DOM AV DEN 16.12.2008 — FORENADE MALEN T-225/06, T-255/06, T-257/06 OCH T-309/06
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 16 december 2008 *

I de forenade malen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06,

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, Ceske Budé&jovice (Republiken Tjeckien),
foretritt av advokaterna F. Fajgenbaum och C. Petsch,

sokande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyréns 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegangssprak: engelska.
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Anheuser-Busch, Inc., Saint Louis, Missouri (Forenta staterna), inledningsvis foretratt
av advokaterna V. von Bomhard, A. Renck, B. Goebel och A. Pohlmann, darefter av
advokaterna V. von Bomhard, A. Renck och B. Goebel,

angéende talan mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra Over-
klagandendmnd den 14 juni (drende R 234/2005-2), den 28 juni (4rendena R 241/2005-
2 och R 802/2004-2) och den 1 september 2006 (irende R 305/2005-2) om
invandningsforfaranden mellan Budéjovicky Budvar, narodni podnik och Anheuser-
Busch, Inc.,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Tiili samt domarna F. Dehousse (referent) och
I. Wiszniewska-Biatecka,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Poche¢,

med beaktande av de ansokningar som inkom till forstainstansriattens kansli den
26 augusti (mal T-225/06), den 15 september (méalen T-255/06 och T-257/06) och den
14 november 2006 (mal T-309/06),

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlagor, som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 30 januari (mal T-225/06), den 20 februari (mél T-257/06),
den 26 april (mél T-255/06) och den 27 april 2007 (mal T-309/06),
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med beaktande av Anheuser-Busch, Inc.:s svarsinlagor som inkom till forstain-
stansréttens kansli den 30 januari (mal T-225/06), den 28 februari (mal T-257/06), den
7 maj (mal T-255/06) och den 24 maj 2007 (mal T-309/06),

med beaktande av det beslut som fattats av ordforanden vid forstainstansrittens forsta
avdelning den 25 februari 2008 att forena malen med avseende pa det muntliga
forfarandet, i enlighet med artikel 50 i forstainstansréttens rattegdngsregler,

efter forhandlingen den 1 april 2008,

foljande

Dom

Tillampliga bestimmelser

A — Den internationella rétten

I artiklarna 1-5 i Lissabonoverenskommelsen om skydd foér ursprungsbeteckningar
och deras internationella registrering (nedan kallad Lissabonéverenskommelsen), som
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antogs den 31 oktober 1958, reviderades i Stockholm den 14 juli 1967 och
kompletterades den 28 september 1979, foreskrivs foljande:

"Artikel 1

1) De ldnder, pa vilka denna 6verenskommelse ér tillimplig, bildar en sérskild union
inom Unionen for industriellt rattsskydd.

2) Dessa liander forbinder sig att inom sina territorier och i enlighet med lydelsen
i denna 6verenskommelse skydda de ursprungsbeteckningar for varor fran andra
lander i den sérskilda unionen som erkénns och skyddas som sddana i ursprungs-
landet och som registrerats vid Internationella byran fér immaterialrétt ... som
anges i konventionen om inférande av Viérldsorganisationen for den intellektuella
dganderitten ...

Artikel 2

1) Med ursprungsbeteckning forstas i denna Overenskommelse det geografiska
namnet pd ett land, en region eller ort som anvénds for att beskriva en vara som
hirstammar darifran och vars kvalitet eller egenskaper beror helt eller delvis pa den
geografiska omgivningen, inbegripet naturliga och méanskliga faktorer.

2) Ursprungsland ér det land vars namn eller i vilket den region eller ort &r belagen vars
namn utgor den ursprungsbeteckning som medfort att varan ar vélkand.
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Artikel 3

En ursprungsbeteckning dr skyddad mot obehorigt bruk eller imitation, &ven nér varans
verkliga ursprung anges eller om beteckningen har 6versatts eller atfoljs av uttryck som
stil, typ, sddan som tillverkas i, imitation eller dylikt.

Artikel 4

Bestammelserna i denna 6verenskommelse hindrar inte att ursprungsbeteckningar
sedan tidigare erhéller skydd i vart och ett avldnderna i den sérskilda unionen i enlighet
med andra internationella instrument sdsom Pariskonventionen for industriellt
rattsskydd av den 20 mars 1883 med senare dndringar och Madridéverenskommelsen
den 14 april 1891 angéende undertryckande av oriktiga eller vilseledande ursprungs-
beteckningar pa handelsvaror med senare édndringar eller enligt nationell lagstiftning
och rittspraxis.

Artikel 5

1) Ursprungsbeteckningar skall registreras vid Internationella byran pa ansokan fran
myndigheterna i ldnderna i den sérskilda unionen och i de fysiska eller juridiska,
offentligrittsliga eller privata personers namn som é&r innehavare av ritten att
anvéinda ursprungsbeteckningarna enligt nationell ratt.

2) Internationella byran skall utan dréjsmal ldimna meddelande om registreringar till
myndigheterna i landerna i den sérskilda unionen och offentliggora registrering-
arna i en periodisk publikation.
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3) Myndigheterna i linderna i den sérskilda unionen kan forklara att en ursprungs-
beteckning som meddelats dem inte kan skyddas, men endast under forutsdttning
att denna forklaring och skilen hérfor meddelas Internationella byran inom ett
ar fran mottagandet av den meddelade registreringen. Forklaringen far inte vara till
men for andra former av skydd for beteckningen som innehavaren av denna kan
gora ansprak pa i det ifrdgavarande landet i enlighet med artikel 4 ovan.

I reglerna 9 och 16 i genomférandeforordningen till Lissabonéverenskommelsen, som
tridde i kraft den 1 april 2002, foreskrivs foljande:

"Regel 9

Avslagsforklaring

1) Den behoriga myndigheten i det anslutna land for vilket avslag meddelats skall
meddela Internationella byrdn om varje avslag. Avslagsforklaringen skall vara
undertecknad av denna myndighet.
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Regel 16

Ogiltigforklaring

Nir verkan av en internationell registrering ogiltigforklaras i ett anslutet land och talan
inte kan foras mot denna ogiltigforklaring, skall den behoriga myndigheten i det
anslutna landet meddela Internationella byran om ogiltigférklaringen.

I artiklarna 1 och 2 i avtalet om skydd for harkomstuppgifter, ursprungsbeteckningar
och andra beteckningar som anger jordbruksvarors och industriella varors ursprung,
vilket ingicks den 11 juni 1976 mellan Republiken Osterrike och Tjeckoslovakiska
socialistiska republiken och senare inforlivats med rattsordningen i Republiken
Tjeckien (nedan kallat det bilaterala avtalet), foreskrivs f6ljande:

"Artikel 1

Medlemsstaterna atar sig att vidta alla nodvéindiga atgérder for att sikerstilla att
hiarkomstuppgifter, ursprungsbeteckningar och andra beteckningar som anger
hérkomsten for jordbruksvaror och industriella varor, vilka tillhér de kategorier som
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avses i artikel 5 och som nérmare anges i artikel 6 samt namn och bilder som omnédmns
i artiklarna 3, 4 och 8.2, skyddas mot illojal konkurrens i néringsverksamhet.

Artikel 2

Med harkomstuppgifter, ursprungsbeteckningar och andra beteckningar som anger
hiarkomsten i den mening som avses i detta avtal, avses alla de uppgifter som direkt eller
indirekt hianfor sig till varornas hiarkomst. Sddana uppgifter bestér i allménhet av en
geografisk beteckning. Det kan dock dven vara fraga om uppgifter av annat slag om
dessa, i forhéllande till en viss vara, av berérda personer i ursprungslandet uppfattas
som en beteckning for det land dir varan har framstillts. Ndmnda beteckningar kan,
forutom uppgiften betriffande det geografiska omrédde som varan kommer fréin, dven
innehalla information om varans kvalitet. Sddana sdrskilda egenskaper hos varan &r
uteslutande eller till 6vervigande del en foljd av geografisk eller ménsklig paverkan.”

I artikel 5.1 B andra punkten i det bilaterala avtalet omnédmns 6l bland de tjeckiska
varukategorier som berors av det skydd som detta avtal medfor.

Artikel 6 i det bilaterala avtalet har f6ljande lydelse:

"De varubeteckningar som omfattas av villkoren i artiklarna 2 och 5 och som atnjuter
skydd enligt avtalet och foljaktligen inte utgor generiska bendmningar, ska raknas upp
i ett avtal som ska ingas mellan de tva avtalsslutande staternas regeringar.”
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6 I artikel 16.3 i det bilaterala avtalet foreskrivs att de tva avtalsslutande parterna
skriftligen och pa diplomatisk vdag kan sdga upp avtalet med en uppségningstid om
atminstone ett ar.

7 I enlighet med artikel 6 i det bilaterala avtalet slots ett avtal om tillimpningen av det
bilaterala avtalet (nedan kallat tillimpningsavtalet) den 7 juni 1979. I bilaga B till
tillimpningsavtalet anges under "Tjeckoslovakiska beteckningar for jordbruksvaror
och industriella varor”, i kategorin 6l, beteckningen Bud.

B — Gemenskapsrdtten

s Artiklarna 8 och 43 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, har foljande lydelse:

"Artikel 8

Relativa registreringshinder

4. Efter invandning fran innehavaren av ett icke registrerat varumarke eller av ett annat
kénnetecken som anvénds i ndringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning, far det
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varumiérke som ansokan avser inte registreras om och i den mén, enligt tillimplig
nationell lagstiftning om detta kénnetecken,

a) ritten till kinnetecknet har férvirvats fore tidpunkten for ansékan om registrering
av gemenskapsvarumarket eller i forekommande fall tidpunkten for den prioritet
som aberopas som grund for ansdkan om registrering av gemenskapsvarumarket
eller,

b) kénnetecknet ger innehavaren rétt att forbjuda anvidndning av ett yngre varumérke.

Artikel 43

Provning av invindning

1. Vid sin provning av en invandning skall byran vid behov anmoda parterna att inom
viss tid och sa ofta som det dr nodvandigt avge yttrande 6ver skrivelser som 6vriga
parter givit in eller som byran upprattat.
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2. Pa begiran av sokanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumarke,
vilken gjort en invéndning, lagga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumérket
under en tid av fem &r fore dagen for offentliggérandet av ansékan om
gemenskapsvarumirke verkligen har anvints inom gemenskapen for de varor eller
tjdnster for vilka det &r registrerat och som laggs till stod for invdndningen, eller for att
det finns skilig grund for att det inte anvénts, forutsatt att det dldre gemenskapsvaru-
market vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av sddan
bevisning skall invindningen avslas. Om det dldre gemenskapsvarumérket endast har
anvénts 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
tjansterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nir det giller de dldre nationella varumérken som avses
i artikel 8.2 a, varvid anvéindningen i den medlemsstat i vilken det dldre nationella
varumadrket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.

Bakgrund till tvisten

A — Ansokningar om registrering av gemenskapsvarumdrke som ingetts av Anheuser-
Busch

Anheuser-Busch, Inc. ingav den 1 april 1996, den 28 juli 1999, den 11 april och den
4 juli 2000 fyra ansokningar om registrering av gemenskapsvarumérke till harmoni-
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seringsbyran (ansokningarna nr 24711, nr 1257849, nr 1603539 och nr 1737121)
i enlighet med férordning nr 40/94.

En av ansokningarna, nr 1257849 (nedan kallad ansdkan nr 1), avsdg nedanstdende
figurmérke:

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 16, 21, 25 och 32
i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och motsvarar
for var och en av klasserna foljande beskrivning:

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dérav (ingdende i klass 16); trycksaker;
bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister
och lim for pappersvaror och hushallsindamal; konstndrsmaterial; méalarpenslar;
skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (ej mobler); instruktions- och undervis-
ningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for emballering (ingdende i klass 16);
spelkort; trycktyper; klichéer”.

— Klass 21: "Redskap och behallare for hushallsindamal samt koksgerad (ej av ddla
metaller eller 6verdragna dirmed); kammar och tvdttsvampar; borstar (ej
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maélarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar fér rengoringsandamal; stalull;
obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och
keramik (ingaende i klass 21)”.

— Klass 25: "Klader, fotbeklddnader, huvudbonader”.

— Klass 32: ”Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstéllning av
drycker”.

Ansokan om registrering av figurmérket offentliggjordes i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 34/00 den 2 maj 2000.

Tre av ansokningarna, nr 24711, 1603539 och 1737121, avsag ordméarket BUD (nedan
kallade ansokan nr 2, ansokan nr 3 och ansdkan nr 4).

De varor och tjdnster som registreringsansdkningarna avsag omfattas av klasserna 32
(ansokan nr 2), 32 och 33 (ans6kan nr 3) samt 35, 38, 41 och 42 (ansokan nr 4)
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i Niceoverenskommelsen och motsvarar for var och en av klasserna foljande
beskrivning:

— Klass 32: "0, ale, porter, alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga maltdrycker”
(ans6kan nr 2) och "Ol” (ansokan nr 3).

— Kilass 33: ”Alkoholhaltiga drycker”.

— Kilass 35: "Skapande av databaser, insamlande av data och information i databaser”.

— Klass 38: "Telekommunikation, ndmligen mojliggérande av atkomst till och
leverans av data och information, leverans och 6verféring av information lagrad
i databaser”.

— Klass 41: "Undervisning/utbildning, underhallning”.

— Klass 42: "Restaurang-, bar- och pubverksamhet; drift av en databas”.
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Ansokningarna om registrering av ordmérket BUD offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 93/98 av den 7 december 1998 (ansdkan nr 2), nr 19/01 av
den 26 februari 2001 (ans6kan nr 3) och nr 22/01 av den 5 mars 2001 (ansékan nr 4).

B — Invdndningar mot ansokningarna om registrering av gemenskapsvarumdrke

Bolaget Budéjovicky Budvar, narodni podnik, Republiken Tjeckien (nedan kallat
Budvar), framstéllde den 1 augusti 2000 (ansékan nr 1), den 5 mars 1999 (ansokan nr 2),
den 22 maj 2001 (ans6kan nr 3) och den 5 juni 2001 (ansékan nr 4) invindningar med
stod av artikel 42 i férordning nr 40/94 med avseende péa samtliga varor som angivits
i ansokningarna om registrering.

Till stod f6r invindningarna dberopade Budvar, pa grundval av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94, nedan dtergivna internationella figurmérke nr 361 566, registrerat for “alla
slag av ljust och morkt 61” med avseende pa Osterrike, Benelux och Italien.

ud

Budvar &beropade vidare, med stod av artikel 8.4 i férordning nr 40/94, ursprungs-
beteckningen bud (ursprungsbeteckning nr 598), som registrerats for 6l hos Virlds-
organisationen for den intellektuella dganderitten (WIPO) den 10 mars 1975, i enlighet
med Lissabonoverenskommelsen, avseende Frankrike, Italien och Portugal.
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Budvar dberopade vidare, avseende ansékningarna nr 1, 2 och 3, ursprungsbeteck-
ningen bud for 6], vilken skyddas i Osterrike enligt det bilaterala avtalet.

C — Invdndningsenhetens beslut

Genom beslut av den 16 juli 2004 (nr 2326/2004), avseende ansokan nr 4, beslutade
invindningsenheten att delvis bifalla invindningen mot registrering av det sokta
varumarket.

Invindningsenheten fann for det forsta att Budvar hade visat att det hade rétt till
ursprungsbeteckningen bud i Frankrike, Italien och Portugal.

Invédndningsenheten fann for det andra, med avseende pa Italien och Portugal, att
Budvars argument inte var tillrackligt precisa for att kunna bestimma omfattningen av
det skydd enligt dessa bada medlemsstaters nationella lagstiftning som &beropats.

Invindningsenheten fann for det tredje att "restaurang-, bar- och pubverksamhet”, som
avsags i ansokan nr 4 (klass 42), liknade 61", som omfattades av ursprungsbeteckningen
bud, och att det darfor fanns en risk for forvéxling, eftersom de aktuella kinnetecknen
ar identiska.
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Vad for det fjarde avser de Gvriga varorna och inom ramen for den i malet aktuella
franska lagstiftningen, angav invindningsenheten att Budvar inte med framgang visat
pé vilket sdtt anvindningen av det sokta varumairket kan innebdra att ursprungs-
beteckningen blir mindre vilkdnd eller att ursprungsbeteckningens vilkandhet
kringgas, da det &r fraga om varor av olika slag.

Invindningsenheten bif6ll saledes Budvars invéindning vad avser "restaurang-, bar- och
pubverksamhet”, som avsags i ansokan nr 4 (klass 42).

Genom beslut av den 23 december 2004 (nr 4474/2004 och 4475/2004) och den
26 januari 2005 (nr 117/2005) avslog invindningsenheten invdndningarna mot
ansokningarna om registrering av de varumérken som omfattades av ansékningarna
nr 1, 3 och 2.

Invindningsenheten fann att det inte hade visats att ursprungsbeteckningen bud, med
avseende pa Osterrike, Frankrike, Italien och Portugal, var ett kdnnetecken som
anvéinds i nédringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning. Invindningsenheten
ansig att samma kriterier som de avseende bevis pa "verkligt bruk” av de &ldre
varumérken som lag till grund for invéndningen, vilka foreskrivs i artikel 43.2
i forordning nr 40/94, jamford med regel 22.2 och 22.3 i kommissionens forordning
(EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av radets férordning
nr 40/94 (EGT L 303, p. 1), skulle tillimpas.
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D — Besluten som fattats av harmoniseringsbyrdans andra overklagandendmnd

Den 21 februari och den 18 mars 2005 6verklagade Budvar i tre fall de beslut som hade
fattats av invindningsenheten om avslag pa invindningarna mot ansékningarnanr 1, 2
och 3 (invindningsenhetens beslut nr 4474/2004, 117/2005 och 4475/2004).

Den 8 september 2004 6verklagade Anheuser-Busch det beslut som hade fattats av
invindningsenheten om delvist bifall vad giller "restaurang-, bar- och pubverksamhet”
(klass 42), till den invindning som gjorts avseende ans6kan nr 4 (invdndningsenhetens
beslut nr 2326/2004). Budvar yrkade for sin del att invdndningsenhetens beslut skulle
upphévas i den del det innebar avslag pa invindningen vad géller de andra tjanster som
omfattas av klasserna 35, 38, 41 och 42.

Genom tre beslutavden 14 juni (drende R 234/2005-2), den 28 juni (drende R 241/2005-
2) och den 1 september 2006 (dirende R 305/2005-2) avslog harmoniseringsbyréns
andra overklagandendmnd Budvars 6verklaganden av invdndningsenhetens beslut
avseende ansokningarna nr 1, 2 och 3.

Genom beslut av den 28 juni 2006 (drende R 802/2004-2) bifoll 6verklagandendmnden
Anheuser-Buschs 6verklagande avseende ansokan nr 4 och avslog Budvars invindning
i dess helhet.
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I besluten av den 28 juni (drendena R 241/2005-2 och R 802/2004-2) och den
1 september 2006 (drende R 305/2005-2) hdnvisades till skélen i beslut av den
14 juni 2006 (drende R 234/2005-2).

I de fyra besluten (nedan kallade de angripna besluten) angav 6verklagandendmnden
inledningsvis att Budvar forefoll att inte langre grunda sina invindningar pa det
internationella figurmirket nr 361 566, utan enbart pa ursprungsbeteckningen bud.

Overklagandenimnden fann vidare, for det forsta, att kiannetecknet BUD svarligen
kunde betraktas som en ursprungsbeteckning eller ens som en indirekt uppgift om
varornas geografiska harkomst. Overklagandenimnden drog hirav slutsatsen att en
invindning inte kan vinna bifall med stod av artikel 8.4 i férordning nr 40/94 pa
grundval av en réttighet som framstéllts som en ursprungsbeteckning men som inte ar
en sadan.

Overklagandenimnden fann for det andra — genom att tillimpa bestimmelserna
iartikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 och regel 22 i férordning nr 2868/95 analogt
— att de bevis som frambringats av Budvar vad avser anvdndningen av ursprungs-
beteckningen bud i Osterrike, Frankrike, Italien och Portugal var otillrickliga.

Overklagandenimnden fann fér det tredje att invindningen skulle avslas dd Budvar inte
visat att den aktuella ursprungsbeteckningen gav Budvar ritt att férbjuda anvind-
ningen av uttrycket bud som varumaérke i Osterrike eller i Frankrike.

II - 3580



37

38

39

BUDEJOVICKY BUDVAR MOT HARMONISERINGSBYRAN — ANHEUSER-BUSCH (BUD)

Forfarandet och parternas yrkanden

Pa grundval av referentens rapport beslutade forstainstansrétten (forsta avdelningen)
att inleda det muntliga forfarandet och att som en processledningsitgidrd anmoda
parterna att besvara vissa fragor, vilket dessa gjorde inom utsatt frist.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pé forstainstansrittens muntliga fragor vid
forhandlingen den 1 april 2008.

Budvar har i malen T-225/06, T-255/06 och T-309/06 yrkat att forstainstansrétten ska

— fastsla att harmoniseringsbyran inte borde ha offentliggjort de aktuella registre-
ringsansokningarna, eftersom det forelag absoluta registreringshinder.

Budvar har vidare, i vart ett av malen, yrkat att forstainstansrétten ska

4

— fastsla att 6verklagandendmnden saknade behorighet att bedoma den “verkliga’
giltigheten av de éldre rittigheter som aberopats inom ramen for en invindning,
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— faststélla att det angripna beslutet ar rittsstridigt och att principen om
likabehandling vid harmoniseringsbyrdn har asidosatts med anledning av en
felaktig tolkning av begreppet “annat kdnnetecken som anvinds i niringsverk-
samhet” sdsom det anges i artikel 8.4 i forordning nr 40/94,

— foljaktligen faststilla att det av de handlingar som ingetts framgér att kinnetecknet
BUD har anvénts som ursprungsbeteckning, och i den utstrackning det behévs att
ursprungsbeteckningen bud utgor ett kdnnetecken som anvinds i néringsverk-
samhet i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning nr 40/94,

— faststélla att villkoren for att tillimpa artikel 8.4 i forordning nr 40/94 foreligger,

— samt

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— avsla ansokan om registrering av det aktuella gemenskapsvarumarket,

— oOversdnda domen till harmoniseringsbyran, och
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— forplikta Anheuser-Busch att ersitta rittegdngskostnaderna.

Budvar har kompletterat sina yrkanden under férhandlingen och yrkat att forstain-
stansritten ska forplikta harmoniseringsbyran och Anheuser-Busch att ersitta
rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och Anheuser Busch har i vart och ett av malen yrkat att
forstainstansritten ska:

— ogilla talan, och

— forplikta Budvar att ersitta réttegangskostnaderna.

Sedan parterna horts under forhandlingen, for att hora deras uppfattning om en
eventuell forening av malen med avseende pa domen, finner forstainstansrétten att det
ar lampligt att, med tillimpning av artikel 50 i forstainstansrattens rattegéngsregler,
forena malen med avseende pa domen.
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Rittslig bedomning

A — Huruvida vissa av Budvars yrkanden kan tas upp till sakprovning och huruvida
de dr verksamma

Budvar har inledningsvis, som harmoniseringsbyran pastatt i sina inlagor, yrkat att
forstainstansriatten, i malen T-225/06, T-255/06 och T-309/06, ska fastsld att
harmoniseringsbyran inte borde ha offentliggjort de aktuella registreringsansok-
ningarna eftersom det foreldg absoluta registreringshinder. Forstainstansrétten erinrar
emellertid om att de absoluta registreringshindren i artikel 7 i férordning nr 40/94 inte
ska provas i ett invindningsforfarande. Artikeln ingér inte bland de bestimmelser mot
bakgrund av vilka det angripna beslutets lagenlighet ska provas (forstainstansrittens
dom av den 9 april 2003 i mél T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyran — Kolene
(NU-TRIDE), REG 2003, s. 1I-1589, punkterna 72 och 75). Hérav f6ljer att Budvars
yrkande i detta avseende inte kan tas upp till sakprévning.

Med sina forsta, andra, tredje och fjarde yrkanden i samtliga mal vill Budvar i sjélva
verket fi gemenskapsdomstolen att faststélla att vissa av de anforda grunderna till stod
for dess talan dr befogade. Det foljer emellertid av fast réttspraxis att sadana yrkanden
inte kan tas upp till sakprévning (domstolens dom av den 13 juli 1989 i mal 108/88,
Jaenicke Cendoya mot kommissionen, REG 1989, s. 2711, punkterna 8 och 9,
forstainstansrattens dom av den 12 december 1996 i mal T-358/94, Air France mot
kommissionen, REG 1996, s. II-2109, punkt 32, och forstainstansrittens beslut av den
14 maj 2008 i mél T-29/07, Lactalis Gestion Lait och Lactalis Investissements mot
radet, ej publicerat i rittsfallssamlingen, punkt 16). Harav foljer att Budvars yrkanden
i detta avseende inte kan tas upp till sakprévning.

Forstainstansratten konstaterar vidare, i likhet med vad harmoninseringsbyran har
gjort gillande i sina inlagor, att Budvar med sina sjétte yrkanden om avslag pa “ansdkan
om registrering av det aktuella gemenskapsvarumarket” begért att forstainstansrétten
ska rikta ett foreldggande till harmoniseringsbyran. Harmoniseringsbyran dr emellertid
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enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94 skyldig att vidta de atgérder som krévs for att
folja gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer dérfor inte pa forstainstansritten att
rikta forelagganden till harmoniseringsbyrdn (forstainstansrdttens dom av den
31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmonise-
ringsbyran (Giroform), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33, av den 27 februari 2002
i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrdan (EUROCOOL), REG 2002,
s. II-683, punkt 12, och av den 23 oktober 2002 i mal T-388/00, Institut fiir Lernsysteme
mot harmoniseringsbyran — Educational Services (ELS), REG 2002, s. 1I-4301,
punkt 19). Hérav foljer att Budvars yrkanden i detta avseende inte kan tas upp till
sakprovning.

Med sitt sjunde yrkande i samtliga mél har Budvar slutligen begirt att forstain-
stansritten ska oversinda domen till harmoniseringsbyran. Det foljer emellertid av
artikel 55 i domstolens stadga, oavsett vilket yrkande parterna dn framstillt i detta
avseende, att "[j]ustitiesekreteraren skall meddela alla parter ... om forstainstansréttens
slutliga avgéranden liksom om avgoranden som endast delvis avgor fragan om saken
eller som avgor en rdttegingsfriga om bristande behorighet eller nagot annat
processhinder”. Det preciseras vidare i artikel 82.2 i forstainstansrittens réittegdngs-
regler att ”[dJomen i original ska, sedan den undertecknats av ordféranden och de
6vriga domare som deltagit i 6verlaggningen samt justitiesekreteraren, férses med sigill
och 6verldmnas i kansliets forvar; parterna ska delges bestyrkta kopior av domen”.
Harav foljer att Budvars yrkanden i detta avseende saknar verkan.

B — Provning i sak

Budvar har, efter att ha erinrat om bakgrunden till tvisten mellan parterna, &beropat en
enda grund avseende &sidoséttande av artikel 8.4 i forordning nr 40/94.
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Budvars enda grund kan uppdelas i tvé delgrunder. Med sin forsta delgrund har Budvar
ifragasatt overklagandendmndens slutsats att kdnnetecknet BUD inte kan betraktas
som en ursprungsbeteckning. Med sin andra delgrund har Budvar bestritt den
beddomning som 6verklagandendmnden gjort att villkoren i artikel 8.4 i férordning
nr 40/94 i forevarande fall inte ar uppfyllda.

1. Den forsta delgrunden: Giltigheten av ursprungsbeteckningen bud

a) Parternas argument

Budvar har erinrat om ordalydelsen i punkterna 19-22 i beslutet i d&rende R 234/2005-2
och angett att Overklagandendmnden pastir sig ha gjort en underdkning av
kénnetecknet BUD och funnit att det "inte alls utgjorde en ursprungsbeteckning”.

Overklagandenimnden avslog invindningen pa denna grund utan att ens ha undersokt
huruvida villkoren i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 var uppfyllda.

Detta forfarande, vilket strider mot férordning nr 40/94, medfér att de angripna
besluten dr réttsstridiga och att de foljaktligen ska ogiltigforklaras.
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Budvar har vidare hévdat att ursprungsbeteckningen bud inte endast ér giltig, utan dven
i kraft.

Budvar anser for det forsta att 6verklagandendmnden saknade behorighet att avgora
huruvida den aktuella ursprungsbeteckningen var giltig eller ej. Overklagandenimn-
dens behorighet inskrinker sig till att avgora fragan huruvida en ansdkan om
registrering som gemenskapsvaruméirke kan skada ett dldre varumaérkes réttigheter
i enlighet med de villkor som anges i artikel 8 i férordning nr 40/94. I bestimmelserna
om gemenskapsvarumirke foreskrivs inte att harmoniseringsbyran ska bedéma
giltigheten av den é&ldre réttighet som aberopas i ett invdndningsférfarande. Den
invindande parten ska i ett sddant forfarande, i enlighet med artikel 20 i forordning
nr 2868/95, bevisa "forekomst, giltighet och omfattning av skyddet f6r hans éldre mérke
eller dldre rattighet”. I denna bestimmelse foreskrivs séledes endast att den invindande
parten ska bevisa den formella giltigheten av den rdttighet som &beropas mot
ansokningen. Harmoniseringsbyran har saledes, genom att undersoka huruvida
kénnetecknet BUD kan betraktas som en ursprungsbeteckning eller ej, asidosatt de
relevanta gemenskapsbestammelserna. Budvar har tillagt att foretaget i forevarande fall
har tillhandhallit samtlig dokumentation som behévs for att bevisa forekomsten och
giltigheten av ursprungsbeteckningen bud.

Budvar har for det andra angett att kinnetecknet BUD under alla omsténdigheter &r en
ursprungsbeteckning. Budvar har hénvisat till punkt 20 i 6verklagandendmndens beslut
i darende R 234/2005-2 och preciserat att det inte finns nagon bestammelse enligt vilken
det krévs att ett geografiskt namn ska aterges i sin helhet i en ursprungsbeteckning. Det
ar i forevarande fall obestridligt att uttrycket Budweis (vilket ar det tyska namnet for
Ceske Budéjovice) motsvarar namnet pa den stad dir det aktuella dlet bryggs, det vill
saga produktionsomradet. I det nationella registreringsbeviset anges att ursprungs-
beteckningen bud bland annat avser ett "ljust 617, vars kvalitet och karakteristiska
egenskaper bestar i att det dr "svagt bittert, med s6taktig smak och en speciell doft”,
vilket framstills i Ceske Budéjovice. Budvar har vidare framhallit att en ursprung-
sbeteckning mycket vél kan utgoras av en forkortning av ett geografiskt namn eller till
och med ett fantasiuttryck eller ett ord som anvénds i vardagligt sprik sa linge som
produktionsomradet motsvarar ett bestimt geografiskt omrade. Budvar har i detta
avseende hinvisat till artikel 2.3 i radets forordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar for jordbruks-
produkter och livsmedel (EGT L 208, s.1; svensk specialutgava, omrade 3, volym 43,
s. 153), i dess lydelse vid tidpunkten for de faktiska omsténdigheterna, till domstolens

II - 3587



56

57

DOM AV DEN 16.12.2008 — FORENADE MALEN T-225/06, T-255/06, T-257/06 OCH T-309/06

dom av den 25 oktober 2005 i de férenade malen C-465/02 och C-466/02, Tyskland och
Danmark mot kommissionen (REG 2005, s. I-9115), och till vissa ursprungsbeteck-
ningar som registrerats i Frankrike eller pa gemenskapsniva. Under dessa omstiandig-
heter kan det inte med framgang hévdas att kdnnetecknet BUD inte utgor en giltig
ursprungsbeteckning med motiveringen att uttrycket bud inte motsvarar en specifik
geografisk plats.

Budvar har for det tredje pipekat att den aktuella ursprungsbeteckningen ar i kraft
i Frankrike och, vad giller mélen T-225/06, T-255/06 och T-309/06, &ven i Osterrike.
Budvar har péapekat att det tjeckiska jordbruks- och livsmedelsministeriet den
27 januari 1975 kvalificerade olsorten BUD som ursprungsbeteckning. Det skydd
som ges genom kvalificeringen som ursprungsbeteckning har med stod av Republiken
Tjeckiens internationella ataganden tillerkénts bland annat kannetecknet BUD
i Frankrike (med stod av Lissabonoverenskommelsen) och i Osterrike (med stod av
det bilaterala avtalet). Aven om denna ursprungsbeteckning har bestritts av Anheuser-
Busch, atnjuter den alltjimt skydd i Frankrike och Osterrike och fortsttar att ha verkan
i dessa lander.

Vad giller Frankrike har Budvar péapekat att sa linge som en ursprungsbeteckning
erkidnns och skyddas som sddan i ursprungslandet &r parterna i Lissabonéverens-
kommelsen, i enlighet med artikel 1.2 i ndimnda 6verenskommelse, skyldiga att skydda
den aktuella ursprungsbeteckningen pa sitt territorium. Frankrike har inte meddelat
ndgon forklaring till att ursprungsbeteckningen bud inte kan skyddas i enlighet med
artikel 5.3 i Lissabondverenskommelsen. Vad avser den omsténdigheten att tribunal de
grande instance de Strasbourg (Frankrike) den 30 juni 2004 slog fast att registreringen
av ursprungsbeteckningen bud i enlighet med Lissabonéverenskommelsen saknade
verkan i Frankrike, har Budvar vidare preciserat att denna dom foér nérvarande har
overklagats till cour d’appel de Colmar (Frankrike). Domen fran tribunal de grande
instance de Strasbourg har séledes inte vunnit laga kraft. Ursprungsbeteckningen bud
har fortfarande verkan i Frankrike. Budvar har i detta avseende gjort géllande att det
enligt fransk rétt inte dr mojligt att vicka talan om ogiltigférklaring av en ursprungs-
beteckning och har, avseende denna friga, ingett ett réttsutlitande frén en professor
i juridik. Budvar har vidare framhallit att Institut national de la propriété industrielle
i Frankrike (INPI), efter domen fran tribunal de grande instance de Strasbourg, den
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19 maj 2005 avslog ansokan om registrering av ordmérket BUD, som ingetts av
Anheuser-Busch den 30 september 2004 avseende 6l. Anheuser-Busch har inte
overklagat detta beslut.

Vad giller Osterrike och mélen T-225/06, T-255/06 och T-309/06 har Budvar preciserat
att det, vad avser den tvist som pagér i medlemsstaten i fraga, inte finns nagot rittsligt
avgorande som har vunnit laga kraft. Budvar har ingett tre nyligen avkunnade
avgoranden, varav det senaste meddelades den 10 juli 2006 av Oberlandesgericht Wien
(regional appellationsdomstol i Wien, Osterrike). Genom detta senaste avgérande
beslutade Oberlandesgericht att utse en sakkunnig for att avgora huruvida de tjeckiska
konsumenterna associerar uttrycket bud till 61 och, om sa ér fallet, om det kan uppfattas
som om denna beteckning hénvisar till en plats, en region eller ett land, sérskilt
i forhallande till 6lets ursprungsort. Det kan saledes inte bestridas, i motsats till vad
overklagandendmnden pastatt, att ursprungsbeteckningen bud fortfarande skyddas
i Osterrike.

Harmoniseringsbyran har inledningsvis hidvdat att Budvar, under forfarandet vid
overklagandendmnden, avstétt frén att grunda sin invindning p& det internationella
figurmérket nr 361 566, vilket hade &beropats fran bérjan. Budvar har dessutom, vad
galler ursprungsbeteckningen bud, endast vidhallit sin invdndning i férhallande till det
skydd som nimnda beteckning ges i Frankrike och Osterrike. De rittigheter som
inledningsvis dberopades vad géller Italien och Portugal gors inte ldngre géllande med
avseende pa invindningen.

Harmoniseringsbyran har darefter, for det forsta, angett att den saknar behorighet att
avgora giltigheten av en dldre rattighet som aberopats till stod for en invéndning.
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Overklagandenimnden har emellertid i forevarande fall inte uttalat sig om den ildre
ursprungsbeteckningens giltighet, utan endast rorande omfattningen av skyddet. Det ér
saledes fraga om en réttsfraga som ska avgoras av harmoniseringsbyran ex officio, dven
om parterna inte framstéllt ndgra argument om detta (forstainstansrattens dom av den
1 februari 2005 i mél T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyran — Dann och Backer
(HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 21, och av den 13 juni 2006 i mél T-153/03,
Inex mot harmoniseringsbyran — Wiseman (atergivningen av en kohud), REG 2006,
s. [1-1677, punkt 40).

Skillnaden mellan giltigheten av en éldre réttighet och det faktum att den kan aberopas
i ettinvindningsforfarande har forutsetts i gemenskapslagstiftningen (harmoniserings-
byran har sérskilt hénvisat till artiklarna 53.1, 43.2, 43.3, 78.6 och 107.3 i férordning
nr 40/94). Det kan saledes finnas fall dér en éldre réttighet, &ven om den ér giltig, inte
kan goras gillande. Vid tillimpningen av artikel 8.4 i forordnig nr 40/94 ska
harmoniseringsbyran tolka och tillimpa nationell ratt pa samma séitt som den
nationella domstolen.

Harmoniseringsbyrén har fér det andra, vad géller skyddet enligt Lissabono6verens-
kommelsen for ursprungsbeteckningen bud i Frankrike, genom att hanvisa till punkt 20
i 6verklagandendmndens beslut i drende R 234/2005-2, papekat att enligt artikel 2.1
i ndmnda 6verenskommelse liksom enligt artikel L. 641-2 i den franska jordbrukslagen
(code rural) (nedan kallad jordbrukslagen) krdvs att den aktuella ursprungsbeteck-
ningen bestér av ett "geografiskt namn”. Budvar har emellertid medgett att uttrycket
bud inte &r ett geografiskt namn, &ven om det har sitt ursprung i ett sadant. Vad avser
Budvars hénvisning till artikel 2.3 i férordning nr 2081/92, sedermera ersatt av radets
férordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska
beteckningar och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel
(EUT L 93, s. 12), har harmoniseringsbyran papekat att denna férordning inte har
aberopats till stod for invindningarna. Harmoniseringsbyrdn har hirav dragit
slutsatsen att en fransk domstol skulle anse att en forkortning av ett geografiskt
namn, som uttrycket bud, inte kan aberopas till stod for en invindning mot
anvindningen av ett identiskt varumirke, oberoende av huruvida detta uttryck
skyddas enligt Lissabonéverenskommelsen.
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Harmoniseringsbyran har tillagt att &ven om Lissabondverenskommelsen vanligtvis
har foretrade framf6r nationell lagstiftning, foreskrivs i artikel 8 i 6verenskommelsen
att réttsliga atgidrder som dr nodvandiga for att sakerstilla att ursprungsbeteckningar
skyddas kan vidtas ”i enlighet med nationell lagstiftning”. Skillnaden mellan giltigheten
av en dldre rattighet och det faktum att den kan aberopas i ett invindningsforfarande ar
dessutom till fullo motiverad nér ursprungsbeteckningen inte utgérs av ett geografiskt
namn. For det forsta har denna skillnad forutsetts i regel 16.1 i genomforandebe-
stimmelserna till Lissabonoverenskommelsen, i vilken det foreskrivs att verkan av en
internationell registrering (och inte registreringen som sddan) kan ogiltigférklaras i en
avtalsslutande stat. Denna skillnad dr vidare motiverad for att all snedvridning av
konkurrensen ska kunna férhindras om, vilket Budvar har gjort géllande, det saknas
mojlighet enligt fransk ritt att ogiltigforklara verkan av ursprungsbeteckningen bud
i Frankrike.

Harmoniseringsbyréan har for det tredje, vad giller skyddet for ursprungsbeteckningen
bud i Osterrike enligt det bilaterala avtalet vilket har aberopats i malen T-225/06,
T-255/06 och T-309/06, gjort gillande att enligt artikel 2 i ndmnda avtal ska den
skyddade uppgiften vara geografisk, men den kan dven innehalla andra uppgifter (som
icke geografiska bestandsdelar). Det dr endast en icke geografisk upplysning som inte
kan bli foremal for skydd. Harmoniseringsbyran har emellertid pastatt att domstolen
i sin dom av den 18 november 2003 i mal C-216/01, Budejovicky Budvar (REG 2003,
s. I-13617), gjorde en nagot annorlunda 6versittning av artikel 2. Enligt domstolens
oversittning kan den aktuella uppgiften besté av andra beteckningar.

Harmoniseringsbyran anser att en 6sterrikisk domstol under alla omstandigheter skulle
kréva att det bevisas att kidnnetecknet BUD av konsumenterna i ursprungslandet (det
vill siga Republiken Tjeckien) uppfattas som att det asyftar staden Ceske Budéjovice nir
det anbringas pa 6lférpackningarna. Detta 6verensstimmer dessutom med domstolens
standpunkt i domen i det ovan i punkt 65 ndmnda malet Budejovicky Budvar, dir den
fann att "[o]m det séledes framgar av den hanskjutande domstolens undersékningar att
anvdndningen av beteckningen bud, enligt sakomstidndigheterna och den radande
uppfattningen i Tjeckiska republiken, innebér att en region eller en ort inom denna stats
territorium utpekas och att skyddet av beteckningen &r motiverat enligt artikel 30 EG,
hindrar inte denna bestimmelse att detta skydd utvidgas till en annan medlemsstats
territorium sasom i forevarande fall Republiken Osterrikes” (punkt 101 i domen). Det
finns i férevarande fall, som 6verklagandendmnden med ritta papekat, inga bevis for att
namnet pa staden Ceske Budéjovice forkortas Bud. Det ar dirfor svart att forestilla sig
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att 6lkonsumenterna i Tjeckien uppfattar uttrycket bud som en beteckning for 61 som
bryggts i ett visst geografiskt omrade i detta land.

Harmoniseringsbyran har for det fjarde, med hénvisning till punkterna 21 och 29
i overklagandendmndens beslut i drende R 234/2005-2, papekat att 6verklagande-
ndmnden funnit att Budvar visat att uttrycket bud anvénts som varumérke, men inte att
det anvéints som ursprungsbeteckning. Vad avser Budvars argument, enligt vilket
foretaget anvént uttrycket bud som savél varumérke som ursprungsbeteckning, har
harmoniseringsbyréan anfort att varje immateriell réttighet uppfyller en grundlaggande
funktion som endast tillkommer denna. I vissa fall &r de grundlaggande funktionerna
hos vissa rittigheter inte forenliga. En ursprungsbetecknings grundlaggande funktion
ar att sakerstilla att en vara som kommer fran ett land, en region eller en plats har den
kvalitet eller de egenskaper som helt eller vdsentligen beror pd den geografiska
omgivningen med de naturliga och ménskliga faktorer som dértill hor. Ett varumérkes
grundldggande funktion dr att garantera varans kommersiella ursprung. Da Budvar inte
har bestritt att uttrycket bud anvdnds som varumirke, uppfyller det inte den
grundldggande funktionen hos en ursprungsbeteckning och kan inte komma
i atnjutande av det skydd som tillkommer en sadan. Overklagandenimnden fann
i detta avseende att de franska och 6sterrikiska domstolarna kommit till samma slutsats
och inte gett Budvar skydd mot anvéndningen av ett varumérke som &r identiskt med
den éldre rittighet som gjorts gillande.

Harmoniseringsbyran har fér det femte dberopat de rittsliga avgérandena i Osterrike
och Frankrike.

Vad giller Osterrike har harmoniseringsbyran, med avseende pa malen T-225/06,
T-255/06 och T-309/06, papekat att domstolen i domen i det ovan i punkt 65 nimnda
mélet Budejovicky Budvar angett att en “enkel eller indirekt geografisk harkomstbe-
teckning” (sésom bud enligt harmoniseringsbyran) kan skyddas enligt det bilaterala
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avtalet sdvida inte denna beteckning ar en "beteckning som varken direkt eller indirekt
i detta land hénfor sig till produktens geografiska harkomst” (punkterna 107 och 111
i ndmnda dom). Handelsgericht Wien och, i det 6verklagade malet, Oberlandesgericht
Wien medgav inte att den dldre ursprungsbeteckningen skyddas mot att Anheuser-
Busch anvinder det aktuella varumairket for 6l. Den omstandigheten att Oberlandes-
gericht Wien genom dom av den 10 juli 2006 utsett en sakkunnig for att avgora
huruvida uttrycket bud utgor en direkt eller indirekt hénvisning till harkomsten f6r 61
péverkar inte fragan hur forstainstansriatten ska avgora forevarande mal. For det forsta
paverkar inte ett jakande svar fran Oberlandesgericht Wien pa denna fraga de angripna
beslutens lagenlighet, eftersom detta svar skulle ges efter antagandet av dessa beslut.
Det ankommer vidare pa Budvar att visa att den aberopade éldre réttigheten skyddas
enligt sterrikisk ratt. Budvar borde séledes ha visat, vid harmoniseringsbyrans enheter,
att de villkor som faststilldes av domstolen i dess dom ar uppfyllda. Om inget sadant
bevis har lagts fram har overklagandenidmnden kommit till en riktig slutsats.
Handelsgericht Wien fann slutligen i sin dom av den 22 mars 2006, som ingetts till
forstainstansritten av Budvar, att pa grundval av de handlingar som ingetts i malet &r
inte uttrycket bud forknippat med ett visst geografiskt namn i Republiken Tjeckien.

Vad giller Frankrike har harmoniseringsbyran papekat att den omstandigheten att den
dom som avkunnats av tribunal de grande instance de Strasbourg den 30 juni 2004 har
overklagats inte paverkar 6verklagandendmndens slutsats att Budvar “fram till i dag
inte har kunnat hindra [Anheuser-Buschs] distributor att sdlja 6l i Frankrike under
varumirket BUD” (punkt 34 i beslutet i drende R 234/2005-2). Denna dom bekriftar
dessutom slutsatsen att uttrycket bud ar en enkel och indirekt beteckning for varans
geografiska ursprung, det vill séga ett namn som inte har nadgon koppling till kvalitet,
anseende eller sédrskilda egenskaper som har samband med det geografiska ursprunget.
Tribunal de grande instance de Strasbourg fann av detta skal att uttrycket bud inte
omfattas av tillimpningsomradet for artikel 2.1 i Lissabonéverenskommelsen om det
inte faststéllts huruvida uttrycket bud kan anvéndas for att ange en viss geografisk plats.
Om denna dom upphévdes av cour d’appel, skulle denna omstiandighet inte paverka de
angripna beslutens lagenlighet, eftersom upphévandet skulle ske efter det att de
angripna besluten hade antagits. Vad avser de beslut som fattats av INPI och som har
aberopats av Budvar, paverkar dessa inte de angripna besluten eftersom de avser
registreringen och inte anvéndningen av ett varumairke. Det har vidare inte angetts
huruvida det rér sig om beslut som vunnit laga kraft. Slutligen har forvaltningsbeslut
mindre vdrde &n domar fran allmédn domstol.
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Inledningsvis har Anheuser-Busch avgett vissa yttranden i mal T-257/06 avseende
registreringsansokan nr 4. Anheuser-Busch har for det forsta papekat att Budvar,
i motsats till vad 6verklagandendmnden angett i sitt beslut av den 28 juni 2006
(drende R 802/2004-2), inte har dberopat den i Osterrike skyddade ursprungsbeteck-
ningen bud till stod f6r sin invdndning. Vad avser de tjinster som omfattas av ansékan
nr 4 har Anheuser-Busch angett att registrering redan medgetts slutligt for varor
iklasserna 35, 38 och 41 samt for tjansten "drift av en databas” i klass 42. Forfarandet vid
overklagandendmnden omfattade endast ”[r]estaurang-, bar- och pubverksamhet”
i klass 42, eftersom invindningsenheten bifoll invindningen endast i detta avseende
och det endast dr intervenienten som 6verklagat beslutet. Invindningsenhetens beslut
har sdledes vunnit laga kraft i den del det innebér avslag pé invindningen avseende
tjanster i klasserna 35, 38 och 41 samt for tjdnsten “drift av en databas” i klass 42.

Anheuser-Busch har dven inledningsvis, i samtliga mal, angett att Budvar vid
6verklagandendmnden &beropade ursprungsbeteckningarna bud i Portugal och
i Italien trots att dessa rittigheter har ogiltigforklarats i dessa ldnder och invédndnings-
enheten funnit att det inte bevisats att dessa rittigheter fanns. Anheuser-Busch har
papekat att Budvar vid forstainstansritten endast har aberopat ursprungsbeteck-
ningarna bud i Frankrike och, i malen T-225/06, T-255/06 och T-309/06, i Osterrike.
Anheuser-Busch har hédrav dragit slutsatsen att invindningen endast grundar sig pa
dessa rittigheter.

Anheuser-Busch har hirefter gett sin tolkning av artikel 8.4 i forordning nr 40/94.
Anheuser-Busch anser sdrskilt att denna bestdmmelse huvudsakligen omfattar icke
registrerade rittigheter, sadana som uppkommer och existerar pa grund av den faktiska
anvdndningen pa marknaden. For registrerade varuméirken uppkommer dédremot
forekomsten och giltigheten vid registreringen. Gemenskapslagstiftaren har valt att
inte bara hénvisa till nationell riatt vad géller kidnnetecken som anvénds i nérings-
verksamhet, utan dven vad géller féorekomsten och omfattningen av réttigheter som
foljer av att dessa kidnnetecken anvinds. Det dr dessa principer som {6ljts av High Court
of Justice (England & Wales) i méalet COMPASS (den 24 mars 2004). Harmonisering-
sbyran har i enlighet med dessa principer inte endast majlighet, utan ar éven skyldig att
avgora giltigheten av éldre réttigheter i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning
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nr 40/94. Anheuser-Busch har &dven hénvisat till direktiven om forfarandet vid
harmoniseringsbyran (del C, kapitel 4, avdelning 5.3.4). Aven om rekvisiten for
omfattningen av en sddan anvdndning inte anges i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 &r
det mot bakgrund av artikelns funktion och uppbyggnad tydligt att gemenskapslag-
stiftarens avsikt var att tillimpa strdngare villkor for skydd av icke registrerade
réttigheter dn for registrerade varumérken. Kravet pé verkligt bruk i artiklarna 15 och
43 iforordning nr 40/94 ska betraktas som en absolut minimigrans for den anvindning
som krévs i artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

Anheuser-Busch har i sak angett for det forsta att 6verklagandendmnden inte avgjort
fragan om de aktuella ursprungsbeteckningarnas giltighet. Overklagandendmnden
ansag att det i forekommande fall inte fanns nagon ursprungsbeteckning.

Anheuser-Busch har for det andra hévdat att uttrycket bud inte dr ett namn pa en plats
och har sirskilt hénvisat till vissa handlingar som Anheuser-Busch ingett till
harmoniseringsbyran. Anheuser-Busch har preciserat att registrering av en ursprungs-
beteckning inte kan medfora att ett uttryck ges en geografisk bibetydelse som det inte
har. Aven om det antogs att det tyska namnet Budweis kan associeras till staden Ceske
Budéjovice — vilket inte bevisats av Budvar — skulle det tvinga konsumenterna till
ytterligare hjarngymnastik. Det &r foljaktligen inte uppenbart att uttrycket bud ska
forstas som Budweis och associeras med staden Ceske Budgjovice. Aven om det ar
riktigt att forkortningar av geografiska uttryck kan 6verta det fullstindiga uttryckets
geografiska karaktir sa giller detta endast for forkortningar som verkligen dr allmédnna.
Det har emellertid inte framforts ndgra argument och inte heller nagra bevis for att visa
att uttrycket bud anvinds och uppfattas som en forkortning for Ceske Budéjovice.
Samma resonemang kan tillimpas for fantasiuttryck, vilka i vilket fall som helst inte
uppfyller villkoren i Lissabonéverenskommelsen. Den senare avser enligt dess
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artikel 2.1 verkliga platser. Fantasiuttryck kan under alla omstdndigheter endast
skyddas om de kan ges en geografisk tolkning, vilket inte ar fallet i forevarande mal.

Anheuser-Busch anser for det tredje att 6verklagandendmnden var behérig att avgora
huruvida uttrycket bud #r en ursprungsbeteckning eller ej. Overklagandenimnden &r
i detta avseende inte bunden av vare sig Lissabonoverenskommelsen eller det bilaterala
avtalet. Inom ramen for artikel 8.4 i forordning nr 40/94 ska harmoniseringsbyran sla
fast huruvida samtliga villkor for relativa registreringshinder dr uppfyllda. I motsats till
vad som galler for registrerade varumérken ar harmoniseringsbyrén inte bunden av
nigra éldre nationella forvaltningsbeslut, som registreringen av en beteckning.
Harmoniseringsbyran ar behorig att avgora fragan om férekomsten och giltigheten
av den rittighet som dr foremél for den aktuella beteckningen och har, i detta
sammanhang, samma behérighet som de nationella domstolarna. Overklagande-
ndmnden utsldcker inte denna réttighet genom att sla fast att skyddet for en geografisk
beteckning ér ogiltigt, utan den konstaterar endast att den aberopade rittigheten inte
kan utgora ett hinder for registrering av ett gemenskapsvarumarke.

De franska och Osterrikiska domstolarna har for det fjarde ansett att uttrycket bud inte
pa nagot sitt skyddas som ursprungsbeteckning. Aven om dessa rittsliga avgéranden
inte vunnit laga kraft och ddrmed inte &r bindande, bekriftar de att den bedomning av
sakomsténdigheterna som 6verklagandendmnden gjorde i det angripna beslutet var
riktig.

Anheuser-Busch har i malen T-255/06, T-257/06 och T-309/06 tillagt att INPI:s beslut,
vilket delgavs den 19 maj 2005 och vilket Budvar har aberopat i sin talan, inte kommit
till harmoniseringsbyrans kinnedom och darfor inte kan tas upp till sakprévning.
Nédmnda beslut, som aberopats av Budvar, var under alla omstédndigheter endast
prelimindrt och det slutliga registreringsbeslutet ar avhingigt en forfarandefraga och
inte provningen i sak. Anheuser-Busch har hinvisat till sin inlaga av den 6 april 2006,
vilken ingetts till 6verklagandendmnden i det forfarande som gett upphov till mal
T-257/06.
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b) Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten erinrar om att det med stdd av artikel 8.4 i forordning nr 40/94 &r
mojligt att framstélla en invdndning mot en ansokan om registrering av gemenskaps-
varumdrke pa grundval av ett annat kénnetecken é&n ett dldre varumairke. Det ndmnda
forhédllandet beskrivs i artikel 8.1-8.3 och 8.5 (forstainstansrittens dom av den
12 juni 2007 i de forenade mélen T-57/04 och T-71/04, Budéjovicky Budvar och
Anheuser-Busch mot harmoniseringsbyran (AB GENUINE Budweiser KING OF
BEERS), REG 2007, s. I11-1829, punkt 85). Enligt lydelsen i artikel 8.4 i forordning
nr 40/94 ska ritten till kinnetecknet, enligt den gemenskapslagstiftning eller nationella
lagstiftning som ar tillamplig pa detta kidnnetecken, ha forvirvats fore tidpunkten for
ansdkan om registrering av gemenskapsvarumirke eller tidpunkten for den prioritet
som &beropas som grund for ansokan om registrering av gemenskapsvarumérket.
Kéannetecknet ska enligt den gemenskapslagstiftning eller nationella lagstiftning som &r
tillimplig pé detta kinnetecken éven ge innehavaren ritt att forbjuda anvindning av ett
yngre varumadrke.

En invindning ska enligt regel 15.2 i forordning nr 2868/95, i dess lydelse vid den
tidpunkt d& Budvar gav in sin invindning, bland annat innehélla en uppgift om den
dldre rattigheten och en uppgift om den eller de medlemsstater déir den éldre
rittigheten giller samt en atergivning och, om tillimpligt, en beskrivning av det éldre
mirket eller den &ldre rdttigheten. Invindningen ska enligt regel 16.2 i forordning
nr 2868/95, i dess lydelse vid den tidpunkt da Budvar gav in sin invéindning, &tfoljas av
lampliga bevis pa forvirvet av den dldre rittigheten och dess skyddsomrade.

I forevarande fall ansag 6verklagandendmnden att den forsta fraga som skulle avgoras
var huruvida kinnetecknet BUD verkligen ir en ursprungsbeteckning. Overklagande-
ndmnden angav inledningsvis att en ursprungsbeteckning dr en geografisk uppgift
genom vilken konsumenterna ges upplysning om att en vara hdrstammar frén en viss
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ort, region eller omrade och vars egenskaper beror pa den geografiska omgivningen,
inbegripet naturliga och minskliga faktorer. Overklagandenimnden angav sedan att
kannetecknet BUD svirligen kunde betraktas som en ursprungsbeteckning eller ens en
indirekt uppgift om produkternas geografiska ursprung. Overklagandenimnden fann
sarskilt att uttrycket bud inte motsvarar namnet pa en plats i Republiken Tjeckien. Det
finns inga bevis for att namnet pa den stad dir Budvar #r etablerat (det vill siga Ceské
Budéjovice, vars tyska namn dr Budweis) har forkortats Bud. Det ar déarfor svart att
forestdlla sig att konsumenterna i Frankrike, Italien, Portugal och Osterrike kan
uppfatta uttrycket bud som en ursprungsbeteckning, det vill sdga 6l som bryggs i ett
visst geografiskt omrade i Republiken Tjeckien, vilket har vissa egenskaper som beror
pa dess geografiska omgivning. Overklagandenimnden angav vidare att Budvar anvint
kénnetecknet BUD som varumirke och inte som ursprungsbeteckning. Det forefaller
inte heller som om nagot annat foretag i Ceské Budéjovice (den plats dir Budvar ar
etablerat) skulle ha ritt att brygga 61 med ursprungsbeteckningen bud. Mot bakgrund
av dessa Overvdganden ansdg Overklagandendmnden slutligen att frdgan huruvida
kinnetecknet BUD betraktas som en ursprungsbeteckning som skyddas i Osterrike
enligt det bilaterala avtalet mellan denna medlemsstat och Republiken Tjeckien, eller
skyddas i Frankrike, Italien och Portugal enligt Lissabondverenskommelsen, &r av
underordnad betydelse. Aven om kinnetecknet BUD betraktas som en ursprungs-
beteckning i ett av dessa lander, dr det uppenbart att en invindning som grundar sig pa
en rittighet som framstills som en ursprungsbeteckning men som faktiskt inte ar det,
inte kan ha framgéng enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 (6verklagandendmndens
beslut av den 14 juni 2006 (idrende R 234/2005-2), punkterna 19-22 och, genom
hénvisning, de 6vriga angripna besluten).

Vid undersokningen av de angripna besluten ska en étskillnad goras mellan
ursprungsbeteckningen bud, som registrerats enligt Lissabondverenskommelsen, och
ursprungsbeteckningen bud, som skyddas enligt det bilaterala avtalet. Det ska papekas
att Europeiska gemenskapen inte dr part i nimnda 6verenskommelse eller ndmnda
avtal.
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Ursprungsbeteckningen bud, som registrerats enligt Lissabondverenskommelsen

Overklagandenimnden har enligt ordalydelsen i de angripna besluten analyserat
huruvida kiannetecknet BUD ”verkligen ... ir en ursprungsbeteckning”. Overklagande-
nidmnden fann att den aktuella invindningen inte kan bifallas enligt artikel 8.4
i forordning nr 40/94 om den grundar sig pa en réttighet som ”framstills som en
ursprungsbeteckning” men faktiskt “inte dr det”. Overklagandenimnden fann vidare att
fragan huruvida kénnetecknet BUD betraktas som en ursprungsbeteckning som
skyddas enligt Lissabonoverenskommelsen i bland annat Frankrike ”4r av underordnad
betydelse”. Harav foljer att 6verklagandendmnden uttalade sig om sjdlva kvalificeringen
som “ursprungsbeteckning” utan att undersoka omfattningen av skyddet foér den
aktuella ursprungsbeteckningen mot bakgrund av de nationella réttigheter som
aberopats.

Forstainstansratten anger for det forsta, utan att det finns anledning att inom ramen for
den forsta delgrunden undersoka effekterna av Lissabonoverenskommelsen vad géller
skyddet av den éldre rittighet som &beropats enligt fransk ritt, att ursprungsbeteck-
ningar enligt nimnda 6verenskommelse ska registreras pa ansékan fran myndigheterna
i de avtalsslutande linderna och i de fysiska eller juridiska, offentligrittsliga eller privata
personers namn som &r innehavare av ritten att anvinda ursprungsbeteckningarna
enligt nationell ratt. Myndigheterna i de avtalsslutande linderna kan forklara att en
ursprungsbeteckning, under forutsittning att skilen harfor meddelas inom ett &r fran
mottagandet av den meddelade registreringen, inte kan skyddas (artikel 5.1 och 5.3
i Lissabonoverenskommelsen).

En ursprungsbeteckning som registrerats enligt Lissabon6verenskommelsen kan for
det andra inte anses ha blivit generisk s& linge som den skyddas som ursprungs-
beteckning i ursprungslandet. Ursprungsbeteckningen &r skyddad utan att nagon
fornyelse ar nodvindig (artikel 6 och artikel 7.1 i Lissabondverenskommelsen).
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For det tredje ska, enligt regel 16 i genomférandeférordningen till Lissabondverens-
kommelsen, nér verkan av en internationell registrering ogiltigforklaras i ett anslutet
land och talan inte kan foras mot denna ogiltigférklaring, den behériga myndigheten
i det anslutna landet meddela Internationella byran om ogiltigforklaringen. I ett sddant
fall anges i meddelandet den myndighet som meddelat ogiltigforklaringen. Harav foljer
att enligt Lissabondverenskommelsen kan verkan av en registrerad ursprungsbeteck-
ning endast ogiltigforklaras av en myndighet i en stat som é&r part i denna
6verenskommelse.

I forevarande fall registrerades ursprungsbeteckningen bud (nr 598) den 10 mars 1975.
Frankrike har inte inom ett ar frin mottagandet av den meddelade registreringen
forklarat att ndmnda ursprungsbeteckning inte kan skyddas. Vid den tidpunkt da de
angripna besluten antogs hade vidare verkan av den aktuella ursprungsbeteckningen
ogiltigforklarats genom en dom av tribunal de grande instance de Strasbourg den
30 juni 2004. Budvar har emellertid, som framgar av de handlingar som ingetts i malet,
overklagat denna dom, och 6verklagandet har inhiberande verkan. Hérav foljer att vid
tiden for antagandet av de angripna besluten hade verkan av den aktuella ursprungs-
beteckningen inte ogiltigforklarats i Frankrike genom en lagakraftvunnen dom.

Gemenskapsbestimmelser om varumirken kan dock, som framgar av femte skélet
i forordning nr 40/94, inte ersitta medlemsstaternas varumérkeslagar (forstain-
stansrittens dom av den 20 april 2005 i mal T-318/03, Atomic Austria mot
harmoniseringsbyrdn — Fabricas Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ),
REG 2005, s. I1-1319, punkt 31). Forstainstansritten har pa denna grund slagit fast att
giltigheten av ett nationellt varumérke inte kan bestridas inom ramen for ett férfarande
for registrering av ett gemenskapsvarumirke (forstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran —
Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 55, av den 30 juni 2004
i mal T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrdan — Diesel (DIESELIT),
REG 2004, s. 11-1887, punkt 71, av den 21 april 2005 i mal T-269/02, PepsiCo mot
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harmoniseringsbyran — Intersnack Knabber-Gebédck (RUFFLES), REG 2005, s. II-1341,
punkt 26, och av den 22 mars 2007 i mél T-364/05, Saint-Gobain Pam mot
harmoniseringsbyran — Propamsa (PAM PLUVIAL), REG 2007, s. II-757, punkt 88).

Hirav foljer att det system som inforts genom foérordning nr 40/94 forutsitter att
harmoniseringsbyran beaktar dldre réttigheter som skyddas pa nationell niva.
I artikel 8.1 jamford med artikel 8.4 forordning nr 40/94 foreskrivs siledes att
innehavaren av ett annat kidnnetecken som anvinds i nédringsverksamhet i mer én bara
lokal omfattning och med réttsverkan i en medlemsstat, pa de villkor som anges i den
ovanniamnda artikeln, kan invéinda mot registrering av ett gemenskapsvarumaérke (se
analogt domen i det ovan i punkt 88 nimnda malet ATOMIC BLITZ, punkterna 31 och
32). For att detta skydd ska kunna sékerstallas hanvisar artikel 8.4 i forordning nr 40/94
till "tillamplig nationell lagstiftning” pa den &beropade aldre rittigheten.

Overklagandenimnden borde enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 beakta relevant
nationell lagstiftning och den registrering som gjorts enligt Lissabondverenskom-
melsen utan att ifragasitta den omstdndigheten att den aberopade éldre réttigheten
utgjordes av en “ursprungsbeteckning”, eftersom verkan av ursprungsbeteckningen
bud inte slutligt ogiltigforklarats i Frankrike.

Om overklagandendmnden hyste allvarliga tvivel avseende huruvida den éldre
rattigheten skulle betraktas som en "ursprungsbeteckning”, och saledes avseende det
skydd som denna skulle tillerkdnnas enligt den dberopade nationella lagstiftningen, da
denna fraga var féremal for ett domstolsforfarande i Frankrike, hade den med st6d av
regel 20.7 c i forordning nr 2868/95 kunnat forklara invandningsforfarandet vilande
i avvaktan pa en lagakraftvunnen dom i detta avseende.
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Med hénsyn till dessa omstandigheter har 6verklagandendmnden ésidosatt artikel 8.4
i forordning nr 40/94 genom att anse dels att den aberopade &ldre rattigheten, som
registrerats enligt Lissabonoverenskommelsen, inte var en "ursprungsbeteckning”, dels
att frdgan huruvida kdnnetecknet BUD betraktas som en skyddad ursprungsbeteckning
i bland annat Frankrike var av "underordnad betydelse” och darigenom funnit att en
invindning inte skulle kunna vinna bifall pa denna grund.

Beteckningen bud som skyddas enligt det bilaterala avtalet

Enligt ordalydelsen i bilaga B till tillampningsavtalet ar uttrycket bud en "uppgift”. Det
framgar inte av ndmnda avtal att uppgiften bud skulle vara en "ursprungsbeteckning”.
Det framgar vidare inte av avtalet att uttrycket bud ér en geografisk bendmning eller att
den hénvisar till den aktuella varans sérskilda egenskaper.

Enligt artikel 2 i det bilaterala avtalet &r det tillrackligt att de aktuella uppgifterna eller
beteckningarna direkt eller indirekt hanfor sig till varornas hiarkomst for att de ska
kunna tas upp i tillaimpningsavtalet och genom detta fa del av det skydd som foljer av det
bilaterala avtalet. Denna definition dr mer omfattande &n den som Overklagande-
namnden gjort. Overklagandenamnden ansig namligen att en "ursprungsbeteckning”
ar en "geografisk uppgift genom vilken konsumenterna ges upplysning om att en vara
hérstammar fran en viss ort, region eller omriade och vars egenskaper beror pa den
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geografiska omgivningen, inbegripet naturliga och ménskliga faktorer” (6verklagande-
ndmndens beslut av den 14 juni 2006 (drende R 234/2005-2), punkt 19, och genom
hénvisning till de 6vriga angripna besluten).

Mot denna bakgrund konstaterar forstainstansrétten att overklagandenidmndens
bedémning innehéller tva fel. Den har ansett att bendmningen bud har ett sérskilt
skydd i egenskap av "ursprungsbeteckning” enligt det bilaterala avtalet. Overklagande-
nimnden har vidare, och under alla omstindigheter, tillimpat en definition av
"ursprungsbeteckning” som inte motsvarar definitionen av de uppgifter som skyddas
enligt ndmnda avtal.

Den omsténdigheten att Budvar har kunnat framstilla den aberopade rittigheten som
en “ursprungsbeteckning” innebdr inte att 6verklagandendmnden var férhindrad att
gora en fullstindig bedémning av de omstidndigheter och den bevisning som
forebringats (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 88 nimnda
méalet ATOMIC BLITZ, punkt 38). En sddan bedoémning &r sérskilt viktig nir
kvalificeringen av en éldre rattighet kan vara av betydelse for den verkan rittigheten far
inom ramen for ett invindningsférfarande. Det kan vara nédvindigt for harmoniser-
ingsbyrén att beakta bland annat den nationella riatten i den medlemsstat dér det dldre
varumiérke som invindningen grundar sig pa &r skyddat. Harmoniseringsbyran ska
i detta fall och pa det sitt som forefaller lampligt pa eget initiativ inhdmta upplysningar
om den nationella rétten i den berérda medlemsstaten om sadana upplysningar ar
nodvindiga for bedomningen av om villkoren for att tillimpa ett registreringshinder &r
uppfyllda och sirskilt om de &beropade faktiska omsténdigheterna och bevisvirdet av
den forebringade bevisningen foreligger. Begriansningen av de omsténdigheter som kan
ligga till grund for harmoniseringsbyrans bedéomning utesluter nédmligen inte att
harmoniseringsbyran utover de sakférhallanden som parternaiinvandningsforfarandet
uttryckligen har aberopat ocksa kan beakta notoriska fakta, det vill sdga fakta som det
forutsitts att alla kénner till eller som det gar att fa kinnedom om med hjélp av allmént
tillgdngliga kallor (forstainstansrittens dom av den 22 juni 2004 i mal T-185/02, Ruiz-
Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran — DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004,
s. I1-1739, punkt 29, och domen i det ovan i punkt 88 nimnda mélet ATOMIC BLITZ,
punkt 35). Ndmnda principer ager tillimpning i férevarande fall. Overklagande-
ndmnden hade tillgang till de handlingar som var nédvéndiga for att kunna gora en
fullstdndig bedomning av omstiandigheterna.
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Forstainstansritten finner mot bakgrund av dessa omsténdigheter att 6verklagande-
ndmnden har dsidosatt artikel 8.4 i forordning nr 40/94 genom att anse dels att den
aberopade édldre rittigheten, som skyddas enligt det bilaterala avtalet, inte var en
"ursprungsbeteckning” enligt Overklagandendmndens definition, dels att fragan
huruvida kdnnetecknet BUD betraktas som en skyddad ursprungsbeteckning i bland
annat Osterrike var av "underordnad betydelse” och finner dirigenom att invindningen
inte skulle kunna vinna bifall pa denna grund.

Beteckningen bud skyddas for évrigt fortfarande i Osterrike, genom det bilaterala
avtalet. Det framgar inte sdrskilt av de handlingar som ingetts att de Osterrikiska
domstolarna ansett att Osterrike eller Republiken Tjeckien inte haft for avsikt att
tillimpa principen om foérdrags kontinuitet pa det bilaterala avtalet efter delningen av
Socialistiska republiken Tjeckoslovakien. Det finns vidare ingenting som tyder pa att
Osterrike eller Republiken Tjeckien har sagt upp avtalet. De rittsprocesser som for
nirvarande pagar i Osterrike har inte heller lett till nigon lagakraftvunnen dom. Under
dessa omstdndigheter och av samma skil som angetts i punkterna 88 och 89 ovan,
borde 6verklagandendmnden i enlighet med artikel 8.4 i férordning nr 40/94 ha beaktat
den dldre rittighet som Budvar dberopat utan att kunna ifrdgasitta hur denna rittighet
kvalificerats.

Av vad som anforts ovan f6ljer att talan kan vinna bifall pa den forsta delen av den enda
aberopade grunden.

I den man de angripna besluten grundar sig pa andra kompletterande 6verviganden,
vilka omfattas av den andra delgrunden, ska dessa analyseras nedan.
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2. Den andra delgrunden: Tillimpningen av villkoren i artikel 8.4 i forordning nr 40/94

a) Parternas argument

Budvars argument

Budvar har for det forsta uppgett att foretaget dr innehavare av den éberopade éldre
rittigheten. Budvar har for det andra bestritt 6verklagandendmndens slutsats enligt
vilken kidnnetecknet BUD inte har anvints i niaringsverksamhet. For det tredje anser
Budvar att 6verklagandendmnden felaktigt funnit att foretaget inte hade visat att det
genom den aktuella beteckningen hade rétt att forbjuda anvindningen av uttrycket bud
som varumairke i Osterrike eller i Frankrike.

— Villkoret att invdndaren ska vara innehavare av den dldre réttighet som aberopas

Budvar har péstatt att det med avseende pa artikel 8.4 i férordning nr 40/94 ar
innehavare av den aberopade dldre rittigheten. Budvar har papekat att, i motsats till vad
overklagandendmnden forefaller antyda i punkt 21 i sitt beslut i drende R 234/2005-2,
den omstindigheten att Budvar ensamt har rétt att anvinda ursprungsbeteckningen
bud inte innebér att detta kdnnetecken inte kan vara en ursprungsbeteckning, dé
kollektiv anvandning inte krévs. I forevarande fall &r den aktuella ursprungsbeteck-
ningen registrerad pa Budvar vid det tjeckiska jordbruksministeriet och vid WIPO,
vilket medfor att Budvar har ritt att 4beropa beteckningen i forevarande mal.
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— Villkoret att den &beropade dldre rattigheten ska anvédndas i naringsverksamhet

Budvar har, med hénvisning till punkterna 23 och 24 i beslutet i drende R 234/2005-2,
hévdat att 6verklagandendmnden inte kan tillimpa bestimmelserna i artikel 43.2 och
43.3 i forordning nr 40/94 och regel 22 i forordning nr 2868/95 analogt for att avgora
huruvida ursprungsbeteckningen bud har anvénts ”i niringsverksamhet”.

Budvar har for det forsta papekat att enligt artikel 8 i forordning nr 40/94 &r det vid ett
invindningsforfarande endast innehavare av dldre registrerade varumérken som kan
foreldggas att framldgga bevis pa anvindning av deras rittigheter. Villkoren for sadana
bevis foreskrivs i regel 22 i forordning nr 2868/95. I enlighet med villkoren i artikel 43
i forordning nr 40/94 kan det inte begiras att det ldggs fram sadana bevis for nagon
annan aldre réttighet.

Budvar har for det andra, med hénvisning till sjatte och nionde skélen i férordning
nr 40/94, angett att en ansdkan om gemenskapsvarumérke kan avslds om den kan
péverka en "dldre rattighet”. Nar den éldre réittigheten utgors av ett varumérke ska detta
emellertid vara foremal for verklig anvindning for att det ska kunna aberopas som
invindning mot en registreringsansékan. Om den é&ldre réttighet som aberopas som
invindning inte utgors av ett varumérke, finns det ingen bestimmelse i féorordning
nr 40/94 som kraver att det framldggs bevis pa att nimnda kdnnetecken anvinds
i ndringsverksamhet. Det finns for 6vrigt inte nagon bestdmmelse i forordning nr 40/94
som utgor ett undantag fran principen om skydd for éldre réttigheter, som kréver att
omfattningen av anvindningen i ndringsverksamhet visas. I mal T-225/06 har Budvar
pépekat att det &r tillrickligt att visa faktisk och verklig anvindning i néirings-
verksamhet. I de 6vriga malen har Budvar papekat att det &r tillridckligt att visa att
kénnetecknet anvénds i ndringsverksamhet.
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Budvar har for det tredje, under dberopande av en analys av ordalydelsen i artikel 43
i forordning nr 40/94, preciserat att invindaren pa begiran av den som sokt
gemenskapsvarumirke av harmoniseringsbyrén kan anmodas att inkomma med bevis
pé att det dberopade varumairket verkligen har anvénts. I forevarande fall har Anheuser-
Busch anvint sig av den mojligheten enbart med avseende pa ett internationellt
varumdrke som ursprungligen hade &beropats av Budvar till stéd for dess invindning
(internationellt varumérke nr 361 566). Eftersom ritten att begéra bevis pa anvindning
av det dldre varumairket endast tillkommer den som sokt gemenskapsvarumarke,
saknade harmoniseringsbyran ritten att pa eget initiativ begira sadana bevis.
Harmoniseringsbyran hade inte 4 fortiori rétt att stélla som villkor att det visas att
den &beropade ursprungsbeteckningen anvénts, vilket om det inte uppfylldes skulle
medfora avslag pa invindningen. Budvar har dessutom pépekat att rétten att i ett
invindningsforfarande begira bevis pa anvandning av det dberopade dldre varumérket
ar en nodvandig och logisk foljd av bestimmelserna om upphévande av varumérken
som foreskrivs i artikel 10 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) och artikel 50 i forordning nr 40/94.

Budvar har for det fjarde havdat att 6verklagandendmndens resonemang strider mot
gemenskapens réttspraxis vad giller begreppet “anvindning i ndringsverksamhet”, som
det dterges i artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/104 och i artikel 9.1 i férordning nr 40/94.
Budvar har sérskilt hdnvisat till punkt 40 i domstolens dom av den 12 november 2002
i mal C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), och till punkt 114
i forstainstansrittens dom av den 10 maj 2006 i mal T-279/03, Galileo International
Technology m.fl. mot kommissionen (REG 2006, s. I1I-1291). Enligt Budvar &r det
endast det “kvalitativa” kriteriet avseende anvindningen som foljer av réttspraxis,
oberoende av alla "kvantitativa” kriterier. Foljaktligen ér det endast den kommersiella
karaktdren av anvdndningen som é&r av betydelse och inte en anvdndning som
i kvantitativt hdnseende &r av betydelse.

Budvar anser for det femte att overklagandenimndens resonemang strider mot
harmoniseringsbyrans beslutspraxis. Budvar har hénvisat till ett flertal avgéranden av
harmoniseringsbyrén i vilka det inte krévts att anvindningen av den &ldre réttigheten
ska vara betydande i kvantitativt avseende. I de forenade malen T-60/04—T-64/04,
Budéjovicky Budvar mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch (BUD), vilka avség
ordkdnnetecknet BUD, dér forstainstansréitten meddelade dom den 12 juni 2007, ej
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publicerad i rattsfallssamlingen), hade harmoniseringsbyran full kinnedom om en
ursprungsbetecknings rattsliga status. Budvar har hénvisat till ett flertal handlingar
i dessa mal, vilka har bifogats ans6kan. Det framgar av dessa handlingar att begreppet
“kannetecken som anvénds i naringsverksamhet” i harmoniseringsbyréns beslutspraxis
getts en kvalitativ och inte en kvantitativ tolkning. Forstainstansratten ska férutom att
sla fast att de angripna besluten ér réttsstridiga dven sla fast att de strider mot principen
om likabehandling. Budvar har i detta avseende hénvisat till punkt 70 i forstain-
stansrittens dom av den 27 september 2005 i mal T-123/04 Cargo Partner mot
harmoniseringsbyran (CARGO PARTNER) (REG 2005, s. 11-3979).

Budvar har, i beaktande av vad som anforts ovan och den omstindigheten att
6verklagandendmndens krav vad géller bevis p& anvandning av det dldre kdnnetecknet
strider mot gemenskapsbestimmelserna, hivdat att dverklagandendmnden i fore-
varande fall har fatt bevis for att Budvars anvdndning av ursprungsbeteckningen bud
skett i dess kommersiella verksamhet och att anvdndningen inte varit av privat natur.
Budvar har anyo ingett dessa handlingar inom ramen {or férevarande mél. De bestar av,
vad avser Frankrike, flera fakturor och, vad avser Osterrike, i malen T-225/06, T-255/06
och T-309/06, flera intyg, fakturor och tidningsurklipp.

Vad avser overklagandendmndens bedomning att det av de handlingar som ingetts
under det administrativa forfarandet inte dr majligt att faststélla att ursprungsbeteck-
ningen bud anvints, utan endast att varuméirket BUD anvénts, har Budvar papekat att
begreppet anvindning inte dger tillimpning pa en ursprungsbeteckning, eftersom en
sddan rdttighet inte har till uppgift att sdrskilja en vara. Budvar har tillagt att
i forevarande fall innebdr enbart anbringandet av kénnetecknet BUD en samtidig
anvindning av varumaérket och ursprungsbeteckningen. Budvar har slutligen preciserat
att i de forenade malen T-60/04 — T-64/04, angaende ursprungsbeteckningen bud,
i vilka forstainstansratten meddelade den ovan i punkt 108 nimnda domen BUD,
vitsordade harmoniseringsbyrén att denna ursprungsbeteckning hade anvénts i till-
racklig utstrackning.
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— Villkoret avseende den réttighet som foljer av den aktuella beteckningen

Budvar har hévdat att det har ritt att forbjuda anvéndningen av det sékta varumérket
i Frankrike och dven, vad giller mélen T-225/06, T-255/06 och T-309/06, i Osterrike.

Budvar har, vad géller Frankrike, aberopat flera bestimmelser i fransk rétt enligt vilka de
varor och tjanster som ansdkningarna avser ér identiska med, av liknande slag eller av
olika slag som 6l.

Nir de aktuella varorna dr identiska med eller av liknande slag som 6l (det vill sédga,
enligt Budvar, de aktuella varorna i malen T-225/06 och T-309/06 och varorna i klass 32
i mal T-255/06), har Budvar gjort gillande artikel L. 115-8 forsta stycket och
artikel L. 115-16 forsta och fjirde styckena i den franska konsumtionslagen (code de la
consommation) (nedan kallad konsumtionslagen), i vilken det foreskrivs att olaglig
anvindning av en ursprungsbeteckning kan forbjudas och kan bli féremal for
sanktioner. Eftersom det sokta varumirket (malen T-225/06 och T-309/06) eller det
dominerande kannetecknet i det sokta varumarket (mal T-255/06) i forevarande fall ar
identiska med den aktuella ursprungsbeteckningen och eftersom de aktuella varorna ér
identiska eller av liknande slag, &r Anheuser-Busch anvéindning av kédnnetecknet BUD
till forfang for namnda ursprungsbeteckning.

Nir de aktuella tjansterna dr av samma eller liknande slag som 6l (det vill séga, enligt
Budvar, "[r]estaurang-, bar- och pubverksamhet” i klass 42 vad avser mal T-257/06), har
Budvar gjort gillande bestimmelserna i artikel L. 641-2 i jordbrukslagen, som upprepas
i artikel L. 115-5 i konsumtionslagen, i vilka det foreskrivs att "det geografiska namn
som ursprungsbeteckningen utgors av och andra uppgifter som associerar till detta far
inte anvéindas for nagon vara av liknande slag ... inte heller anvandas med avseende pa
andra varor eller tjanster ndr det kan innebdra att otillborlig fordel dras av att
ursprungsbeteckningen &r notoriskt kdnd eller att dennas notorietet forsvagas”. Budvar
har papekat att bryggerierna i syfte att marknadsféra sina varor och bredda sin
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verksamhet Oppnar restauranger, barer och pubar som skyltas med deras egna
varumdrken. Det forefaller for 6vrigt som om Anheuser-Busch har for avsikt att 6ppna
ett konsumtionsstélle for sina egna varor, eftersom foretaget vad avser varor i klass 32
har ingett den omtvistade ansokan fér BUD, men dven ansékan om registrering som
gemenskapsvarumirke av BAR BUD. Det huvudsakliga syftet med restaurangtjanster
ar for 6vrigt att forbereda och tillhandahalla mat, oftast i samband med dryck sdsom vin
eller 6l. Registreringen av varuméirket BUD for ”[r]estaurang-, bar- och pubverk-
samhet” i klass 42 skulle medféra att bolaget Anheuser-Busch kunde 6ppna sddana
néringsstillen och ddrmed foranleda att konsumenter som kommit dit for att dricka det
tjeckiska 6let BUD av misstag konsumerade en annan dlsort.

Nar de aktuella varorna eller tjansterna inte utgors av 6l (det vill sdga enligt Budvar
varor i klasserna 16, 21 och 25 vad avser mal T-255/06 och andra tjénster an
”[r]estaurang-, bar- och pubverksamhet” i klass 42 vad avser mal T-257/06), har Budvar
aberopat den ovanndmnda artikel L. 641-2 i jordbrukslagen och hévdat att det for varor
som dr identiska, av liknande slag och av olika slag r forbjudet att aterge ett geografiskt
namn som utgdr en ursprungsbeteckning utan att ldgga till ett ordelement.
I forevarande fall ska det anses savil att ursprungsbeteckningen bud é&r vilkdnd som
att det finns en risk for forsvagning eller férvanskning av denna forvirvade egenskap.
Budvar har, med hinvisning till artikel 2 i Lissabonéverenskommelsen, papekat att det
med nodvindighet ska ha visats att det 61 som bryggs i Budweis i Republiken Tjeckien ar
vilkéant for att ursprungsbeteckningen bud ska kunna erhallas. En ursprungsbeteckning
som registrerats enligt Lissabondverenskommelsen skyddas, enligt artikel 1.2
i densamma, i Frankrike pa samma sétt som nationella beteckningar, utan att det ar
nodvéndigt att visa att beteckningen verkligen ar vilkénd. Foljaktligen finns en risk for
att notorieteten i sig hos den ursprungsbeteckning som Budvar &r innehavare av
forvanskas eller forsvagas genom registreringen av de aktuella varumaérkena. Det krévs
inte enligt ndgon fransk lagtext att beteckningen ska vara sarskilt véilkiand i sig for att
skyddet ska kunna gélla dven varor av olika slag. Ett sddant krav skulle for 6vrigt strida
mot artikel 3 i Lissabonéverenskommelsen, i vilken det foreskrivs att en ursprungs-
beteckning ska vara fullstéindigt skyddad, utan hénsyn till huruvida den ar vilkénd eller
om de varor som bér det omtvistade kdnnetecknet dr identiska med eller av liknande
slag som den vara som skyddas av ursprungsbeteckningen. Enligt principen om
normbhierarki ska artikel L. 641-2 i jordbrukslagen tolkas mot bakgrund av artikel 3
i Lissabondverenskommelsen. Budvar har vidare papekat att risken for att ursprungs-
beteckningens notorietet forsvagas eller forvanskas kan bedémas mot bakgrund av
héllningen hos den som sokt det omtvistade varumérket. De sokta varumérkena
kommer fran en direkt konkurrent till Budvar, vilken med nédvandighet kidnner till att

II - 3610



116

117

BUDEJOVICKY BUDVAR MOT HARMONISERINGSBYRAN — ANHEUSER-BUSCH (BUD)

den aktuella ursprungsbeteckningen dr vélkdnd, i vart fall i Tjeckien. Det framgar
saledes av omstdndigheterna nédr ansokan om registrering ingavs att det fanns en
otvetydig strdvan fran den som sokt gemenskapsvarumirket att skada den
ifragavarande ursprungsbeteckningens notorietet, genom att forsvaga den och forstora
dess unika egenskaper genom att urvattna bendmningen bud, men ocksa genom att
forsoka att tillagna sig ensamritt till denna ursprungsbeteckning genom registrering av
varumirket BUD.

Budvar har dven aberopat artiklarna L. 711-3 och L. 711-4 i den franska immaterial-
rattslagen (code de la propriété intellectuelle) (nedan kallad immaterialrittslagen)
i samtliga mal.

Vad avser artikel L. 711-3 i immaterialrittslagen har Budvar papekat att det i denna
bestimmelse foreskrivs att ett kinnetecken inte far utgéra varumirke om det strider
mot grunderna for réittsordningen eller om dess anvdndning ér forbjuden i lag. Det var
saledes mojligt for Budvar att med stod av artikel L. 714-3 i ndmnda lag fa ordmarket
BUD ogiltigforklarat och forbjuda dess anvéndning. Budvar har vidare i malen
T-225/06, T-255/06 och T-309/06 hénvisat till flera domar i Frankrike dar skydd for
ursprungsbeteckningar ansetts hora till grunderna for réittsordningen. I enlighet med
artikel L. 711-3 b i immaterialrittslagen ska foljaktligen registrering av ett varumérke
som aterger eller efterbildar en ursprungsbeteckning anses strida mot grunderna for
rattsordningen, eftersom den strider mot bestimmelserna om ursprungsbeteckningar.
Budvar skulle enligt artikel L. 714-3 i immaterialrattslagen kunna fa anvandningen av
ordmirket BUD ogiltigforklarad och forbjuda en sadan anvdndning. INPI upplyste
Anheuser-Busch om att ansékan om registrering av varuméirket BUD som ingetts den
10 september 1987 for varor i klass 32 (61) skulle kunna komma att omfattas” av den
franska lagen, eftersom den stred mot grunderna for rittsordningen. Enligt
artikel L. 711-3 b i immaterialriattslagen kan inte ett varumérke registreras om dess
anvindning &dr forbjuden i lag. Budvar hade med stod av artikel L. 115-8 i den
ovanniamnda konsumtionslagen ratt att i Frankrike vidta sanktionsatgérder mot all
Anheuser-Buschs anvindning av kidnnetecknet BUD for att beteckna 6l eller andra
liknande drycker. Ett sddant varumaérke ska dérfor anses vara forbjudet i lag (inbegripet
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for att beteckna varor av annat slag dn 6l) i den mening som avses i artikel L. 711-3 b
i immaterialrattslagen. Budvar har papekat att INPI upplyste Anheuser-Busch om att
dess ansokan om registrering av varumérket BUD som ingetts &r 2001 for att beteckna
ol skulle kunna "omfattas” av bestimmelserna i artikel L. 711-3 b i immaterialréittslagen.
Som svar pa denna invdndning aterkallade Anheuser-Busch sin anstkan om
registrering. Ytterligare en ans6kan om registrering som varumérke av ordmaérket
BUD f{6r att beteckna 6l, fran Anheuser-Busch, avslogs av INPI genom delgivning av
den 19 maj 2005 pa samma grund. Budvar har séledes enligt fransk rétt flera réttsliga
mojligheter att forbjuda Anheuser-Busch att anvidnda varumaérket BUD i Frankrike.

Budvar har, vad avser artikel L. 711-4 i immaterialréttslagen, papekat att det inte &r
mojligt att registrera ett varumérke nir detta kan skada en i Frankrike skyddad
ursprungsbeteckning, oavsett om ansokan kan skapa en risk for forvixling med den
aktuella édldre ursprungsbeteckningen eller ej. Budvar har dven hinvisat till flera
réttsliga avgoranden i Frankrike, dir dldre eller nyare varumaérken i forhéllande till
ursprungsbeteckningen har ogiltigférklarats. Budvar har darfor grund for att begéra att
ordmérket BUD ska ogiltigforklaras och att dess anvindning ska férbjudas, oavsett vilka
de aktuella varorna eller tjansterna ér.

Budvar har dessutom péapekat att 6verklagandendmndens pastaende att sokanden av
tribunal de grande instance de Strasbourg démts for illojal konkurrens for att ha férsokt
hindra den franska aterforséljaren for Anheuser-Busch att sélja olsorten BUD ar
felaktigt. Domen mot Budvar f6r illojal konkurrens, i vilken Budvar démdes att betala
en euro symboliskt, har sin grund i att sokanden véntade till &r 2002 for att gora sina
rattigheter till ursprungsbeteckningen bud gillande mot Anheuser-Buschs é&ter-
forsdljare. Den aktuella domen har dessutom 6verklagats och har saledes inte vunnit
laga kraft.
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Budvar har i malen T-225/06, T-255/06 och T-309/06, vad giller Osterrike, papekat att
ursprungsbeteckningen bud skyddas enligt det bilaterala avtalet. Ndmnda ursprungs-
beteckning #r fortfarande verksam i Osterrike, oaktat det pagir ett mal vid
Oberlandesgericht Wien om giltigheten av denna rdttighet. Da emellertid ingen
lagakraftvunnen dom foreligger i denna tvist, &r ursprungsbeteckningen bud
fortfarande giltig i Osterrike. Féljaktligen kan Anheuser-Buschs anvindning av
ordmirket BUD for att beteckna varor som dr identiska med eller av liknande slag
som 0l bli foremal for sanktionsatgdrder, med stod av artiklarna 7 och 9.1 i det bilaterala
avtalet.

Harmoniseringsbyréns argument

Harmoniseringsbyran har, i motsats till vad Budvar har gjort gillande, i de forenade
maélen T-60/04—T-64/04, som gett upphov till domen i det ovan i punkt 108 ndmnda
malet BUD, inte tagit stillning till huruvida uttrycket bud har anvints som
ursprungsbeteckning. I dessa maél ifrigasatte varken overklagandendmnden eller
parterna att ursprungsbeteckningen bud dr en é&ldre réttighet som grundar sig pa
anvindning i mer &n bara lokal omfattning. Harmoniseringsbyran har endast medgett
denna avgréinsning av tvisten.

I férevarande mal ska skydd enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 végras om det inte
visats att den &ldre réttigheten “anvénds i ndringsverksamhet i mer &n bara lokal
omfattning”. Denna fraga, som omfattas av gemenskapsritten, 4r oberoende av fragan
huruvida det enligt nationell rétt krévs att en &ldre réttighet ska ha anvénts eller ej.
I forevarande fall har 6verklagandendmnden instimt med invindningsenheten och
tillimpat artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 analogt pa verkligt bruk av dldre
varumdrken och dérvid pépekat att de bevis som kravs enligt dessa bestimmelser utgor
en miniminorm (harmoniseringsbyrén har i detta avseende hénvisat till domstolens
dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. 1-2439, punkt 39, och
domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer Technology,
REG 2004, s. I-1159, punkt 21). Det kan dérfor inte anses oskaligt mot Budvar att
tillimpa en sddan norm.
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Budvar har hivdat att begreppet anvindning i ndringsverksamhet enbart ar kvalitativt
och inte kvantitativt och att det &r tillrackligt att visa att anvdndningen &r av
kommersiell natur. Harmoniseringsbyran kan i detta avseende inte se nagon
motsdttning mellan 6verklagandendmndens och Budvars instdllningar. Budvar har
vidare i punkt 27 i ansokan i mal T-225/06 medgett att det for att bevisa forekomsten av
en rattighet enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 ar tillrackligt att visa pa en faktisk och
verklig anvdndning i niringsverksambhet.

I artikel 8.4 i férordning nr 40/94 foreskrivs klart, genom att den i samma mening
hénvisar till "kdnnetecken som anvénds i naringsverksamhet” och tillamplig nationell
lagstiftning om detta kidnnetecken”, att det ska visas att kdnnetecknet anvinds
i ndringsverksamhet i den aktuella medlemsstaten, det vill sdga i férevarande fall
Frankrike och Osterrike. Eftersom éverklagandenimnden har hinvisat till artikel 43.2
och 43.3 i férordning nr 40/94 ska sadana bevis bedémas mot bakgrund av villkoren
i regel 22 i forordning nr 2868/95. Plats, tid och omfattning av anvéndningen &r
omsesidigt beroende omstdndigheter och ska beaktas tillsammans. Om en av dessa
omsténdigheter dr av mindre betydelse kan detta uppvégas av en annan (harmoniser-
ingsbyran har hanvisat till domstolens dom av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P,
Sunrider mot harmoniseringsbyrian, REG 2006, s. [-4237, punkt 76).

Budvar har i forevarande fall, av skil som anges i de angripna besluten, inte lagt fram
bevis p& anvindning av ursprungsbeteckningen bud i mer &n bara lokal omfattning
i Frankrike och, vad géller malen T-225/06, T-255/06 och T-309/06, i Osterrike.

Budvar har dessutom endast bestritt 6verklagandendmndens slutsats i den man den
foljer av en bedomning av verkligt bruk i varumérkesrittslig mening. Budvar har inte
anfort ndgon omsténdighet enligt vilken 6verklagandendmndens slutsats skulle kunna
ifrdgasdttas om den hade grund for att tillimpa artikel 43.2 och 43.3 i forordning
nr 40/94 analogt.
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Invidndningen hade saledes kunnat avslds eftersom gemenskapsvillkoret i artikel 8.4
inte &dr uppfyllt, &ven om det nationella villkoret ar uppfyllt (ndmligen att innehavaren
har rétt att forbjuda anvindningen av ett yngre varumirke med stod av tillimplig
nationell lagstiftning om detta kénnetecken).

Harmoniseringsbyran har slutligen, i likhet med 6verklagandendmnden, papekat att det
ar beklagligt att invindningsenheten i tidigare drenden valt ett annat tillvigagangssétt
vad géller anvindningen av ursprungsbeteckningen bud i Frankrike. De angripna
beslutens lagenlighet ska emellertid endast bedémas pa grundval av foérordning
nr 40/94 och inte pa grundval av tidigare beslutspraxis. Om Budvars argumentation ska
forstas som att foretaget gjort géllande att principen om likabehandling har asidosatts,
anser harmoniseringsbyran att denna argumentation inte kan vinna framgéng.
Omsténdigheterna i de olika drendena dr namligen inte identiska. Om det antogs att
de tidigare besluten var rittsstridiga, har harmoniseringsbyran dessutom gjort gillande
att det inte dr mojligt att till sin egen fordel &beropa en rattsstridighet som gynnat nagon
annan.

Anheuser-Buschs argument

Anheuser-Busch anser inledningsvis att det dr svart att veta huruvida Budvar har péstatt
att det inte skulle finnas nagot villkor om anvéndning eller om kraven for att villkoret
ska vara uppfyllt 4r mindre strdnga én de som dverklagandendmnden tillimpat.

Anheuser-Busch har likaledes inledningsvis gjort géllande att kravet pa anvindning
i artikel 8.4 i forordning nr 40/94 utgor en sjalvstindig réttsregel i gemenskapsritten
vilken ska tillimpas oberoende av de villkor som faststills i tillamplig nationell
lagstiftning. Det framgér tydligt av bestimmelsen att villkoret om faktisk anvandning
i ndringsverksamhet maste vara uppfyllt. Denna faktiska anvindning méste vidare ha
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skett i mer dn lokal omfattning. Anheuser-Busch har tillagt att vad géller mal T-309/06
maéste den faktiska anvdndningen av den aktuella réttigheten ha skett innan ansékan om
registrering av gemenskapsvarumaérket gavs in.

Anheuser-Busch anser i sak att regel 22 i forordning nr 2868/95 ska dga tillimpning
i tillaimpliga delar pa villkoret om anvéndning, som foreskrivs i artikel 8.4 i forordning
nr 40/94. Anheuser-Busch har hivdat att om det &r nodvandigt att visa att ett
kénnetecken har anvints for att en rittighet i forhallande till ett yngre varumirke ska
uppkomma i ett visst land, ska det visas att kinnetecknet anvénts i landet (plats), under
den tid som krédvs (tid), att kidnnetecknet anvénts pé ett sitt som péstatts (typ) och
slutligen att det anvénts i ndringsverksamhet (omfattning). Det finns med andra ord
inget som hindrar att regel 22 i forordning nr 2868/95 tillimpas analogt med avseende
pa artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

Anheuser-Busch har for det andra, vad géller de kvantitativa villkoren for anvéndning,
pépekat att uttrycket “verkligen” i artikel 43.2 i férordning nr 40/94 inte aterges
i artikel 8.4 i forordningen. Hanvisningen till “ett annat kdnnetecken som anvinds
i ndringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning” forutsitter emellertid att
anvindningen ska vara konstaterbar i handeln. Bevis pa en riittighet som baserar sig pa
anvindning far foljaktligen inte vara mindre omfattande dn vad som avser ett registrerat
varumiérke. Anheuser-Busch har i detta avseende hanvisat till det sa kallade
COMPASS-malet (den 24 mars 2004) i High Court of Justice (England & Wales), dér
denna domstol tillampat artikel 8.4 i férordning nr 40/94. Harmoniseringsbyran har
foljaktligen dragit den riktiga slutsatsen att det i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 finns
kvantitativa kriterier som for 6vrigt ér striangare an for registrerade varumaérken.

Anheuser-Busch har, vad giller Budvars pastdende att intervenienten inte formellt
begirt bevis pa anvidndning av den aktuella ursprungsbeteckningen, gjort géllande att
foretaget, i var och en av sina inlagor, angett att Budvar ska ldgga fram sddana bevis. En
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"formell” begéran i den mening som krévs enligt regel 22.5 i forordning nr 2868/95
krdvs inte enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94. I denna bestimmelse anges nédmligen
som villkor for att invindningen ska bifallas att anvindningen skett i nérings-
verksamhet. Vad daremot giller registrerade varumérken ar det endast nodvéndigt att
visa en sddan anvindning om en formell begéran om bevis har framstallts. Budvars
analogi med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 &r saledes orimlig.

Anheuser-Busch har, vad giller den hénvisning som Budvar har gjort till artiklarna 4
och 5 i direktiv 89/104 och till artikel 9.1 i forordning nr 40/94, papekat att dessa
bestimmelser avser olaglig anvandning. Tolkningen av begreppet “anvénds i nérings-
verksamhet” skiljer sig siledes fran de bestimmelser som ér tillimpliga i forevarande
mal. De hinvisningar som Budvar gjort saknar ddrmed verkan.

Villkoret om anvindning av varumérken ska, som det tolkats av domstolen (sérskilt det
faktum att det inte finns ndgon minimigréns for verklig anvindning av ett varumairke),
inte tillimpas pa sddana rittigheter som grundar sig pd en anvindning som avses
i artikel 8.4 i forordning nr 40/94. Eftersom invdndningen grundar sig enbart pa
anvindning, dr det helt riktigt att tillimpa strangare villkor och att krdva en mer synlig
anvindning av kdnnetecknet pad marknaden dn vad som giller for registrerade
varumdrken. I forevarande fall har invdndningsenheten och 6verklagandendmnden inte
ens tillimpat strdngare villkor, utan tillimpat villkoren i artikel 43.2 och 43.3
i forordning nr 40/94 analogt.

Anheuser-Busch har for det tredje hdvdat att Budvar i forevarande mal inte lagt fram
bevis pa anvindning i naringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning i den mening
som avses i artikel 8.4 i férordning nr 40/94.
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De bevis som lagts fram i mal T-225/06 avseende Frankrike ér otillrackliga for att visa pa
ndgon som helst anvindning i niringsverksamhet. Vad giller Osterrike har Anheuser-
Busch papekat att den begrénsade anvindningen endast avser en vara pa vilken orden
“bud super strong” anbringats och som endast levererats till en enda aterforséljare. Det
finns inga bevis for att denna aterforséljare har salt varor pa vilka uttrycket bud
anbringats till konsumenter. Anheuser-Busch har tillagt att uttrycket bud uppenbar-
ligen har anvénts som varumaérke. Detta uttryck kan, forutom den omsténdigheten att
uttrycket bud inte dr en geografisk bendmning, i samband med de engelska orden
“super strong” dessutom hidnsyfta pa en Olsort frdn Forenta staterna eller ett
engelsktalande land, men helt klart inte pa en stad i Tjeckien.

Anheuser-Busch har angett att i mal T-255/06 har Budvar lagt fram bevis pa
anvindning, vad giller Osterrike, efter det att harmoniseringsbyrans frist 16pt ut. Dessa
bevis ska, i enlighet med regel 19.4 i forordning nr 2868/95 och harmoniseringsbyrans
beslutspraxis, avlagsnas fran mélet. De bevis som lagts fram, inbegripet Frankrike, &r
under alla omsténdigheter otillrickliga for att visa ndgon som helst anvindning
i ndringsverksamhet. Anheuser-Busch har papekat att bevisen pa anvindning endast
avser en vara pa vilken orden ”bud super strong” har anbringats och anfort liknande
argument som dem som framforts i punkt 137 ovan inom ramen f6r mal T-225/06.
Anheuser-Busch har vidare, vad nirmare bestimt giller Frankrike, papekat att de fyra
"fakturor” som ingetts av Budvar uppenbarligen utgérs av foljesedlar for gratisleve-
ranser, vilket framgar av uppgiften "Free of charge”. Endast tva av de aktuella fakturorna
ar dessutom fran tiden innan ansdkan om gemenskapsvarumaérke gjordes, och pa en av
dem nidmns inte mottagaren. Dessa fakturor omfattar sammantaget endast 70 liter av
den vara pa vilken orden "bud super strong” anbringats, det vill sdga ungefir
medelkonsumtionen for tva franska genomsnittskonsumenter pa ett ar. Vad giller
Osterrike visar de handlingar som ingetts att leverans skett av en vara pa vilken
uttrycket "bud super strong” anbringats till en enda aterforséljare och i en kvantitet av
endast 35 hektoliter.

Anheuser-Busch har, vad giller mal T-257/06 och Frankrike, papekat att de fyra
"fakturor” som ingetts av Budvar uppenbarligen ér foljesedlar for gratisleveranser. Det
senare visas genom uppgiften "Free of charge”. En av dessa fyra fakturor dr dessutom
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fran tiden efter det att ans6kan om gemenskapsvarumirke hade gjorts. Anheuser-
Busch har vidare pépekat att bevisen pa anvindning endast avser en vara pé vilken
uttrycket "bud super strong” anbringats och har anfort argument som liknar dem som
framforts i punkt 137 ovan betriffande mal T-225/06.

Vad avser mél T-309/06 har Anheuser-Busch péapekat att bevisen pa anvindning endast
avser en vara pa vilken uttrycket "bud super strong” anbringats och anfort argument
som liknar dem som framforts i punkt 137 ovan betréffande mal T-225/06.

Vad géller Budvars pastaende att harmoniseringsbyran infor férstainstansritten, inom
ramen f6r mal T-62/04, medgett att det visats att kinnetecknet BUD anvénts i tillrdcklig
omfattning i Frankrike, ar detta péstaende inte riktigt. Harmoniseringsbyran hade
endast for avsikt att bekrifta att i detta mal, vilket for 6vrigt skiljer sig frdn de 6vriga vad
giller de sokta varorna, var ursprungsbeteckningarna i princip att betrakta som
kénnetecken i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning nr 40/94.

Anheuser-Busch anser for det fjirde att Budvar inte visat att foretaget hade ritt att
forbjuda det sokta varumarket

Anheuser-Busch har, vad géller fransk rétt, i allmdnna ordalag papekat att Budvar pa ett
mycket vagt sitt hdnvisat till ett stort antal bestimmelser i fransk ritt, vilket inte
uppfyller den bevisborda som invdndaren har enligt artikel 8.4 i forordning nr 40/94.
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Anheuser-Busch har vad giller de bestimmelser i den franska immaterialréttslagen
som aberopats av Budvar mer specifikt preciserat att dessa avser varumaérkesregist-
rering i Frankrike. De &r saledes inte relevanta vad géller artikel 8.4 i forordning
nr 40/94, vilken avser férbud mot att anvianda ett varumarke.

Vad avser de &beropade bestimmelserna i den franska konsumtionslagen har
Anheuser-Busch uppgett att Budvar for forsta gangen aberopade artikel L. 115/08
i namnda lag i malen T-225/06 och T-309/06. Anheuser-Busch har i mal T-225/06
tillagt att eftersom fragorna avseende den nationella réitten avser sakfragor innebér ett
aberopande av denna bestimmelse en ny omstindighet som fOrstainstansritten
foljaktligen ska bortse fran.

Vad géller artikel L. 641-2 i jordbrukslagen, vilken aterges i artikel L. 115-5
i konsumtionslagen, har Anheuser-Busch preciserat att Budvar i mélen T-255/06,
T-257/06 och T-309/06 — vilka helt eller delvis ror varor eller tjanster av olika slag — inte
lagt fram négot bevis pa att den aktuella ursprungsbeteckningen skulle vara vilkdand
i Frankrike. Anheuser-Busch har i detta avseende hinvisat till sitt yttrande vid
forstainstansriatten i mal T-60/04,vilket bifogats. Anheuser-Busch anser vidare att
betraffande mal T-257/06, vilket enligt Budvar bland annat ror tjéanster “som liknar” 6,
saknar invindarens pastdenden grund. Anheuser-Busch har sirskilt gjort gillande att
"tjdnster” (som tjdnsterna "Restaurang-, bar- och pubverksamhet” i klass 42,som ésyftas
av Budvar) inte kan vara liknande varor i den mening som avses i artikel L. 641-2
i jordbrukslagen. Detta dr i &verensstimmelse med virldshandelsorganisationens
(WTO) avtal om handelsrelaterade aspekter avimmaterialrétter (TRIPS-avtalet), vilket
endast avser skydd for geografiska uppgifter som har samband med varor. Uttrycket
"liknande” i artikel L. 641-2 i jordbrukslagen avser varor som hor till samma varuslag,
men som inte omfattas av samma kvalitativa kriterier som ursprungsbeteckningar. Det
ar fraga om ett sndvare begrepp dn varuslagslikhet vad avser risk for forvixling
i varumérkesritten. Inom ramen for den senare kan en svag varu- eller tjansteslags-
likhet likaledes leda till risk for forvixling. Tjansterna “Restaurang-, bar- och
pubverksamhet” i klass 42 liknar i vilket fall som helst inte 6. Anheuser-Busch har
sarskilt hanvisat till forstainstansrattens dom av den 9 mars 2005 i mal T-33/03,
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Osotspa mot harmoniseringsbyrdn — Distribution & Marketing (Hai) (REG 2005,
s. II-763).

Vad giller osterrikisk ritt i inom ramen fér malen T-225/06, T-255/06 och T-309/06,
har Anheuser-Busch anfort att Budvar inte visat pa vilka relevanta bestimmelser
foretaget stoder sig. L artikel 7.1 i det bilaterala avtalet, till vilken Budvar flera ganger har
hénvisat, anges tydligt att ”... alla réttsliga och administrativa atgérder som enligt
lagstiftningen i den avtalsslutande stat dér skydd begirs foreskrivs [vidtas] ... enligt
villkoren i denna lagstiftning”. Den omsténdigheten i sig att det enligt artikel 9.1 i detta
avtal 4r mojligt att vicka talan direkt, kan uppenbarligen inte ersétta kravet pé att denna
talan ska vara réttsligt grundad.

b) Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten papekar inledningsvis att de argument som framforts av Budvar
i syfte att visa att foretaget dr innehavare av den &beropade rittigheten i sjélva verket
avser ett faktiskt konstaterande, vilket gjort det mojligt for 6verklagandendmnden att
dra slutsatsen att beteckningen bud inte ér en ursprungsbeteckning. Denna slutsats
fran 6verklagandendmnden omfattades av den forsta delgrunden och det saknas darfor
anledning att bedoma Budvars argument inom ramen for den andra delgrunden.

Budvar har i 6vrigt gjort gillande tvd anmérkningar, vilka avser 6verklagandendmndens
tillimpning av villkoren i artikel 8.4 i forordning nr 40/94. Budvar har med sin forsta
anmadrkning ifragasatt 6verklagandendmndens tillimpning av villkoren f6r anvindning
av ett kdnnetecken i ndringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning. Med sin andra
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anmiérkning har Budvar ifragasatt 6verklagandendmndens tillimpning av villkoret
betréiffande den réttighet som foljer av det kinnetecken som é&beropats till stod for
invindningen.

Den forsta anmérkningen: Kannetecken som anvénds i ndringsverksamhet i mer &n
bara lokal omfattning.

Forstainstansrétten konstaterar inledningsvis att, i mal T-255/06, Anheuser-Busch med
avseende pa Osterrike uppgett att Budvar har lagt fram bevis pa anvindning av den
aberopade rittigheten efter det att harmoniseringsbyrans frist 16pt ut. Anheuser-Busch
har hévdat att i enlighet med regel 19.4 i férordning nr 2868/95 och harmoniserings-
byrans praxis ska dessa bevis avldgsnas fran drendet.

Vad emellertid avser de argument som Anheuser-Busch har aberopat och i den man
dessa argument ska forstds som en sjalvstindig rittslig grund, varvid artikel 134.2
i rattegadngsreglerna dberopas, finner forstainstansrétten att denna grund stdr i strid
med de slutsatser som intervenienten sjéilv har kommit fram till. Anheuser-Busch kan
ddrmed inte vinna framgang med denna grund (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansriattens dom av den 16 november 2006 i mél T-287/04, Jabones Pardo mot
harmoniseringsbyran — Quimi Romar (YUKI), ej publicerad i rattsfallssamlingen,
punkterna 44 och 45, och domen i det ovan i punkt 79 nimnda mélet AB GENUINE
Budweiser KING OF BEERS, punkt 220). Genom dessa argument har Anheuser-Busch
nidmligen framstillt en invdndning mot en aspekt av det angripna beslutet, eftersom
overklagandendmnden, till skillnad fran invédndningsenheten, inte ansag att ifragava-
rande dokument skulle avlidgsnas. Anheuser-Busch har emellertid inte yrkat att
forstainstansritten ska ogiltigforklara eller dndra det angripna beslutet enligt
artikel 134.3 i rittegangsreglerna.

Det ska papekas att om det antogs att regel 19 i férordning nr 2868/95 och sarskilt regel
194, i den lydelse som &beropats av Anheuser-Busch till stod for dess pastaenden,
skulle kunna éga tillimpning vad géller artikel 8.4 i férordning nr 40/94, har denna regel
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inforts genom kommissionens férordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om
andring av forordning nr 2868/95 (EUT L 172, s. 4), vilken triddde i kraft den
25 juli 2005, det vill séga efter det att Budvar hade gett in sin invindning och bevis pa
anvindning av den rittighet som &beropats i Osterrike. Rittssikerhetsprincipen
hindrar visserligen i allménhet en gemenskapsrittsakt fran att borja gilla vid en
tidpunkt som ligger fore aktens offentliggérande. Det kan dock undantagsvis forhélla
sig pd annat sitt, nir det efterstrivade malet krdver detta och nér de berdrda
personernas berittigade forvantningar vederborligen respekteras (domstolens dom av
den 25 januari 1979 i mal 98/78, Racke, REG 1979, s. 69, punkt 20, svensk specialutgéva,
volym 4, s. 225, och av den 12 november 1981 i de forenade mélen 212/80-217/80,
Meridionale Industria Salumi m.fl, REG 1981, s. 2735, punkt 10). Denna rittspraxis
giller, som preciserats av domstolen, dven i det fall da retroaktiviteten inte uttryckligen
ar faststdlld i sjdlva rattsakten utan foljer av dess innehéll (domstolens dom av den
11 juli 1991 i mal C-368/89, Crispoltoni, REG 1991, s. 1-3695, punkt 17, av den
29 april 2004 i de férenade mélen C-487/01 och C-7/02, Gemeente Leusden och Holin
Groep, REG 2004, s. I-5337, punkt 59, och av den 26 april 2005 i mél C-376/02, Goed
Wonen, REG 2005, s. 1-3445, punkt 33 samt forstainstansrittens dom av den
3 maj 2007 i mal T-357/02, Freistaat Sachsen mot kommissionen, REG 2007, s. I1-1261,
punkt 95). I forevarande mal finns det ingenting i ordalydelsen eller den allménna
systematiken i forordning nr 1041/2005 som ger stod for att de bestimmelser som
inforts genom forordningen ska tillimpas retroaktivt.

Harmoniseringsbyran behover vidare, sdsom framgar av ordalydelsen i artikel 74.2
i forordning nr 40/94, inte beakta omstiandigheter eller bevis som part inte aberopat
eller ingett i rdtt tid. Det f6ljer av lydelsen att parterna — som regel och savida inget
annat foreskrivs — har mojlighet att aberopa omstandigheter och inge bevisning dven
efter utgangen av de tidsfrister som giller enligt bestimmelserna i forordning nr 40/94
och att harmoniseringsbyran inte &r forhindrad att beakta omstdndigheter och
bevisning som saledes har dberopats respektive ingetts for sent (dlomstolens dom av den
13 mars 2007 i mal C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot Kaul, REG 2007, s. [-2213,
punkterna 41 och 42). Anheuser-Busch har i forevarande madl, till stod for sina
yrkanden, inte aberopat att 6verklagandendmnden har asidosatt artikel 74.2 i férord-
ning nr 40/94. Anheuser-Busch har heller inte vid sidan av regel 19 i forordning
nr 2868/95, sasom den inforts genom foérordning nr 1041/2005, aberopat andra
bestimmelser, som kan leda till slutsatsen att 6verklagandendmnden var tvungen att
avvisa de handlingar som ingetts av Budvar avseende Osterrike.
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Av vad som ovan anférts foljer att de argument som framforts av Anheuser-Busch, som
syftar till att, vad géller Osterrike, fa faststéllt att Budvar har ingett bevis pa anvéindning
av den aberopade rittigheten efter det att harmoniseringsbyrans frist 16pt ut, inte kan
godtas.

Det ska erinras om att i sak ska invindningen enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94
grundar sig pa ett "kédnnetecken som anvénds i ndringsverksamhet i mer @n bara lokal
omfattning”.

Av denna bestimmelse framgér tva kumulativa villkor. Dels ska det aktuella
kénnetecknet anvindas ”i ndringsverksamhet”, dels ska det ha en omfattning som ar
mer dn bara lokal.

I forevarande fall ansag 6verklagandendmnden att ordalydelsen av artikel 8.4 i forord-
ning nr 40/94 medfor att det aktuella kdnnetecknet ska bli foremal for “faktisk”
anvindning i ndringsverksamhet.

Overklagandenimnden ansag att det inte var orimligt att tillimpa bestimmelserna
i artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 och regel 22 i férordning nr 2868/95
analogt. Overklagandenamnden godkinde sirskilt invindningsenhetens synsitt att det
krivs bevis pa "verklig” anvindning av den ildre rittigheten. Overklagandenimnden
ansdg pa denna grund att de bevis pd anvidndning av ursprungsbeteckningen bud
i Osterrike, Frankrike, Italien och Portugal, som ingetts av Budvar, var otillrickliga
(6verklagandendmndens beslut av den 14 juni 2006 (drande R 234/2005-2),
punkterna 24—31, och genom hénvisning till de 6vriga angripna besluten).
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Vid bedomningen av de angripna besluten ska det goras en atskillnad mellan villkoret
avseende anvidndning av kidnnetecken i néringsverksamhet och villkoret om dess
omfattning.

— Villkoret att det aktuella kdnnetecknet ska anvidndas i ndringsverksamhet

Overklagandenimnden har tillimpat gemenskapsbestimmelserna om verkligt bruk av
ett dldre varumairke analogt. Det ska darfor erinras om att enligt artikel 43.2 och 43.3
i forordning nr 40/94 kan den som inldmnar ansékan om gemenskapsvarumarke kréva
bevis for att det dldre varumairket under en tid av fem ér fore dagen for offentliggérandet
av den ansdkan om gemenskapsvarumirke mot vilket det har gjorts en invindning
verkligen har anvénts inom det omrade inom vilket det skyddas. Enligt regel 22
i forordning nr 2868/95 ska de uppgifter och belidgg som ska framldggas som bevis om
anvindning utgoras av information om plats, tid, omfattning och typ avanvindning av
invindningsmérket for de varor och tjdnster for vilka det har registrerats och pa vilka
invindningen grundar sig.

Det dr fraga om verkligt bruk av ett varumaérke nér detta anvinds i enlighet med dess
grundldggande funktion, vilken dr att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och
tjanster for vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehalla avséttningsmojlig-
heter for dessa varor och tjénster. Detta giller inte fiktiv anvindning som enbart har till
syfte att bibehélla varumirkesritten (se domstolens dom av den 13 september 2007
i mal C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I1-7333,
punkt 72 och dir angiven rittspraxis). Det dr inte nddvindigt att anvdndningen av det
dldre varumirket alltid 4r av kvantitativt betydande omfattning for att kunna
kvalificeras som verklig anvidndning. Anvdndningen maste dédremot vara tillricklig
i kvantitativt hanseende (se, for ett liknande resonemang, beslutet i det ovan i punkt 122
ndmnda mélet La Mer Technology, punkterna 21 och 22, och domen i det ovanndmnda
mélet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrén, punkt 73).
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Kravet pa verkligt bruk av det dldre varumérket har sin grund i att utan sddan bevisning
ska invdndningen avslas. Om det éldre gemenskapsvarumérket endast har anvénts for
en del av de varor eller tjinster for vilka det registrerats, ska det vid provning av
invdndningen anses vara registrerat endast for denna del av varorna eller tjdnsterna
(artikel 43.2 i forordning nr 40/94). Det ska éven anges att om gemenskapsvarumarket
under en sammanhéngande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i gemenskapen
for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och det inte finns skalig grund for att
varumirket inte anvénts, kan registreringen upphivas (artikel 15.1 och 50.1 a
i forordning nr 40/94). I artikel 12 i direktiv 89/104 finns liknande bestimmelser vad
avser nationella varumarken.

Andamalet med och villkoren fér bevis pa verkligt bruk av det dldre varumarket skiljer
sig emellertid fran dndamalet med och villkoren for bevis pa att kidnnetecknet enligt
artikel 8.4 i forordning nr 40/94 anvénds i nédringsverksamhet, sérskilt vad giller —
sasom i forevarande mal — en ursprungsbeteckning som registrerats i enlighet med
Lissabonoverenskommelsen eller en beteckning som skyddas enligt det bilaterala
avtalet.

Det ska for det forsta konstateras att det i artikel 8.4 i forordning nr 40/94 inte anges att
det ska vara fraga om "verklig” anvdndning av det kinnetecken som &beropas till stod
for invdndningen.

For detandra dr det, vad géller artikel 9.1 i forordning nr 40/94, artikel 5.1 och artikel 6.1
i direktiv 89/104, fast réttspraxis fran domstolen och forstainstansrétten att anvind-
ningen av ett kinnetecken sker i "nédringsverksamhet”, dd anvindningen inte sker privat
utan i samband med en affirsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst
(domstolens dom i det ovan i punkt 107 nimnda mélet Arsenal Football Club, punkt 40,
av den 25 januari 2007 i mal C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkt 18,
domstolens beslut av den 20 mars 2007 i mal C-325/06 P, s. 1-44, punkt 32, och
domstolens dom av den 11 september 2007 i mal C-17/06, Céline, REG 2007, s. I-7041,
punkt 17, forstainstansréttens dom av den 10 april 2003 i mal T-195/00, s. II-1677,
punkt 93, och domen i det ovan i punkt 107 nimnda malet Galileo International
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Technology m.fl. mot kommissionen, punkt 114). Det giller att faststilla huruvida det
aktuella kdnnetecknet anvinds kommersiellt (generaladvokaten M. Ruiz-Jarabo
Colomers forslag till avgérande i det ovan i punkt 107 ndmnda malet Arsenal Football
Club, s. I-10275, punkt 62).

For det tredje kan, vad géller artikel 8.4 i forordning nr 40/94, vissa kdnnetecken inte
forlora de réttigheter som ér forknippade med kinnetecknet trots att de inte &r foremal
for "verkligt” bruk. En ursprungsbeteckning som registrerats enligt Lissabongverens-
kommelsen kan inte anses ha blivit generisk s& linge som den skyddas som
ursprungsbeteckning i ursprungslandet. Det krévs inte heller att en skyddad
ursprungsbeteckning ska fornyas for att skyddet ska behallas (artiklarna 6 och 7.1
i Lissabonoverenskommelsen). Detta innebar emellertid inte att det kdnnetecken som
aberopats enligt artikel 8.4 i forordning nr 40/94 inte behover anvéndas. Det ér dock
tillrdckligt att invéndaren visar att kidnnetecknet har anvénts i samband med en
affarsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, utan att det &r nodvandigt att
visa, i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 och regel 22
iforordning nr 2868/95, och pé de villkor som anges déri, att kinnetecknet varit foremal
for verkligt bruk. En motsatt tolkning skulle innebéra att de kidnnetecken som avses
i artikel 8.4 skulle palaggas villkor som sirskilt dr forbundna med varumirken och
omfanget av skyddet for dessa. Det ska tilliggas att till skillnad fran artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94 ska invandaren enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 visa att
kénnetecknet, enligt réitten i den berérda medlemsstaten, ger invdndaren rétt att
forbjuda anvindningen av ett yngre varumairke.

For det fjarde, och sirskilt genom att pa forevarande fall tillimpa artikel 43.2 och 43.3
i forordning nr 40/94 och regel 22 i férordning nr 2868/95 analogt, har 6verklagande-
ndmnden analyserat anvindningen av det aktuella kdnnetecknet i Osterrike, Frankrike,
Italien och Portugal var for sig, det vill sdga vart och ett av de omréaden i vilka, enligt
Budvar, beteckningen bud skyddas. Dérigenom har 6verklagandendmnden inte beaktat
den bevisning som Budvar ingett i det férfarande som gett upphov till 6verklagande-
ndmndens beslut av den 14 juni 2006 (drende R 234/2005-2), pa vilket de Gvriga
angripna besluten grundar sig avseende anvdndningen av de aktuella beteckningarna
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i Benelux, Spanien och Forenade kungariket. Det framgar emellertid inte av
ordalydelsen i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 att det aktuella kdnnetecknet maste
anvindas i det omrade dér réttigheten aberopas till skydd for kénnetecknet. De
kénnetecken som avses i artikel 8.4 i forordning nr 40/94, sarskilt de i férevarande
mal aktuella beteckningarna, kan vara skyddade i ett visst omrade, trots att de inte
anvénts i detta omrade utan enbart i ett annat omrade.

Mot denna bakgrund gjorde 6verklagandendmnden sig skyldig till felaktig réttstill-
lampning nér den tillimpade gemenskapsbestimmelserna om "verkligt” bruk av dldre
varumdrken analogt, sarskilt for att faststélla huruvida de aktuella kinnetecknen hade
anvints i “niringsverksamhet”, och detta i Osterrike, Frankrike, Italien och Portugal var
for sig. Overklagandenimnden borde ha kontrollerat huruvida de bevis som ingavs av
Budvar under det administrativa forfarandet visade att kidnnetecknen hade anvénts
i samband med en affirsverksamhet som syftade till att ge ekonomiskt vinst, och inte
privat, oavsett inom vilket omrade denna anviandning skedde. Den felaktiga metod som
overklagandendmnden anvint skulle emellertid endast kunna motivera att de angripna
besluten ogiltigforklaras om Budvar hade visat att de aktuella kinnetecknen anvénts
i ndringsverksamhet.

Det ska betonas att enligt ordalydelsen i artikel 8.4 i forordning nr 40/94 ska
invindningen grundar sig pa ett kinnetecken som "anvidnds” i naringsverksamhet. Det
framgar, i motsats till vad Anheuser-Busch har gjort gillande, inte av denna
bestimmelse att invindaren maste visa att det aktuella kdnnetecknet har anvénts
innan ansdkan om registrering av gemenskapsvarumairket gjordes. Det kan pa sin hojd
krévas, i likhet med vad som giller for dldre varumérken och for att undvika en
anvindning av en dldre réttighet som enbart framkallats av ett invdndningsforfarande,
att det aktuella kidnnetecknet ska ha anvénts fore offentliggbrandet av registrerings-
ansokan i Bulletinen for gemenskapsvarumdirken.
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I forevarande maél offentliggjordes ansokningarna om registrering av gemenskaps-
varumirke den 7 december 1998 (registreringsansokan nr 2), den 2 maj 2000
(registreringsansokan nr 1), den 26 februari 2001 (registreringsansokan nr 3) och den
5 mars 2001 (registreringsansokan nr 4).

De handlingar som ingetts av Budvar, vilka avses i 6verklagandendmndens beslut av den
14 juni 2006 (irende R 234/2005-2), bestar av tidningsurklipp fran Osterrike (&r 1997),
fakturor upprittade i Osterrike, Frankrike och Italien (aren 1997-2000), i fore-
kommande fall tfoljda av skriftliga intyg p& heder och samvete fran anstéllda hos och
kunder till Budvar.

Utover dessa handlingar har Budvar den 31 januari 2002 och inom ramen for det
forfarande som gett upphov till 6verklagandendmndens beslut av den 14 juni 2006
(drende R 234/2005-2), pa vilket de 6vriga angripna besluten grundade sig, till
harmoniseringsbyran ingett fakturor upprittade i Spanien (ar 2000) och Forenade
kungariket (4r 1998), samt utmérkelser frin "Monde Sélection — Institut international
pour les sélections de la qualité” i Bryssel (dren 1999-2001).

De handlingar som ingetts av Budvar omfattar saledes &ren 1997-2001. De handlingar
som avser dren 1997 och 1998 kan anvindas inom ramen fér ansékan nr 2. De
handlingar som avser &r 1999 kan dessutom anvdndas med avseende pa ansokan nr 1.
De ovriga handlingarna kan dessutom anvdndas med avseende pa de Ovriga
ansokningarna. Harav foljer att dessa handlingar, med reservation for deras bevisvérde,
kan visa att det aktuella kinnetecknet "anvénds” i ndringsverksamhet.

Det ska i sak konstateras att i dessa handlingar asyftas en vara pé vilken uttrycken "bud
strong” eller "bud super strong” anbringats och inte enbart bud, vilket 6verklagande-
namnden helt riktigt funnit. Uttrycken strong eller super strong i samband med
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uttrycket bud kan emellertid av konsumenterna, engelsktalande eller ej, forstds som
stark eller extra stark. Konsumenterna uppfattar dessa uttryck som en beskrivning av
vissa egenskaper som tillverkaren 6nskar associera till de aktuella varorna, det vill siga
ol. Det framgar vidare av de etiketter fran 6lflaskor som ingetts att uttrycket bud angetts
med bokstéver med stor text och med en central placering, medan uttrycken super och
strong placerats under uttrycket bud och med bokstaver med liten text. Mot denna
bakgrund ska det anses att tilldgget av uttrycken super och strong inte éndrar uttrycket
buds funktion i de aktuella beteckningarna, ndmligen att som Budvar gjort gillande
utgbra en uppgift om de aktuella varornas geografiska ursprung.

En uppgift som syftar till att ange en varas geografiska ursprung, kan i likhet med ett
varumirke, anvindas i néringsverksamhet (se, for ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 7 januari 2004 i mal C-100/02, Gerolsteiner Brunnen,
REG 2004, s. 1-691). Detta innebar emellertid inte, vilket 6verklagandendmnden har
pastatt i de angripna besluten, att den aktuella beteckningen anvinds “som ett
varumiérke” och darmed forlorar sin huvudsakliga funktion. Denna slutsats &r
oberoende av den omstidndigheten, vilken angetts av 6verklagandendmnden, att
Budvar éven dr innehavare av varumérket BUD, vilket for 6vrigt inte ingar i de faktiska
eller réttsliga omstandigheterna i forevarande mal. Det ér enligt artikel 8.4 i férordning
nr 40/94 tillrackligt att konstatera att det kdnnetecken som aberopats till stod for
invindningen anvinds i niringsverksamhet. Den omsténdigheten att detta kdnne-
tecken &r identiskt med ett varumairke innebédr emellertid inte att kédnnetecknet inte
anvinds i ndringsverksamhet. Det ska vidare konstateras att harmoniseringsbyran och
Anheuser-Busch inte klart preciserat pa vilket sétt kinnetecknet BUD anvénds "som ett
varumadrke”. Det finns sérskilt ingenting som tyder pa att uttrycket bud, anbringat pé de
aktuella varorna, skulle hénsyfta mer pa varans kommersiella ursprung &n dess
geografiska ursprung, vilket Budvar har pastatt. Sdsom framgér av de etiketter som
ingar i handlingarna vid harmoniseringsbyran och sasom bekraftats vid forhandlingen
anges for 6vrigt pa de aktuella varornas etiketter, under uttrycket bud, éven tillverkarens
namn, i férevarande fall Budéjovicky Budvar.

Vad slutligen giller det argument som framforts av Anheuser-Busch, enligt vilket det
i vissa fakturor angetts "Free of charge”, ér det tillrdckligt att konstatera att detta endast
omfattar en del av de handlingar som ingetts av Budvar och att bevisvérdet hos de 6vriga
handlingarna inte paverkas. Aven om det antogs att de aktuella leveranserna varit
gratisleveranser, innebér det i vart fall inte att de varit privata. Eftersom de aktuella
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leveranserna skett till naringsidkare, vilket framgar av de aktuella fakturornas
adressuppgifter och vilket inte bestritts av Anheuser-Busch, kan dessa leveranser ha
skett i samband med en affirsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst,
ndrmare bestamt for att vinna nya avséttningsmojligheter.

Mot bakgrund av vad som ovan anforts och i beaktande av de handlingar som ingetts till
harmoniseringsbyran av Budvar, har Budvar visat att de aktuella kénnetecknen,
i motsats till vad 6verklagandendmnden funnit, anvinds i nédringsverksamhet i den
mening som avses i artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

Budvars anmérkning ska séledes godtas.

— Villkoret avseende omfattningen av det aktuella kédnnetecknet

Overklagandenimnden har visserligen inte uttryckligen berort frigan om det aktuella
kénnetecknets omfattning, men har diremot slagit fast att det finns ett samband mellan
detta villkor och villkoret om bevis pa anvandning av ndmnda kdnnetecken. I sin analys
av anviandningen i Frankrike av ursprungsbeteckningen bud, vilken registrerats enligt
Lissabonoverenskommelsen, har o6verklagandendmnden funnit att “bevisen pa
anvindning i Frankrike &r otillrackliga for att visa pa forekomsten av en rittighet
som anvéinds i mer én bara lokal omfattning” (6verklagandendmndens beslut av den
14 juni 2006 (drende R 234/2005-2), punkt 30, och, genom hinvisning, de 6vriga
angripna besluten).
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Ordalydelsen i artikel 8.4 i forordning nr 40/94 leder emellertid till slutsatsen att
bestémmelsen avser omfattningen av det aktuella kinnetecknet och inte omfattningen
av anvindningen av kidnnetecknet. Det aktuella kinnetecknets omfattning técker enligt
artikel 8.4 i forordning nr 40/94 det geografiska omrade inom vilket det skyddas. Detta
far inte vara enbart lokalt. I ett sddant fall kan en invindning mot en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke inte bifallas. I artikel 107 i férordning
nr 40/94 med rubriken ”Aldre rittigheter som giller lokalt” preciseras for évrigt att
”[ilnnehavaren av en dldre rittighet som giller lokalt far motsitta sig anvindning av
gemenskapsvarumairket inom det omrade dir denna réttighet atnjuter skydd, i den man
lagstiftningen i den berérda medlemsstaten tillater detta”. Réttighetens omfattning &r
sdledes néra forbunden med det omrade dér rittigheten skyddas.

Under dessa omstindigheter har 6verklagandendmnden dven gjort sig skyldig till
felaktig réttstillimpning nédr den med avseende pa Frankrike fann att det fanns ett
samband mellan bevis pa anvindning av det aktuella kinnetecknet och villkoret att den
aktuella rattighetens omfattning ska vara mer &n bara lokal. Det ar tillrickligt att
konstatera att de dberopade dldre réttigheterna har en omfattning som inte bara ar
lokal, eftersom skyddet enligt artikel 1.2 i Lissabon6verenskommelsen och artikel 1 i det
bilaterala avtalet striacker sig langre dn ursprungsomrédet.

Av de skil som anges ovan ska sokanden vinna framgang med den forsta anmérkningen
avseende den andra delgrunden.

Eftersom overklagandendmnden &ven ansett att Budvar inte visat att de aktuella
kénnetecknen ger foretaget ritt att forbjuda anvéndningen av ett yngre varumérke och
eftersom denna slutsats skulle kunna vara tillracklig for att avsla invdndningen, ska
forstainstansriatten nedan analysera den andra anmirkningen avseende den andra
delgrunden.
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Den andra anmérkningen: Den rattighet som foljer av kinnetecknet som aberopats till
stod for invindningen

Enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 ska kdnnetecknet, enligt gemenskapslagstift-
ningen eller tillaimplig nationell lagstiftning om detta kannetecken, ge innehavaren ratt
att forbjuda anvéndningen av ett yngre varumarke.

Med hénsyn till att artikel 8 i forordning nr 40/94 avser relativa registreringshinder och
med beaktande av artikel 74 i samma f6érordning, har invdndaren vid harmonisering-
sbyran bevisbordan for att det ifrdgavarande kénnetecknet ger innehavaren ritt att
forbjuda anvindning av ett yngre varumérke.

Budvar har i forevarande mal aberopat vissa nationella lagstiftningar till stod for sin
invindning. Budvar har inte dberopat nagon gemenskapslagstiftning.

Forstainstansratten ska hirvid beakta bland annat aberopad nationell lagstiftning och
rattsliga avgoranden i den berérda medlemsstaten. Invindaren ska pa denna grundval
visa att det ifrdgavarande kdnnetecknet omfattas av tillimpningsomradet f6r den
aberopade nationella lagstiftningen och att kénnetecknet ger innehavaren ritt att
forbjuda anvdndning av ett yngre varumdrke. Forstainstansritten betonar att
invindarens bevisning i samband med artikel 8.4 i férordning nr 40/94 ska vara
relevant for det varumérke som avses i ansdkan om registrering av gemenskapsvaru-
mirke (domen i det ovan i punkt 79 nimnda malet AB GENUINE Budweiser KING OF
BEERS, punkterna 85-89).

Overklagandenimnden ansag i forevarande fall att invindningen #ven skulle avslas
eftersom Budvar inte hade visat att de aktuella kdnnetecknen gav Budvar ritt att
férbjuda anvéndningen av uttrycket bud som varumérke i Osterrike eller Frankrike.
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Overklagandenimnden har mer specifikt, vad giller Osterrike, angett att Handels-
gericht Wien genom dom av den 8 december 2004 avslog en begédran om forelaggande
om foérbud mot anvéndning av uttrycket bud i samband med 6l som marknadsfors av
Anheuser-Busch. Domen faststélldes av Oberlandesgericht Wien den 21 april 2005.
Domarna grundade sig pa slutsatsen att uttrycket bud inte 4r namnet pa en plats och att
konsumenterna i Republiken Tjeckien inte uppfattar det som beteckning for 6l fran
Ceské Budgjovice. Domen fran Oberlandesgericht Wien har visserligen éverklagats till
Oberster Gerichtshof (Hogsta domstolen, Osterrike), men overklagandendmnden
angav att domen grundar sig pd domen i det ovan i punkt 65 nimnda malet Budejovicky
Budvar, som meddelades inom ramen for en begéiran om férhandsavgorande, och pa
konstateranden av faktiska omsténdigheter som troligen inte kommer att bli fé6remal
for revision av en domstol i sista instans. Overklagandenimnden drog hirav slutsatsen
att Budvar inte hade ritt att forbjuda Anheuser-Busch att anvénda varumérket BUD
i Osterrike (6verklagandenimndens beslut av den 14 juni 2006 (idrende R 234/2005-2),
punkt 32, och, genom hénvisning, de 6vriga angripna besluten).

Overklagandenimnden har vad giller Frankrike angett att ursprungsbeteckningen bud
ogiltigforklarades av tribunal de grande instance de Strasbourg den 30 juni 2004 med
motiveringen att 6l ar en industriprodukt som kan tillverkas var som helst i virlden.
Domen har visserligen 6verklagats, men 6verklagandendmnden drog slutsatsen att
Budvar vid denna tidpunkt inte kunde hindra Anheuser-Busch aterforséljare att sélja 61
i Frankrike under varumérket BUD (6verklagandendmndens beslut av den 14 juni 2006
(arende R 234/2005-2), punkterna 33 och 34, och, genom héanvisning, de 6vriga
angripna besluten).

Det ska inledningsvis betonas att de foljande skilen med avseende pa Osterrike &r
tillimpliga pa samtliga mal, med undantag av mal T-257/06, som inte beror det
bilaterala avtalet.
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For det forsta konstaterar forstainstansriatten att overklagandendmnden endast
hinvisat till de rittsliga avgorandena i Osterrike och Frankrike for att dra slutsatsen
att Budvar inte visat att det aktuella kdnnetecknet ger foretaget ritt att forbjuda
anvindningen av ett yngre varumirke. Aven om de rittsliga avgérandena fran dessa
lander, sasom det angetts tidigare, har en sirskild betydelse, sé ska det beaktas att inget
av avgorandena i Osterrike eller Frankrike har vunnit laga kraft. Under dessa
omstindigheter kunde 6verklagandendmnden inte grunda sina slutsatser enbart pa
dessa avgoranden. Overklagandenimnden borde #ven ha beaktat de nationella
bestimmelser som Budvar aberopat, déribland Lissabonéverenskommelsen och det
bilaterala avtalet. Budvar har, vad géller Frankrike, vid harmoniseringsbyran aberopat
flera bestimmelser i jordbrukslagen, konsumtionslagen och immaterialrittslagen. Vad
giller Osterrike hade harmoniseringsbyran tillgang till de rittsliga avgéranden som
fram till dess hade avkunnats i denna medlemsstat och foljaktligen, i motsats till vad
Anheuser-Busch har gjort gillande, de rittsliga grunderna for talan som viackts av
Budvar med stod av aberopad nationell rétt. Budvar hade for 6vrigt under forfarandet
vid harmoniseringsbyran preciserat att enligt artikel 9 i det bilaterala avtalet har Budvar
ratt att vdcka talan direkt vid Osterrikisk domstol. Budvar hade dessutom i sin
invindning angett de Osterrikiska bestimmelserna om varumérken och illojal
konkurrens.

For det andra har 6verklagandendmnden, vad giller Osterrike, angett att Oberlandes-
gericht Wien i domen av den 21 april 2005 funnit att uttrycket bud inte var ett namn pé
en plats och att konsumenterna i Republiken Tjeckien inte uppfattar det som en
beteckning for 6l fran Ceské Budéjovice. Enligt 6verklagandenimnden grundar sig
denna dom pé konstateranden av faktiska omstandigheter som troligen inte kommer
att bli féremal for revision av en domstol i sista instans. Det framgar emellertid av de
handlingar som ingetts i malet att domen fran Oberlandesgericht Wien har upphéavts av
Oberster Gerichtshof genom dom av den 29 november 2005, det vill siga innan de
angripna besluten antogs (bilaga 14 till ansokan i mal T-225/06, s. 297 och foljande
sidor). I sin dom fann Oberster Gerichtshof att domstolarna i forsta och andra instans
inte hade kontrollerat huruvida de tjeckiska konsumenterna uppfattar uttrycket bud,
nér det anviands i samband med 61, som en beteckning for en plats eller en region, utan
endast konstaterat att uttrycket bud i Republiken Tjeckien inte associeras med en viss
region eller plats. Harav foljer att 6verklagandendmndens slutsatser grundar sig pa de
slutsatser som gjort av Oberlandesgericht Wien, vilka inte godtagits av Oberster
Gerichtshof. Domen fran Oberster Gerichtshof har visserligen inte ingetts till
overklagandendmnden eftersom den sista inlagan fran Budvar till harmoniserings-
byran, det vill siga Budvars replik, dr frdn den 14 november 2005. Budvar har
emellertid, som framgéar av harmoniseringsbyrans handlingar, tillhandahallit dver-
klagandendmnden en avskrift av dess 6verklagande till Oberster Gerichtshof. Det ska
erinras om att harmoniseringsbyrén pa det sitt som forefaller lampligt pa eget initiativ
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ska inhdmta upplysningar om den nationella réitten i den berérda medlemsstaten om
sadana upplysningar dr nddvindiga for bedomningen av om villkoren for att tillimpa
ett registreringshinder dr uppfyllda, och sirskilt om de &beropade faktiska omstén-
digheterna och bevisvardet av den forebringade bevisningen verkligen foreligger.
Begrinsningen av de omsténdigheter som kan ligga till grund f6r harmoniseringsbyréans
bedémning utesluter ndmligen inte att harmoniseringsbyran utéver de sakforhéllanden
som parterna i invindningsforfarandet uttryckligen har aberopat ocksa kan beakta
notoriska fakta, det vill siga fakta som det férutsitts att alla kinner till eller som det gér
att f& kinnedom om med hjilp av allmint tillgingliga killor (domen i det ovan
i punkt 96 nimnda malet PICARO, punkt 29, och domen i det ovan i punkt 88 ndmnda
malet ATOMIC BLITZ, punkt 35). Overklagandenimnden hade f6ljaktligen, genom
parterna eller pa annat sitt, kunnat inhdmta upplysningar om utgéngen i forfarandet
vid Oberster Gerichtshof.

Det ska tilliggas att Oberster Gerichtshof har aterforvisat det aktuella malet till forsta
instans, vilken dnyo ogillat Budvars talan genom dom av den 22 mars 2006, det vill sdga
fortfarande innan de angripna besluten antogs (bilaga 14 till ansokan i mal T-225/06,
s. 253 och f6ljande sidor). Genom dom av den 10 juli 2006, det vill siga innan det sista av
de angripna besluten antogs, fann Oberlandesgericht Wien i ett oOverklagat
mél emellertid att domstolen i forsta instans gjorde fel niar den avvisade en begiran
fran Budvar om att en sakkunnig skulle utses. Under dessa omstédndigheter har
Oberlandesgericht Wien aterforvisat mélet till domstolen i forsta instans och preciserat
att en sakkunnig ska utses for avgora huruvida de tjeckiska konsumenterna associerar
uttrycket bud med 61 och, om sa ér fallet, huruvida denna uppgift kan uppfattas som att
den hénsyftar pé en plats, en region eller ett land, i forhéllande till 6lsortens ursprung
(bilaga 14 till ans6kan i mal T-225/06, s. 280 och foljande sidor).

For det tredje och vad géller Frankrike har 6verklagandendmnden stott sig pa den
omstindigheten att Budvar, framtill dess, inte kunnat hindra Anheuser-Busch
aterforsdljare fran att sédlja 6l i Frankrike under varumairket BUD. Det framgér
emellertid inte av ordalydelsen i artikel 8.4 i forordning nr 40/94 att invindaren maste
visa att den redan framgangsrikt har kunnat forbjuda anvéndningen av ett yngre
varumdrke. Invindaren &r endast skyldig att visa att den har ratt att forbjuda sadan
anvindning,
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Dessutom har — i motsats till vad 6verklagandendmnden har pastatt — ursprungs-
beteckningen bud, som registrerats enligt Lissabonéverenskommelsen, inte ogiltig-
forklarats av tribunal de grande instance de Strasbourg. Det &r, sdsom det tydligt
framgér av domen fran denna domstol, endast "verkan” av ursprungsbeteckningen bud
i Frankrike som ogiltigforklarats i enlighet med relevanta bestimmelser i Lissabon6-
verenskommelsen. Domen fran tribunal de grande instance de Strasbourg har
overklagats och 6verklagandet har inhiberande verkan.

Dessutom har harmoniseringsbyrans andra ¢verklagandendmnd redan, i de drenden
som gett upphov till domen i det ovan i punkt 108 ndimnda mélet BUD, redan bedémt
de relevanta bestimmelserna i fransk ritt enligt vilka — i forekommande fall —
ursprungsbeteckningen bud skulle kunna skyddas i Frankrike.

Slutligen har, vilket framgér av de handlingar som ingetts till harmoniseringsbyréans
enheter, INPI gjort atminstone tva invindningar (vilka delgetts den 3 december 1987
och den 30 april 2001) i Frankrike mot de tvd ansdkningar om registrering av
varumirket BUD for 6l som Anheuser-Busch gjort. Anheuser-Busch har i detta
sammanhang aterkallat sina ansokningar vad géller 6l. Dessa invdndningar forefaller,
dven om de gjorts av myndigheter och dven om de inte sérskilt avser ett forfarande for
att forbjuda anvidndningen av ett yngre varumirke, inte sakna relevans fér bedom-
ningen av den aktuella nationella rétten.

Det kan mot bakgrund av samtliga dessa skél konstateras att dverklagandendmnden
gjorde sig skyldig till felaktig réttstillampning nér den inte beaktade samtliga relevanta
faktiska och rattsliga omstandigheter da den avgjorde huruvida Budvar, enligt den i den
aktuella medlemsstaten tillimpliga lagstiftningen, hade ratt att forbjuda anvindningen
av ett yngre varumirke enligt artikel 8.4 i forordning nr 40/94-.
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Det ska tilliggas att overklagandendmnden visserligen gjorde en analys av den
osterrikiska och den franska rétten, &ven om den fann att de aktuella beteckningarna
inte var foremal for “verkligt” bruk i dessa ldnder, men att den inte gjorde en sadan
analys av rdtten i Italien och Portugal. I motsats till vad harmoniseringsbyran och
Anheuser-Busch har gjort gillande i sina inlagor finns det ingenting som tyder pa att
Budvar, vad géller invandningen, infor forstainstansritten avstatt fran att gora gillande
de rittigheter som ursprungligen aberopats med avseende pa Italien och Portugal.
Budvar har endast bestritt lagenligheten hos de angripna besluten, i vilka endast den
oOsterrikiska och franska rétten analyseras.

Av samtliga de skil som anges ovan ska sokanden vinna framgéng med den andra
delgrunden och ddrmed med den enda grunden. Talan ska saledes bifallas i sin helhet.

De angripna besluten ska saledes ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegéngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska ratten
enligt samma artikel besluta om foérdelningen av rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn och Anheuser-Busch har tappat malen eftersom de angripna
besluten ogiltigforklaras, i enlighet med Budvars yrkanden.
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Budvar har i sina inlagor till forstainstansritten inte yrkat att harmoniseringsbyran ska
forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna. Budvar har emellertid vid forhandlingen
yrkat att harmoniseringsbyrdan och Anheuser-Busch ska forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna.

Det framgér av fast rittspraxis att den omsténdigheten att den part som har vunnit ett
maél har yrkat detta forst vid forhandlingen inte utgér hinder mot att detta yrkande
bifalls (domstolens dom av den 29 mars 1979 i mal 113/77, NTN Toyo Bearing m.fl.
mot radet, REG 1979, s. 1185, svensk specialutgava, volym 4, s. 415, forstainstansrittens
dom av den 10 juli 1990 i mal T-64/89, Automec mot kommissionen, REG 1990,
s. II-367, punkt 79, domen i det ovan i punkt 151 ndmnda malet YUKI, punkt 75, och
dom av den 12 september 2007 i mél T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio
Grana Padano mot harmoniseringsbyran — Biraghi (GRANA BIRAGHI), REG 2007,
s. I1-3081, punkt 92).

Mot denna bakgrund ska harmoniseringsbyran bdra sin réttegdngskostnad och
forpliktas att ersitta tva tredjedelar av Budvars réttegdngskostnad. Anheuser-Busch
ska bdra sin rdttegdngskostnad och forpliktas att ersétta en tredjedel av Budvars
rattegangskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

foljande:

1) Malen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06 forenas vad giller domen.
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2) De beslut som fattats av andra overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering av den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 14 juni (drende R 234/2005-2), den 28 juni (dren-
dena R 241/2005-2 och R 802/2004-2) och den 1 september 2006 (irende
R 305/2005-2), om invindningsforfaranden mellan Budéjovicky Budvar,
narodni podnik och Anheuser-Busch, Inc., ogiltigforklaras.

3) Harmoniseringsbyran ska béra sin rittegangskostnad och ersitta tva
tredjedelar av Budéjovicky Budvar, narodni podniks rittegangskostnad.

4) Anheuser-Busch ska bira sin rittegangskostnad och ersitta en tredjedel av
Budéjovicky Budvar, narodni podniks rittegangskostnad.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Biatecka

Avkunnad vid offentligt ssmmantrédde i Luxemburg den 16 december 2008.

Underskrifter
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