande:

"Yrkandena i svarsskrivelsen far avse

— att 6verklagandet helt eller delvis skall avvisas eller ogillas eller att férstainstans-
rittens avgdrande helt eller delvis skall upphivas,

— att de yrkanden som framstillts i férsta instans skall bifallas helt eller delvis; nya
yrkanden far inte framstéllas.”

I denna bestimmelse anges for vilka dndamél andra parter i forfarandet &n
klaganden far inkomma med en svarsinlaga.

Fér att denna inlaga skall ha en &ndamadlsenlig verkan kravs att dessa andra parter
diri i princip tar stillning till dverklagandet genom att yrka att det helt eller delvis
skall avvisas, eller genom att yrka att det helt eller delvis skail bifallas, eller till och
med genom att ge in ett anslutningsoverklagande, vilka alla utgér yrkanden enligt
artikel 116.1 forsta strecksatsen i rittegdngsreglerna.

[ - 4269



31

32

33

34

DOM AV DEN 11.5.2006 — MAL C-416/04 P

Dédremot krivs det inte, som en forutsittning for att svarsinlagan inte skall anses
vara ogiltig, att de andra parterna i forfarandet framstiller de yrkanden som avses i
andra strecksatsen i denna bestdmmelse. Varje part #r némligen fri att vid en
domstol framstilla de yrkanden som parten anser ar limpliga. Om forstainstans-
rétten inte bifaller, helt eller delvis, en parts yrkanden kan denna saledes vilja att inte
begiira att domstolen, till vilken ett 6verklagande av forstainstansrittens avgérande
har getts in, skall bifalla dessa yrkanden.

Om en parts talan vid forstainstansritten helt har bifallits, sdsom i detta fall, och
parten i svarsinlagan vid domstolen yrkar att &verklagandet helt skall avvisas eller
ogillas, behéver den a fortiori inte begira att dess yrkanden i forsta instans skall
bifallas. Om domstolen bifaller éverklagandet och, med sin behorighet enligt artikel
61 i domstolens stadga, sjilv avgor mélet slutligt, dr den for 6vrigt skyldig att beakta
dessa yrkanden for att antingen helt eller delvis bifalla 6verklagandet eller helt eller
delvis avvisa eller ogilla det, utan att den har méjlighet att grunda avvisningen eller
ogillandet pad den omstindigheten att parten inte har upprepat yrkandena infor
domstolen.

Invéndningen om att harmoniseringsbyrdns svarsinlaga inte kan tas upp till
sakprévning kan foljaktligen inte vinna framgéng,

Den forsta grunden

Parternas argument

Genom sin forsta grund har klaganden dberopat att forstainstansritten har asidosatt
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94, jamford med artikel 15.1 och 15.3 i
férordningen, genom att beakta tredje mans anvindning av det &ldre varumarket.
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Klaganden har genom den forsta delen av denna grund kritiserat {orstainstansritten
for att samtidigt ha gjort en oriktig tolkning av fordelningen av bevisbérdan, ha
beaktat material utan beviskraft, som getts in av invindaren, och ha grundat sig pa
presumtioner snarare an bevis.

Det framgar enligt klaganden av forstainstansrittens rattspraxis att antaganden eller
presumtioner inte kan utgdra bevisning for att det har gjorts verkligt bruk av ett
varumirke. Sistnimnda férhallande skall grundas pi konkreta och objektiva
omstindigheter som visar att det skett en faktisk och tillricklig anvéndning av
varumirket p& den berorda marknaden.

Trots att det i detta fall ankom pa invindaren att visa att han hade gett sitt
medgivande till den anvindning av det dldre varumdrket som bolaget Industrias
Espadafor SA stod for, har han inte lagt fram nagot bevis pa att han hade gett sitt
medgivande till denna anvéndning. Overklagandenamnden och forstainstansritten
lade foljaktligen felaktigt antaganden och presumtioner till grund for faststallandet
att invindaren hade gett sitt medgivande till nimnda anvindning.

Klaganden har genom den forsta grundens andra del dberopat att férstainstansritten
har gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom att, vid provningen av den
forsta grundens forsta del i forsta instans, inte undersoka huruvida den vid
tidpunkten for sitt avgdrande lagligen kunde fatta ett nytt beslut som har samma
innehall som det éverklagade beslutet, sdsom krédvs enligt dess egen rittspraxis
(forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot
harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. 1I-3253, punkt 29).

Enligt klaganden framgar det ndmligen av punkterna 25 och 26 i den dverklagade
domen att forstainstansriitten endast provade huruvida overklagandenimnden, nar
den fattade det ifrigasatta beslutet, kunde grunda sig pa presumtionen enligt vilken
invindaren hade gett sitt medgivande till att bolaget Industrias Espadafor SA fick
anvinda det dldre varumirket.

[-4271



40

41

42

43

DOM AV DEN 11.52006 — MAL C-416/04 P

Vad betréffar den forsta grundens forsta del anser harmoniseringsbyran att
presumtionen i forevarande mal, enligt vilken invindaren hade gett sitt medgivande
till att bolaget Industrias Espadafor SA fick anvinda det dldre varumirket — en
presumtion som férstainstansritten har tillimpat — #r fullt motiverad av de skl
som det har redogjorts for i punkterna 24-29 i den 6verklagade domen. Rittens
bedémning av de faktiska omstéindigheterna, efter vilken den antog att inviindaren
hade gett sitt medgivande till den &beropade anvindningen av det ldre varumérket,
dr foljaktligen inte i nigot avseende vare sig oriktig eller ett uttryck for en
missuppfattning, vilket skulle tillita domstolen att ingripa mot forstainstansrittens
konstateranden.

Betriffande den forsta grundens andra del har harmoniseringsbyran gjort gillande
att det av fast rittspraxis foljer att syftet med talan vid forstainstansritten ar att
sdkerstdlla en kontroll av att éverklagandenimndens beslut #r lagenliga i den
mening som avses i artikel 63 i forordning nr 40/94. Ritten var siledes inte alls
skyldig att prova huruvida ett nytt beslut med samma innehall som det ifragasatta
beslutet lagligen kunde fattas vid tidpunkten for dess avgérande.

Domstolens bedémning

For det forsta erinrar domstolen om att enligt artikel 43.2 och 43.3 i forordning
nr 40/94 skall innehavaren av ett #ldre gemenskapsvarumirke vilken gjort en
invéindning, pi begiran av den som har ansékt om registrering av ett
gemenskapsvarumdrke, ligga fram bevis for att det har gjorts verkligt bruk av hans
varumdrke.

Det foljer dessutom av artikel 15.3 i samma férordning att verkligt bruk av ett
varumérke avser bruk av innehavaren av varumirket eller med dennes medgivande.
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Av detta foljer att det ar pa innehavaren av det dldre varumdrket, vilken har gjort en
invindning, som det ankommer att ligga fram bevis for att han har gett sitt
medgivande till att det dldre varumirket far anvindas av tredje man, sisom
aberopats.

For det forsta kan verklagandet i detta fall inte bifallas pd den forsta grundens férsta
del i den del forstainstansritten har kritiserats for att ha gjort en oriktig tolkning av
bevisbordans fordelning.

Forstainstansritten konstaterade i punkt 23 i den overklagade domen att
firmanamnet avseende bolaget Industrias Espadafor SA, som har anvint det aldre
varumirket, bestir av en del av namnet pa innehavaren av varumirket, och den slog
i punkterna 24 och 25 i domen fast att det ér féga sannolikt att Juan Espadafor Caba
skulle ha kunnat skaffa de bevis fér anviindningen av det éldre varumérket som han
lade fram for harmoniseringsbyréns invindningsenhet och éverklagandenimnd om
anviandningen hade skett mot hans vilja. Rétten bedomde darefter att harmoniser-
ingsbyran hade fog for att presumera att invindaren hade gett sitt medgivande till
den aberopade anvindningen av det dldre varumarket.

Genom att gora sa har forstainstansritten inte alls kravt att klaganden skall visa att
medgivande saknades, utan endast lagt det material som getts in av invéndaren till
grund for slutsatsen att denne hade styrkt att han hade gett sitt medgivande till den
aberopade anvindningen. Rétten kastade foljaktligen inte om bevisbdrdan.

For det andra kan nimnda delgrund inte vinna framgéng i den del forstainstans-
ritten har klandrats for att den pd grundval av den bevisning som getts in av
inviindaren ansag att det var styrkt att inviindaren hade gett sitt medgivande till den
aberopade anvindningen. Syftet med delgrunden ér i sjilva verket att domstolen
skall ersitta forstainstansrittens bedomning av de faktiska omstindigheterna med
sin egen.
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Ett éverklagande &r nédmligen begrénsat till rattsfragor, vilket foljer av artikel 225.1
EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga. Forstainstansritten dr med
andra ord ensam behérig att faststilla de relevanta faktiska omstindigheterna och
att beddma bevisningen. Bedémningen av de faktiska omstindigheterna och
bevisningen utgér darfér inte — utom i det fall di uppgifter som understllts
forstainstansritten har missuppfattats — en rittsfraga som i sig 4r understilld
domstolens kontroll i ett mal om &verklagande (se bland annat dom av den
15 september 2005 i mal C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyran, REG 2005, s. I-
7975, punkt 43 och ndmnd rittspraxis).

Det har emellertid inte framkommit att forstainstansritten i punkterna 23—25 i den
overklagade domen har missuppfattat de faktiska omstindigheter och den bevisning
som den understillts.

Det skall tilldggas att forstainstansritten gjorde ett dverflodigt uttalande nir den i
punkterna 26 och 27 i den 6verklagade domen konstaterade att “[h]armoniserings-
byran ... i &nnu hégre grad [kunde] grunda sig pa ... presumtion[en] [att invindaren
hade gett sitt medgivande till den &beropade anvindningen], eftersom [klaganden]
inte bestred att bolaget Industrias Espadafor, SA anviinde det dldre varumirket”.

I den del 6verklagandet kan prévas pa den forsta grundens forsta del skall det
foljaktligen lamnas utan bifall,

Till skillnad fran vad klaganden har hivdat foljer det fér det andra inte av
forstainstansrittens réttspraxis att ritten #r skyldig att underséka huruvida den vid
tidpunkten for sitt avgérande av ett odverklagande av ett beslut av en av
harmoniseringsbyréns éverklagandendmnder lagligen kan fatta ett nytt beslut som
har samma innehall som det 6verklagade beslutet. Ritten slog i punkterna 25 och 26
i domen i det ovanndmnda malet Henkel mot harmoniseringsbyran — LHS (UK)
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(KLEENCARE) nimligen endast fast att denna skyldighet ankommer p& harmoni-
seringsbyrans éverklagandendmnder, med anledning av principen om funktionell
kontinuitet mellan de enheter vid harmoniseringsbyrdn som avgor drenden i forsta
instans — daribland granskarna invdndnings- och annuleringsenheterna — och
nimnda éverklagandendmnder.

Enligt artikel 63 i forordning nr 40/94 kan férstainstansrétten endast undanroja eller
indra ett beslut av en av harmoniseringsbyrans éverklagandendmnder pa grund av
"bristande behorighet, asidosittande av vésentliga formforeskrifter, &sidoséttande av
fordraget, av ... forordning [nr 40/94] eller av nagon rittsregel som giller deras
tillampning eller rorande maktmissbruk”.

Av detta foljer att forstainstansritten endast kan undanrdja eller dndra det
sverklagade beslutet om detta, vid tidpunkten da det fattades, omfattades av nagon
av dessa grunder for undanréjande eller andring. Rétten kan déremot inte undanrdja
eller andra beslutet pa grunder som framkommer forst efter det att beslutet har
fattats.

Klaganden kan foljaktligen inte vinna framgang med den férsta grundens andra del.
Overklagandet kan foljaktligen inte i nagon del bifallas pd den forsta grunden.

Den andra grunden

Parternas argument

Genom den andra grundens forsta del har klaganden gjort gillande att de etiketter
som getts in av invindaren, da dessa saknar datering, inte kan utgdra bevis for att det
ildre varumirket har anviints under den relevanta perioden, och de kan foljaktligen
inte heller stédja den 6vriga bevisning som har lagts fram under forfarandet.
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Klaganden har genom den andra grundens andra del hivdat att forstainstansritten
har asidosatt artikel 43.2 i forordning nr 40/94 genom att géra en felaktig
beddmning av uttrycket verkligt bruk i den mening som avses i denna artikel. Den
har bland annat inte iakttagit de villkor under vilka det kan anses att det har gjorts
verkligt bruk av ett varumarke.

Enligt klaganden foljer det av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till
avgdrande, domstolens dom i det ovannimnda maélet Ansul och férstainstansrittens
réttspraxis att verkligt bruk inte innefattar fiktiv anvéindning som enbart har till syfte
att bibehalla varumirkesriitten, att den tréskel fran och med vilken varumirkets
kommersiella bruk kan anses vara ldmpligt och verkligt direkt héinger samman med
varans eller tjdnstens art, att det, oberoende av hur omfattande och hur ofta
transaktioner har utforts med varumirket, skall vara friga om en kontinuerlig och
ingalunda sporadisk eller tillfillig anvéindning och att ett verkligt bruk férutsétter att
varumirket forekommer inom en betydande del av det omrade dir det &r skyddat.

Klaganden har understrukit att de varor som har salts i detta fall utgors av géngse
konsumentvaror som ér avsedda fér konsumenternas dagliga anvindning och att de
betingar ett lagt pris och fljaktligen dr litta att silja. Med hénsyn till varornas art
kan en forsaljning av den omfattning som har konstaterats i detta fall inte anses vara
tillrdicklig i den mening som avses i artikel 43.2 i forordning nr 40/94. Invindaren,
som endast har visat att det har utférts fem transaktioner pa elva manader, har
dessutom pa sin hojd visat att det har gjorts ett sporadiskt och tillfalligt bruk av det
dldre varumdrket. Ett sddant bruk kan i varje fall inte anses vara kontinuerligt,
verkligt och varaktigt. Eftersom samtliga fakturor som har getts in har skickats till
samma kund, har det inte heller visats att det #ldre varumirket forekommer inom en
betydande del av det omrade dir det ir skyddat.

Klaganden har tillagt att dess slutsats att forstainstansritten gjorde en felaktig
beddmning av uttrycket verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.2 i
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forordning nr 40/94 vinner stod av det forhéllandet att Bundesgerichtshof
(Tyskland) i ett annat maél har slagit fast att en omsittning pa 4 400 euro i
manaden dr utmirkande for en rent formell anvindning.

Klaganden har angett att den inte alls ifrigasitter forstainstansréttens konstate-
randen av de faktiska omstindigheterna eller dess bedémning av bevisen, utan
klandrar den for att ha gjort en felaktig bedémning av uttrycket verkligt bruk. Det
ror sig om en rattsfriga som kan stillas inom ramen for ett 6verklagande.

Harmoniseringsbyrdn har papekat att forstainstansritten i punkterna 32-42 i den
overklagade domen korrekt redogjorde for de principer som bade den sjilv och
domstolen har utvecklat med avseende pa uttrycket verkligt bruk. Harmoniserings-
byran har konstaterat att klaganden inte har bestritt dessa principer, men att den
anser att de faktiska omstindigheterna i forevarande fall inte visar att det har
forekommit en sidan anvéindning.

Harmoniseringsbyran har av detta dragit slutsatsen att klaganden med den andra
grunden for overklagande avser att domstolen skall gora en ny provning av de
faktiska omstindigheterna och bevisningen och att denna grund dérfér inte kan tas
upp till sakproévning.

Harmoniseringsbyran anser i andra hand att forstainstansratten korrekt slog fast att
det var styrkt att det hade gjorts verkligt bruk av varumérket, varigenom grunden
inte kunde vinna framgang. Den medger att den anvindning som styrkts &r av en
tamligen begrinsad omfattning, men har understrukit att det belopp som
transaktionerna sammantaget uppgar till har uppnétts under en ganska kort period.
Harmoniseringsbyran har dven pamint om att det enligt domstolens rittspraxis inte
finns nigon de minimis-regel, och den anser att forstainstansritten hade ratt nar den
bedémde att en begrinsad anvindning kan motsvara en faktisk nérvaro pd
marknaden.
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Vad betriffar klagandens pastdende att det krivs att ett varumirke férekommer
inom en betydande del av det omrade déir det dr skyddat for att dess anvéndning
skall kunna kvalificeras som verkligt bruk anser harmoniseringsbyran att ett sadant
krav inte kan anses legitimt mot bakgrund av domen i det ovannimnda malet Ansul
och beslut av den 27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer Technology, REG 2004,
s. I-1159, och att omfattningen av det omrade som ticks endast #r en av de
omstindigheter som skall beaktas for att avgora huruvida det rér sig om verkligt
bruk.

Vad betriffar det argument som avser Bundesgerichtshofs avgérande har harmoni-
seringsbyrdn anfort att en nationell domstols avgbranden inte &r bindande i
forevarande forfarande och att det, eftersom bedomningen av huruvida det har
gjorts verkligt bruk av ett varumirke skall géras i varje enskilt fall, i praktiken &r
omdjligt att dra nagra allméinna slutsatser pa grundval av andra mal.

Domstolens bedémning

Det skall for det forsta konstateras att klaganden inte har ifrigasatt det
konstaterande som forstainstansrétten gjorde, i punkterna 46-48 i den 6verklagade
domen, pd grundval av de fakturor som getts in av invdndaren. Enligt detta
konstaterande motsvarade virdet pa de varor som under perioden maj 1996—
maj 1997 séldes under det éldre varumirket till en enda kund i Spanien ett belopp
som inte Gversteg 4 800 euro, vilket avsag en forsiljning av 293 1ddor med 12 artiklar
i varje lada.

Mot denna bakgrund kan den overklagade domen inte upphivas pa den andra
grundens forsta del, som avser att de etiketter som getts in av invindaren som
sddana varken kan utgéra bevis for att det dldre varumirket har anvénts under den
relevanta perioden eller stodja den dvriga bevisningen, Denna delgrund kan saledes
inte vinna framgang eftersom den dr verkningslos.
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Sasom framgér av domstolens rittspraxis r det, for det andra, fraga om "verkligt
bruk” av ett varumirke nir detta anvinds i enlighet med dess grundiaggande
funktion, som ar att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjénster for
vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehalla avsittningsméjligheter for
dessa varor och tjanster. Detta giller inte fiktiv anvindning som enbart har till syfte
att bibehalla varumarkesritten. Bedomningen av huruvida det har gjorts verkligt
bruk av varumirket skall goras pa grundval av samtliga omstindigheter och
forhallanden som kan styrka att mirket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sddana
omstindigheter @r i synnerhet anviindning som anses motiverad i den berdrda
ekonomiska sektorn for att bibehilla eller skapa marknadsandelar for de varor och
tjanster som skyddas av varumirket, dessa varors eller tjinsters art, marknadens
egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumirket har anvénts (se,
betriffande artikel 10.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgava, omréade 13, volym 17, s. 178), en bestimmelse som &r identisk
med artikel 15.1 i férordning nr 40/94, domen i det ovannimnda mélet Ansul,
punkt 43, och beslutet i det ovanndmnda mélet La Mer Technology, punkt 27).

Fragan huruvida ett varumirke anvands i tillrickligt stor omfattning for att bibehalla
eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som skyddas av mérket beror
siledes pa en rad faktorer och pa en bedémning av det enskilda fallet. Till de
faktorer som kan beaktas hor varornas eller tjansternas egenskaper, hur ofta eller
med vilken regelbundenhet varumirket anvinds, det forhallandet att varumdrket
anvinds f6r att saluféra varumérkesinnehavarens samtliga varor eller tjanster av
identiskt slag, eller endast vissa av dem. Ytterligare en faktor som kan beaktas dr den
bevisning om varumérkets anvindning som innehavaren kan légga fram (se, for ett
liknande resonemang, beslutet i det ovannimnda mélet La Mer Technology,
punkt 22).

Av detta foljer att det inte dr méjligt att a priori abstrakt faststilla vilken kvantitativ
grins som skall anvindas vid provningen av huruvida kravet pa verkligt bruk &r
uppfyllt. Det gar saledes inte att faststilla en de minimis-regel, eftersom en sddan
inte skulle gora det mojligt for harmoniseringsbyran eller, efter dverklagande,
forstainstansritten att bedéma samtliga omstindigheter i den tvist som de har att
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prova (se, for ett liknande resonemang, beslutet i det ovannimnda mélet La Mer
Technology, punkt 25). Till och med en mycket liten anvindning av varumérket kan
sdledes vara tillracklig for att styrka att kravet pd verkligt bruk &r uppfyllt, nir
anviindningen svarar mot ett verkligt kommersiellt berittigande pa de villkor som
ndmns i punkt 70 i forevarande dom (beslutet i det ovannimnda malet La Mer
Technology, punkt 27).

I férevarande fall har forstainstansrétten inte gjort sig skyldig till nagon felaktig
réttstillimpning vid sin bedomning av huruvida det har gjorts verkligt bruk av det
dldre varumarket.

For det forsta har den namligen, i enlighet med regel 22.2 i forordning nr 2868/95, i
punkterna 4654 i den &verklagade domen analyserat anvindningens plats, tid,
omfattning och typ.

For det andra bemédade forstainstansritten, i enlighet med den rittspraxis som det
hénvisas till i punkterna 70-72 i forevarande dom, sig om att underséka om
varumérket hade anvints i syfte att skapa eller bibehilla avsittningsméjligheter for
“koncentrerade fruktsafter”, for vilka den &beropade anvindningen hade styrkts,
eller huruvida anvéndningen tvirtom enbart hade till syfte att bibehalla
varumirkesritten och skulle anses vara fiktiv.

For det tredje utesluter inte, till skillnad frin vad klaganden har hivdat, det
forhallandet att det endast har styrkts att det #ldre varumirket har anviints vid
forséljning av varor till en enda kund a priori att det kan vara friga om ett verkligt
bruk (se, fér ett liknande resonemang, beslutet i det ovannimnda malet La Mer
Technology, punkt 24), trots att det av detta foljer att varumirket inte forekom inom
en betydande del av det spanska territoriet, dir det ar skyddat. Sasom harmoni-
seringsbyran har gjort gillande 4r omfattningen av det omrade inom vilket
varumirket har anvints niimligen endast en omstidndighet, bland flera, som skall
beaktas for att avgora huruvida det rér sig om verkligt bruk.
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For det fjarde och slutligen giller, betréffande klagandens argument om en dom av
Bundesgerichtshof i ett mal som avsig ett annat varumérke an VITAFRUT, siasom
framgar av den rittspraxis till vilken det har hédnvisats i punkterna 70-72 i
forevarande dom, att bedomningen av huruvida det har gjorts verldigt bruk av ett
varumirke kriver att samtliga omstindigheter i fallet beaktas, och det 4r inte méjligt
att a priori abstrakt faststilla vilken kvantitativ grins som skall anvindas vid
provningen av huruvida kravet pa verkligt bruk ar uppfyllt. Av detta féljer att
domstolar som avgér tvi skilda mal kan gora olika bedomningar av huruvida det,
sasom aberopats, har forekommit verkligt bruk i de vid dem anhéngiggjorda malen,
dven om den omsittning som bruken har lett till dr jamforbara i bida fallen.

Syftet med klagandens argumentering, enligt vilken det aldre varumirket, med
hinsyn till bland annat den typ av varor som siljs under detta varumirke, inte har
anvants i tillrdckligt stor omfattning for att det skall kunna anses rora sig om verkligt
bruk i den mening som avses i artikel 43.2 i forordning nr 40/94, &r for Svrigt att
domstolen skall ersitta forstainstansrittens bedémning av de faktiska omstindighe-
terna och bevisningen med sin egen. Svida inte bedémningen ar ett uttryck for en
missuppfattning, vilket inte har gjorts gillande i detta fall, dr en sddan
argumentering inte en rittsfraga som i sig dr understilld domstolens kontroll av
de skil som det har erinrats om i punkt 49 i denna dom.

I den del 6verklagandet kan prévas pa den andra grundens andra del, som avser
felaktig bedomning av uttrycket verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.2 i
forordning nr 40/94, skall det foljaktligen limnas utan bifall. Klaganden kan siledes
inte vinna framgang med den andra grunden i nagon del.

Den tredje grunden

Parternas argument

Klaganden har genom sin tredje grund, som &beropats till stod for sitt andra-
handsyrkande om att den &verklagade domen delvis skall upphévas, hivdat att
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forstainstansrétten har asidosatt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 genom att
beddma att "drycker baserade pa érter och vitaminer”, for vilka varor det ansékts om
registrering, och “koncentrerade fruktsafter”, vars verkliga bruk har faststillts, utgor
varor av liknande slag i den mening som avses i denna bestimmelse.

For det forsta har klaganden anfért att forstainstansritten inte har beaktat varornas
respektive art, som enligt domstolens rittspraxis &nda ar en relevant omstindighet
som skall beaktas vid bedomningen av om varorna eller tjénsterna 4r av liknande
slag.

For det andra har klaganden gjort gillande att dessa varor #r mycket olika vad géller
metoder for framstillning, det sitt pa vilket de anvinds, deras d@ndamal och
forséljningsstéllen och att alla dessa olikheter ar av storre betydelse én deras enda
gemensamma kénnetecken, som bestar i att de riktar sig till samma potentiella
konsumenter.

Klaganden har hidvdat att den genom denna grund inte alls ifragasitter
forstainstansréttens konstateranden av de faktiska omstindigheterna eller dess
beddmning av bevisen, utan klandrar den for att ha gjort en felaktig bedémning av
uttrycket varor av liknande slag. Det ror sig enligt klaganden om en rittsfraga som
kan stdllas inom ramen fér ett éverklagande.

Harmoniseringsbyran har i forsta hand gjort gillande att den tredje grunden for
overklagande inte kan tas upp till sakprévning, med motiveringen att klaganden
endast kritiserar forstainstansrittens bedémning av de faktiska omstindigheterna, I
andra hand har harmoniseringsbyrén gjort gillande att varorna i friga ér av liknande
slag.
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Domstolens bedémning

Sasom forstainstansritten korrekt har erinrat om i punkt 65 i den 6verklagade
domen skall man, for att bedéma om varorna eller tjinsterna i fraga r av liknande
slag, beakta samtliga relevanta faktorer som kénnetecknar forhallandet mellan
varorna eller tjansterna, sirskilt deras art, de tilltankta koparna, anvéndningsom-
radet och huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se, betraffande
artikel 4.1 b i direktiv 89/104, en bestimmelse som i sak #r identisk med artikel 8.1 b
i férordning nr 40/94, dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG
1998, s. 1-5507, punkt 23).

Férstainstansritten konstaterade i punkt 66 i den éverklagade domen, i enlighet med
denna rittspraxis, att "drycker baserade p érter och vitaminer”, for vilka varor det
ansokts om registrering, och "koncentrerade fruktsafter”, vars verkliga bruk har
faststillts, ir avsedda for konsumenterna. Ritten slog, i punkt 67 i den 6verklagade
domen, dven fast att namnda varor har samma dndamél, namligen att slicka torst, i
stor utstriickning konkurrerar med varandra, dr av samma art och anvinds pd
samma sitt — det ror sig om icke alkoholhaltiga drycker som i regel konsumeras
kalla — och att deras olika sammansittning inte hindrar att de & Omsesidigt
utbytbara, eftersom de &r avsedda att tillfredsstélla ett identiskt behov.

Klaganden har grundat sig pa en felaktig tolkning av den 6verklagade domen i den
del den har klandrat forstainstansritten for att inte ha beaktat de aktuella varornas
art vid bedémningen av huruvida de 4r av liknande slag, Rétten prévade namligen i
punkt 67 i den éverklagade domen huruvida niamnda varor var av liknande slag,
bland annat genom att beakta deras respektive art.

I den del klaganden har kritiserat forstainstansritten for att inte ha slagit fast att
olikheterna mellan varorna i fraga var av storre betydelse @n deras enda
gemensamma kinnetecken, som bestar i att de riktar sig till samma potentiella
konsumenter, har klaganden i sjilva verket begirt att domstolen skall ersitta
forstainstansrittens bedémning av de faktiska omstindigheterna, i punkterna 66 och
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67 i den dverklagade domen, med sin egen (se analogt, i fraga om bedémningen av
huruvida tvd varumirken liknar varandra, dom av den 12 januari 2006 i
mal C-361/04 P, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. 1-643,
punkt 23, och av den 23 mars 2006 i mal C-206/04 P, Miihlens mot harmoniser-
ingsbyrén, REG 2006, s. 1-2717, punkt 41). Savida inte bedémningen #r ett uttryck
for en missuppfattning, vilket inte har gjorts gillande i detta fall, dr en sidan
argumentering inte en rittsfriga som i sig ér understélld domstolens kontroll av de
skil som det har erinrats om i punkt 49 i denna dom.

I den del 6verklagandet kan prévas pa den tredje grunden skall det foljaktligen
limnas utan bifall. Overklagandet skall foljaktligen limnas utan bifall i dess helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegangsreglerna, som ir tillimplig pd mal om 6verklagande
enligt artikel 118, skall tappande part forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att klaganden skall forpliktas att
ersitta rittegdngskostnaderna. Klaganden har tappat mélet och skall foljaktligen
forpliktas att ersitta rattegingskostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (férsta avdelningen) foljande:

1) Overklagandet Limnas utan bifall.

2) The Sunrider Corp. skall ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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