SILBERQUELLE

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
foredraget den 18 november 2008 *

I — Inledning

1. En négot ytlig analys av det radande
rattsldget ger vid handen att det inom
varumdrkesritten finns 4tminstone tva
motstaende synsitt nar det géller fragan hur
konflikter mellan tva varumarken ska losas.
Enligt det forsta synsattet utgor ett varumarke
endast en immateriell egendom som skyddas
genom registrering. Harigenom framhélls
varumirkets sakréttsliga karaktar, och fore-
trdde ges at de civilrittsliga aspekterna,
i synnerhet bestimmelser rorande dganderitt.

2. Enligt det andra synsittet framhalls
dédremot det ekonomiska sammanhanget och
varumirkenas starka kopplingar till regler-
ingen av handeln, och ndrmare bestimt till
konkurrensritten (siésom legala monopol),
varvid konkurrensrittsliga principer ges fore-
trade framfor de rattigheter som féljer av
varumérken som registrerats vid varumarkes-
myndigheter.

1 — Originalsprék: spanska.

3. Om det foreligger tvist om ett varumairke
bor man séledes enligt det forsta synsittet ge
varumaérkesinnehavaren rétt pd grund av att
dganderitten véger tyngre, medan man enligt
det andra synsittet i forsta hand bor se till
frihandelsintresset och efterlevnhaden av
konkurrensreglerna.

4. Aven om det i direktiv 89/104/EEG ? inte
kan utldsas nigot uttryckligt stod for nagot av
dessa synsitt, framgar det emellertid att det
finns en spanning som uppstar till foljd av
varumairkets hybridkaraktir, det vill sdga att
det bade &r en dganderitt och en del av den
offentliga regleringen av marknaden.

5. I det mal som har foranlett den nu aktuella
begdran om férhandsavgorande fran Oberster
Patent- und Markensenat (6sterrikisk forvalt-
ningsmyndighet som prévar vissa mal om
patent och varumérken) anfors argument till
stod for bada dessa synsitt, eftersom malet
giller grinserna for verkligt bruk av ett
varumirke. Tolkningsfragan har stillts for
att fa klarhet i huruvida ett varumérke som &r

2 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgiva, omrade 13,
volym 17, s. 178) (nedan kallat direktiv 89/104).
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registrerat for kldder och drycker kan anses ha
tagits i verkligt bruk nér det enbart har
anvénts for den sistndmnda kategorin varor
som gava vid kop av klader férsedda med
samma varumirke. Aven om jag sjilv narmast
ar anhdngare av det andra av de ovanndmnda
synsitten, har jag nar jag skrivit detta forslag
till avgorande stréivat efter att folja den store
portugisiske forfattaren Fernando Pessoas
maxim, det vill siga med ”... den heliga

instinkten att inte ha nagra teorier ...”. 3

II — Tillimpliga bestimmelser

A — Direktiv 89/104

6. Attonde skilet i direktiv 89/104 rér kravet
pé verkligt bruk och f6ljderna av att detta krav
inte dr uppfyllt, och hir anges att det "[f]6r att
minska det totala antalet registrerade och
skyddade varumirken inom gemenskapen
och ddrmed antalet tvister dem emellan é&r ...
av vikt att registrerade varumérken faktiskt
anvdnds och att de upphédvs om si inte ar
fallet”. Vidare anges "att ett varumaérke inte
kan ogiltigforklaras pa grund av att ett dldre
men inte anviant varumirke redan finns,
medan medlemsstaterna har full frihet att
tillampa samma princip vid registrering av ett
varumirke eller att sdkerstilla att ett varu-
mirke inte med framgéang kan &beropas i ett

3 — Pessoa, P,Libradeldesusosiego,ispanskéverséttningav[\ngel
Crespo, 10 uppl, Ed.. Seix Barral, Barcelona, 1988, s. 294
(citatet fritt versatt till svenska).
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mal om intrdng om det efter invindning av en
part slés fast att varumérket kan upphévas”.

7. Artikel 10 i direktiv 89/104 har rubriken
"Verkligt bruk”, och i punkt 1 i den artikeln
foreskrivs foljande:

”1. Om innehavaren av varumarket inte inom
fem ar efter det att registreringsforfarandet
avslutats har gjort verkligt bruk av varumérket
i medlemsstaten for de varor eller tjanster for
vilka det registrerats, eller om sddant bruk inte
skett under fem ar i f6ljd, skall varumérket bli
foremél for de sanktioner som bestdms i detta
direktiv, under forutsattning att det inte finns
giltiga skal till att varumarket inte anvénts.”

8. Artikel 12 i direktiv 89/104 rér harmoni-
sering av bestimmelserna om upphévande av
registrerade varumairken, och i punkt 1 i den
artikeln foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke skall kunna upphdvas om
det inom en sammanhingande femarsperiod
utan giltiga skl inte har tagits i verkligt bruk
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i medlemsstaten i fraga for de varor eller
tjanster for vilka det registrerats. ...”

B — Den ésterrikiska lagstiftningen

9. Enligt 33a§ forsta stycket i den Osterrikiska
lagen om varumairkesskydd * kan vem som
helst begdra att registreringen av ett varu-
mirke, som har varit registrerat i Osterrike
i minst fem &r eller som enligt 2 § andra
stycket atnjuter skydd i denna stat, ska havas,
om varken innehavaren eller, med dennes
samtycke, tredje man under de senaste fem
aren innan denna begiran framstélldes gjort
verkligt bruk av varumairket for de varor eller
tjianster for vilka det registrerats (10a §
i lagen), savida varumairkesinnehavaren inte
kan anfora giltiga skal till att varumérket inte
har anvénts.

10. 110 a § MSchG avses med anvindning av
ett varumérke bland annat foljande: 1) Att
anbringa varumirket pi varor eller deras
forpackning eller pa de foremal pa vilka
tjiansten utfors eller ska utforas. 2) Att
utbjuda varor till forsidljning, marknadsfora
dem eller lagra dem for dessa dndamal eller
utbjuda eller tillhandahélla tjanster under
tecknet. 3) Att importera eller exportera
varor under tecknet. 4) Att anvianda tecknet

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBL. 260/1970, senast &ndrad
genom BGBI. I 151/2005 (nedan kallad MSchG).

pa affirshandlingar, i meddelanden eller
i reklam.

III — Tvisten vid den nationella dom-
stolen och tolkningsfragan

11. Bolaget Maselli — Strickmode Gesell-
schaft m.b.H. (nedan kallat Maselli) ar inne-
havare av det osterrikiska ordmérket nummer
127.803 WELLNESS, som med verkan frin
och med den 20 oktober 1989 registrerats for
varor i klasserna 16 (tidningar, bocker), 25
(klader) och 32 (alkoholfria drycker, dock inte
6l) i Niceoverenskommelsen. °

12. Masellis verksamhet var ursprungligen
huvudsakligen inriktad pa kldder. Under
aren 1999 och 2000 anvinde emellertid
Maselli varumaidrket for att beteckna en
alkoholfri dryck. Det framgar av Masellis
marknadsforingsmaterial for att framja
forsaljningen av dess klader att bolaget gav
bort denna dryck vid kép av klddesplagg som
bolaget salde. ¢ Drycken tappades pa flaskor
med péskriften "WELLNESS-DRINK”. Mas-
elli lat for detta dndamal trycka 3100 eti-
ketter med denna beteckning och fylla 800
flaskor (0,35 1) med laskedryck.

5 — Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjanster vid varumirkesregistrering, av den 15 juni
1957, med dndringar och tillagg.

6 — Efter en friga fran mig vid den muntliga férhandlingen
bekriftade Maselli uppgiften i Silberquelles yttrande att
Maselli gav bort liskedrycken vid kép av sex trojor till ett
pris av 100 euro per styck.
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13. Bolaget Silberquelle Gesellschaft m.b.H
(nedan kallat Silberquelle) begirde vid det
osterrikiska patentverket att registreringen av
det aktuella varumairket skulle hévas pa grund
av att det inte hade anvénts for varor i klass 32.
Silberquelle gjorde géllande att varumérket
hade varit registrerat i mer an fem ar utan att
vare sig varumirkesinnehavaren eller, med
dennes samtycke, tredje man gjort verkligt
bruk av det for varor i klass 32. Bolaget
anférde vidare att Maselli endast hade forsokt
att marknadsfora sina textilvaror, men inte att
skapa eller bibehalla avsittningsmojligheter
for varor i klass 32. Enligt Silberquelle
anvinde Maselli endast sitt varumérke
symboliskt.

14. Det framgar av beslutet om hianskjutande
att annulleringsenheten vid det Osterrikiska
patentverket bifoll Silberquelles begdran och,
med verkan fran den 2 augusti 1997, hiavde
registreringen av varumérket med avseende
pa varor i klass 32 (alkoholfria drycker, dock
inte 6l).

15. Maselli har o6verklagat annulleringsen-
hetens beslut till Oberster Patent- und
Markensenat och har till stod for overkla-
gandet gjort gillande att bolaget sedan ar 1999
gjort tillrackligt och verkligt bruk av varu-
mirket, dven om varumirket haft en "sido-
funktion”.

16. Silberquelle har & sin sida yrkat att
annulleringsenhetens beslut ska faststillas.
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17. Oberster Patent- und Markensenat anser
att malets utgdng beror pé tolkningen av
direktiv 89/104 och har darfor med stod av
artikel 234 EG beslutat att hénskjuta foljande
tolkningsfraga till EG-domstolen:

“Ska artiklarna 10.1 och 121 i
direktiv 89/104 ... tolkas s4, att ett varumirke
tas i verkligt bruk nér det anvéinds for varor
(i det aktuella fallet alkoholfria drycker) som
konsumenten erhaller kostnadsfritt vid kép av
andra varor (i det aktuella fallet textilier) som
varumairkesinnehavaren salufor?”

IV — Forfarandet vid EG-domstolen

18. Beslutet om hénskjutande registrerades
vid domstolens kansli den 14 november 2007.

19. Silberquelle, Maselli, den portugisiska
och den tjeckiska regeringen samt kommis-
sionen har inkommit med skriftligt yttrande
inom den frist som anges i artikel 23 i domsto-
lens stadga. Silberquelle, Maselli och kommis-
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sionen yttrade sig &dven muntligen vid
férhandlingen, som hélls den 23 oktober 2008.

V — Provning av tolkningsfragan

A — Redogorelse for rdttsfragan

20. Oberster Patent- und Markensenat har
stéllt fragan for att fa klarhet i vilken réckvidd
anvindningstvanget enligt direktiv 89/104
har, och detta ur ett kvalitativt och inte
kvantitativt perspektiv, for att kunna avgora
huruvida det bruk som Maselli gjort av
varumérket WELLNESS-DRINK kan anses
uppfylla direktivets villkor, inte pa grund av
den omfattning i vilken varumérket anvéinds
p& marknaden, utan pa grund av anvind-
ningens samband med varumérkets funktion.

21. Domstolen har i rdttspraxis slagit fast
vissa riktlinjer for i vilken omfattning en vara
maste forekomma pad marknaden for att
kravet pa verkligt bruk ska anses uppfyllt.
Enligt domstolen &r det inte nodvéndigt att
anvindningen av varumérket ér betydande 7,
och till och med en mycket liten anvindning
kan saledes vara tillracklig for att styrka att
kravet pa verkligt bruk ar uppfyllt, under
forutsittning att denna anvéndning anses vara

7 — Dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul (REG 2003, s.
1-2439), punkt 39.

motiverad for att bibehalla eller skapa mark-
nadsandelar for de varor eller tjénster som
skyddas av varumarket.

22. Nér det déremot giller de kvalitativa
aspekterna av begreppet verkligt bruk, det
vill sdga dess karaktaristiska egenskaper, har
domstolen slagit fast att kravet pa verkligt
bruk &r uppfyllt nér ett varumirke anvéinds
i enlighet med dess grundldggande funktion,
som dr att garantera ursprungsidentiteten hos
de varor och tjanster for vilka det har
registrerats i syfte att skapa eller bibehalla
avsdttningsmojligheter for dessa varor och
tjidnster. Detta krav &r inte uppfyllt nir
varumirket anvinds pé ett fiktivt sitt som
enbart har till syfte att bibehalla rétten till
varumadrket. °

23. I det nu aktuella malet géller diskussionen
siledes de kvalitativa parametrar som
domstolen har slagit fast. I de yttranden som
har inkommit till domstolen gér det att kdnna
igen de tvad motstdende synsitt som jag redan
ndmnt och som jag kommer att utveckla
nidrmare nedan. Dessa kan sammanfattas
enligt foljande. Enligt det forsta synsittet,
som forordas av Maselli och den tjeckiska
regeringen, utgdr varumdrkets grundlag-
gande funktion det avgorande kriteriet for
att avgora tvisten till forman for innehavaren

8 — Beslut av den 27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer
Technology (REG 2004, s. I-1159), punkt 21.

9 — Domen i det ovannimnda malet Ansul, punkt 43, och mitt
forslag till avgorande i det mélet, punkterna 52-58.
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av varumdrket WELLNESS. Enligt det andra
synsittet, som forordas av de oOvriga delta-
garna i férfarandet, dr det avgérande kriteriet
att anvdndningen &r dgnad att bibehélla eller
skapa marknadsandelar.

24. For att besvara den fraga som stillts av
Oberster Patent- und Markensenat ska det
saledes undersokas huruvida nagon av dessa
parametrar dr forhiarskande. Hérvid ska jag
ndrmare redogora for domstolens réttspraxis,
som jag endast redovisat mycket kortfattatide
foregdende punkterna.

25. Bedomningen av huruvida kravet pa
verkligt bruk av varumérket ar uppfyllt skall
goras pa grundval av samtliga omstidndigheter
och forhallanden som kan styrka att mérket
faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sadana
omstiandigheter dr i synnerhet anvindning
som anses motiverad i den berérda ekono-
miska sektorn for att bibehélla eller skapa
marknadsandelar for de varor och tjanster
som skyddas av varumérket, dessa varors eller
tjansters art, marknadens egenskaper samt
i vilken omfattning och hur ofta varumérket
har anvénts.

10 — Domen i det ovannimnda malet Ansul, punkt 43, och
beslutet i det ovannimnda malet La Mer Technology,
punkt 22.
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B — Forfarandedeltagarnas standpunkter

och bedomning

1. Argument som har anforts av deltagarna
i forfarandet vid EG-domstolen

26. Som jag ndmnt ovan i punkt 22 kan de
yttranden som inkommit fran deltagarna
i forfarandet i detta mal delas in i tva
grupper, alltefter om de foreslér att tolknings-
fragan ska besvaras nekande eller jakande.

27. 1 den forsta gruppen ingar Silberquelle,
som med stod av en komparativ analys av
artiklarna 5 och 10 i direktiv 89/104 har gjort
gillande att Maselli inte kan anses ha gjort
"verkligt” bruk av varumirket WELLNESS
under de ovan beskrivna omsténdigheterna.
I artikel 10 ndmns inte reklam som metod att
anvinda varumirket. Bolaget har vidare
anfort att domstolen i domen i det ovan-
nidmnda malet Ansul pa flera stéllen under-
strok att anvindningen av varumérket maste
leda till en 6kad nérvaro p& marknaden for de
varor som bér varumairket. Enligt Silberquelle
innebdr detta motsatsvis att domstolen
ddrmed underforstitt har slagit fast att
kravet pa verkligt bruk inte ar uppfyllt nar
varorna som bér varumirket bidrar till att
forsaljningsvolymen for andra varor okar.
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28. Enligt den portugisiska regeringen, som
ocksd tillhor den forsta gruppen, ér det
tillréckligt att papeka att den verksamhet
i samband med vilken konsumenterna erholl
drycken WELLNESS, det vill sdga som gava
vid kop av textilier, inte skapade nagon andel
pé laskedrycksmarknaden, eftersom konsu-
menterna endast indirekt kom i dtnjutande av
drycken.

29. I den forsta gruppen ingar slutligen
kommissionen, som anser att anvindningen
av varumirket maste bedomas i varje varu-
eller tjansteklass for sig.

30. I den andra gruppen ingar Maselli och
den tjeckiska regeringen. De anser bada att
Maselli, genom atgirden att gratis dela ut
laskedrycken, indirekt har intrdtt pd den
relevanta marknaden, det vill séga marknaden
for alkoholfria drycker, vilket séledes har
bidragit till att skapa marknadsandelar.

31. Maselli har gjort gillande att dess
anvindning av det aktuella varumérket inte
strider mot principen om varumérkets funk-
tion som garanti for varans ursprung,
eftersom laskedrycken kommer frén samma
foretag som kldderna. Maselli fruktar att dess
anvindning av varumérket inte anses utgora
verkligt bruk pa grund av de skador som detta
skulle medfora for bolaget. Om registreringen
av varumdrket hévdes och det ddrefter regi-
strerades av en konkurrent, skulle Maselli
ndmligen bli tvunget att dndra sin marknads-

foringsstrategi, eftersom bolagets system for
merchandising i allménhet skulle skadas.

32. Den tjeckiska regeringen har, forutom att
aberopa kriteriet avseende varumérkets
grundldggande funktion, anfort att det verk-
liga bruket bestar i att konsumenterna asso-
cierar de WELLNESS-kldder som de koper
med den ldskedryck som de erhaller som gava.
Detta samband ér enligt regeringen tillrackligt
for att det ska anses vara fraga om ett verkligt
bruk i den mening som avses i direktiv 89/104
och i rattspraxis.

2. Bedomning

33. Jag anser att det i det nu aktuella malet &r
nodvindigt att tolka domen i det ovanndmnda
maélet Ansul mot bakgrund av de syften som
efterstravas med direktiv 89/104. ' Jag vill
emellertid redan nu séga att jag inte delar
Masellis och den tjeckiska regeringens tolk-
ning, och jag kommer nedan att redogéra for
skilen till detta. Jag dr snarare benégen att
ansluta mig till den standpunkt som forsvaras
av den forsta gruppen av forfarandedeltagare.

11 — Ytterligare ett mal om begiran om foérhandsavgérande
rérande tolkningen av artikel 12.1 i direktiv 89/104 &r for
nérvarande anhéngigt vid domstolen (mélet &r fardigt for
avgorande). De faktiska omstindigheterna i det malet skiljer
sig emellertid vésentligt frin omstédndigheterna i det nu
aktuella malet. Detta framgar av generaladvokaten Mazdks
forslag till avgorande (foredraget den 18 september 2008), dir
generaladvokaten gor en étskillnad mellan extern och intern
anvindning av ett varumirke (se sarkskilt punkterna 29 och

0).
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a) Tolkningen som grundar sig pa varumar-
kets funktion som garanti for varans ursprung

34. I min framstallning vill jag framhalla en
omstidndighet som trots att den &r valkdnd
icke desto mindre dr av grundliggande
betydelse, nadmligen att direktiv 89/104
reglerar vissa aspekter av marknaden och ar
néra knutet till konkurrensomradet. '* Direk-
tivet innehéller tvad kategorier av bestim-
melser, ndmligen de som ror regleringen av
de nationella varumérkesregistren (artiklar-
na 2, 3 och 4 samt 10—14) och de som ror vilka
rittigheter som foljer av varumarkesregistre-
ringen (artiklarna 5-9).

35. Varumirkets funktion som garanti for
varans ursprung, som Maselli och den tjeck-
iska regeringen anser dr det avgorande krite-
riet for att 16sa tvisten, '* har samband med
den andra kategorin av bestimmelser, i
synnerhet, vad giller direktiv 89/104, med
artiklarna 4.1 och 5.1, vilka &r néra knutna till
begreppet risk for forvixling, * det vill sdga
risken for att allménheten kan tro att de
aktuella varorna eller tjdnsterna kommer fran
samma foretag eller i forekommande fall fran
foretag med ekonomiska band.

12 — Forsta skalet i direktiv 89/104.

13 — Vid férhandlingen dberopade Masellis ombud vid upprepade
tillfillen domen av den 12 november 2002 i mal C-206/01,
Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273). Den domen
saknar emellertid samband med det nu aktuella malet.

14 — Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen — Einfiih-
rung in die Praxis, Carl Heymanns Verlag, Berlin, 2006, s. 173.

15 — Dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon (REG
1998, s. I-5507), punkterna 29 och 30, av den 22 juni 1999
i mdl C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s.
1-3819), punkt 17, och av den 6 oktober 2005 i mal C-120/04,
Medion (REG 2005, s. [-8551), punkt 26.
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36. Enligt domstolens réttspraxis angdende
kravet pa verkligt bruk av ett varumarke maste
anvdndningen ske i enlighet med [varumar-
kets] grundliggande funktion, som é&r att
garantera ursprungsidentiteten hos de varor
och tjanster for vilka det har registrerats”. ¢

37. Detta avsnitt ur domen i det ovannamnda
malet Ansul utgor emellertid inte domens
kdrna.

38. For det forsta har domstolen, ur en gram-
matisk synvinkel, genom att anvidnda
uttrycket ”i enlighet med”? slagit fast att
anvindningen av varumarket alltid maste vara
inriktad pa dess huvudsakliga funktion, varvid
detta underordnade villkor dr beroende av
huvudprincipen, enligt vilken det krdvs att
varumirket anviands "i syfte att skapa eller
bibehalla avséttningsmojligheter for dessa
varor och tjanster”, som fortsittningen av
den aktuella punkten i domen i det ovan-
ndmnda malet Ansul lyder.

39. For det andra innehaller ndmnda dom ett
viktigt tolkningsdatum i form av konstate-
randet att varumarkets grundliggande funk-
tion bestér i att det maste vara mojligt att utan
risk for forvaxling sérskilja den aktuella varan
eller tjansten fran varor och tjanster som har
ett annat ursprung. '* Hirigenom framhalls
ater forhallandet mellan varumérkets funk-

16 — Domen i det ovannimnda malet Ansul, punkt 43.

17 — Min tolkning bekriftas av andra sprakversioner: “conformé-
ment a sa fonction essentielle” pa franska, “entsprechend
ihrer Hauptfunktion” pa tyska och "in accordance with its
essential function” pa engelska.

18 — Domen i det ovannimnda malet Ansul, punkt 36.
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tion som garanti for varans ursprung och
risken for forvixling.

40. I detta avseende finns det brister i de
argument som anforts av Maselli och den
tjeckiska regeringen. Om de i sina yttranden
hade fort ett mer ingdende resonemang om att
anvindningen av varumarket ska ske i enlighet
med dess grundldggande funktion, skulle de
ndmligen ha insett att risken for forvixling
endast uppstér nir konsumenten stills infoér
varumérken som liknar varandra vid det
tillfille da valet mellan varor och varumarken
kommer till stdnd, inte minst nir det ror sig
om varor som ldskedrycker, vars objektiva
egenskaper inte forutsitter att genomsnitts-
konsumenten gor en noggrann granskning
innan kopet dger rum. *°

41. Det framgér av beslutet om hanskjutande
att de drycker som Maselli gav bort till
konsumenter i textilsektorn inte fanns till-
gangliga for allménheten pa de vanliga forsalj-
ningsstillena for laskedrycker. Det blir darfor
omojligt att gora en jamforelse och konsu-
menterna kan ddrmed inte heller missta sig.

42. Maselli har anfort att det finns en kopp-
ling mellan varumérket WELLNESS och det
renommé som bolagets kladvarumarke ar pa
vég att fa. Bolaget har riktat kritik mot det
forhallandet att Silberquelle skulle komma

19 — Se, motsatsvis, dom av den 12 januari 2006 i mal C-361/04 P,
Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrin (REG 2006, s.
1-643), punkt 40.

i dtnjutande av detta renommé om registre-
ringen av varumérket WELLNESS hdvdes och
detta marke dérefter registrerades pa nytt av
Silberquelle. Enligt min uppfattning &r detta
emellertid priset som Maselli méaste vara
berett att betala for sitt strategiska misstag
att std utanfor den relevanta marknaden, det
vill sdga marknaden for liaskedrycker. Det &r
nédmligen pa den marknaden som kampen om
marknadsandelar fors och det dr endast dér
som ndringsidkarna &r skyldiga att respektera
sina konkurrenters varumirken. Det skulle
inte vara rimligt att begira att naringsidkare
undersoker marknader som saknar samband
med den relevanta marknaden, vilken bestér
av varukategorierna i varumérkesregistret.
Det ér endast pa den marknaden som de har
en skyldighet att inte inkrdkta pa konkurren-
ternas varumairkesrattigheter. Detta géller
dock inte for kanda varuméirken, vilka i alla
héndelser inte dr aktuella i forevarande mal.

43. Den tolkning som Maselli férordar star
i strid med det nyss anforda. Denna tolkning
innebér att varumérkesritten skulle behova
anpassas efter foretagens strategier, nir det
i sjdlva verket ér foretagen som &r skyldiga att
ritta sig efter de granser som faststills i de
bestimmelser som giller pa varumérkesrit-
tens omrade.

b) Betydelsen av att varuméirket anvinds pa
referensmarknaden

44. 1 alla héndelser gar Masellis och den
tjeckiska regeringens standpunkt inte heller
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att forena med en systematisk tolkning av
direktiv 89/104. Som néamnts ovan i punkt 33
innehaller direktivet tva huvudsakliga katego-
rier av bestimmelser. De artiklar som &ar
aktuella i forevarande mal syftar till att
harmonisera de nationella varumérkesre-
gistren. Dessa bestimmelser har séaledes inte
nagot samband med utévandet av de rattig-
heter som foljer av dessa industriella 4gande-
rdtter, utan dr snarare knutna till principerna
for registrens funktion pa marknadsomradet,
med sérskild hansyn till konkurrensskyddet.

45. Det som i attonde skalet i direktiv 89/104
anges som skal till att inféra ett krav pa
verkligt bruk, det vill siga att minska det totala
antalet registrerade varumérken inom gemen-
skapen och dirmed antalet tvister dem
emellan, visar att det i direktivet liggs stor
vikt vid fri konkurrens pa varu- och tjinste-
marknaderna. Sjélvklart syftar direktivet dven
till att handlaggningen vid varumérkesmyn-
digheterna ska bli snabbare eller atminstone
att dessa myndigheter ska avlastas, sd att de
inte forvandlas till kyrkogardar for varu-
mérken. * Direktivet speglar dock verklig-
heten pa marknaden och ger marknadsakto-
rerna en mojlighet att vinda sig till varumaér-
kesregistret for att forsdkra sig om att
varumérket kan registreras. Ett dott varu-
mirke, det vill séga ett identiskt eller mycket
likt varumairke, kan harvid inte utgéra hinder
mot registrering.

20 — Denna kinda liknelse kommer fran Francescehlli, enligt
Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Ed.
Thomson-Civitas, Madrid, 2007, s. 650.
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46. Det forhallandet att uppgiften att “halla
rent” i varumdrkesregistren har lagts pa
konkurrentforetagen forstarker konkurren-
sens framtradande roll vid varumérkesmyn-
digheternas anpassning till den ekonomiska
situationen. P4 samma sétt som det krivs av
innehavaren av ett varumarke att han ska gora
verkligt bruk av detsamma, som en motpre-
station till den industriella &4ganderitten,
aligger det konkurrenten att sitta i gang
mekanismen for att rensa i varumérkesre-
gistret, det vill siga hdvande av registreringen,
for att darefter sjilv registrera varumérket.
Varumirkesmyndigheterna agerar saledes
neutralt.

47. Marknaden ska genomsyras av transpa-
rens och dédrfor maste marknadsaktorerna ha
mojlighet att begdra att inaktiva varumérken
i registren avlagsnas eller upphévs, eftersom
dessa inte langre fyller sin grundliggande
funktion att garantera ursprungsidentiteten
for de varor for vilka de har registrerats. I den
ekonomiska verkligheten forhaller det sig
namligen s3, att om dessa varor inte &r till
forsdljning, genererar varumirket inte nagon
vinst. 2!

48. Den grundldggande premissen innebar
saledes att varumirkesinnehavaren avsitter
sina varor med varumérket pa marknaden for
de aktuella varorna, **som i forevarande fall 4r
marknaden for icke-alkoholhaltiga drycker.

21 — Landes, W.M./Posner, R.A., La estructura econdémica del
Derecho de propiedad intelectual e industrial, i spansk
oversittning av V.M. Sanchez Alvarez, Ed. Fundacién
Cultural del Notariado, Madrid, 2006, s. 238.

22 — Fernandez-Noévoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, Ed.
Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 467.
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Om varumirkesinnehavaren inte forfar pa
detta sétt kan hans varor inte sarskiljas fran
andra. Det sitt pa vilket konsumenten erhéller
drycken WELLNESS-DRINK, som gava vid
kop av klddesplagg, innebir att konsumenten
inte gor nagon medveten bedomning av den
dryck som finns i flaskan eller jamfor den med
andra liknande och utbytbara drycker. Varu-
mirket hévdar sig saledes inte gentemot
konkurrenternas varumirken tack vare
konsumentens preferenser.

49. Under dessa omstidndigheter star
dryckens varumirke utanfor sin referens-
marknad, vilket innebér att det inte konkur-
rerar med andra varumadrken. Det finns da
inga hinder for att utomstaende tillagnar sig
varumirket, » eftersom anvindningen av det
pa flaskorna endast framstir som ett hjalp-
medel, en sympatisk gest som syftar till att
stirka Lkonsumentens positiva attityd till
varumdrket WELLNESS inom textilsektorn.
Laskedrycksmarknaden é&r déremot fram-
mande for Masellis vara och dess varumarke.
Det framstar som osannolikt att en konsu-
ment som tack vare att han koper WELL-
NESS-kldader blir fortjust i den dryck som
erhalls som gava vid kopet skulle vara beredd
attlagga ut pengar pé att kopa mer kldder som
han inte behover enbart i syfte att komma 6ver
drycken. Aven om konsumenten agerade pa
detta sitt, skulle hans kop likvél inte leda till
en 6kning av det aktuella varumirkets mark-
nadsandelar inom dryckessektorn, men
ddremot inom klddsektorn. Detta ligger
ocksa helt i linje med Masellis syfte med
laskedrycken, som é&r att gora reklam for sin
huvudsakliga verksamhet, namligen klader.

23 — Se, vad betriffar tysk ritt, Bous, U., ”§ 26 MarkenG”, i Ekey,
F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,
C F. Miiller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 391.

¢) Anvéindningen av varumairken i reklam

50. Det nyss anforda foranleder mig att
avslutningsvis behandla det som anforts
i yttrandena som har inkommit till domstolen
angdende anvindningen av varumérken
i reklam, for att prova huruvida kravet pa
verkligt bruk ar uppfyllt i den mening som
avses i artiklarna 10 och 12 i direktiv 89/104.

51. I doktrinen ** har anvdndning i reklam
godtagits som ett sitt att gora verkligt bruk av
ett varumirke. Aven domstolen har i sin
rattspraxis fastslagit att det utgor verkligt
bruk nér varumirken anvénds i reklamkam-
panjer for varor som redan salufors.
Detsamma giller ndr anvdndningen av ett
varumérke avser varor och tjdnster som
kommer att marknadsforas inom en nira
framtid och vars marknadsforing féretaget har
forberett for att vinna kunder. %

52. Varken doktrinen eller rattspraxis har
emellertid behandlat fragan om abstrakt
anviandning av ett varumirke, det vill siga
utan samband med marknaden f6r den vara
som varumirket avser, som i fallet med
laskedrycken WELLNESS-DRINK. I dokt-
rinen har det ansetts att kravet pa verkligt

24 — Strébele, P, ”§ 26 Benutzung der Marke”, i Strébele, P./
Hacker, F., Markengesetz, 8 uppl., Carl Heymanns Verlag,
Koln, 2006, s. 999, Fernandez-Noévoa, C., a.a., s. 469 och
foljande sidor. Se dven, vad betraffar gemenskapsvarumark-
en, Von Miihlendahl, A./Ohlgart, D., Die Gemeinschafts-
marke, Verlag C.H. Beck/Verlag Stampfli + Cie AG, Bern/
Miinchen, 1998, s. 67.

25 — Domen i det ovannimnda madlet Ansul, punkt 37, och
beslutet i det ovannimnda malet La Mer Technology,
punkt 19.
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bruk inte &r uppfyllt nir ett registrerat
varumérke endast har anbringats pa present-
reklamartiklar, som till exempel pennor eller
t-shirts, pd grund av att det saknas ett
samband med den vara for vilken varumar-
kesskyddet har begirts.

53. Aven om det nyss nimnda exemplet
paminner ganska mycket om den situation
som &r i fraga i malet vid den nationella
domstolen, gér det inte att 6verfora det pa det
nu aktuella fallet, eftersom skyddet av varu-
mirket dven omfattar kategorin varor som
delas ut som presenter. Jag finner det emel-
lertid s& pass traffande att jag anser att det 4r
tillampligt i forevarande mal. Som jag papekat
ovan saknas det ndmligen en koppling
till marknaden, och ldskedrycksflaskorna
forsedda med varumirket WELLNESS-
DRINK blir till en reklamartikel som helt
saknar samband med dryckesmarknaden.

54. Inte heller ur reklamperspektivet Gver-
tygar Masellis argumentation. Bolaget har
pastatt att om registreringen av varumérket
WELLNESS hévdes, skulle en konkurrent
som dérefter sjalv registrerade det kunna dra
nytta av Masellis reklam med varumirket.
Aven om detta skulle intriffa, anser jag den
konsekvensen vara mer logisk dn att ansokan
om hédvande av registrering avslés pa grund av
att Maselli har gjort reklam for varor som det
sedan inte salufort. I sadant fall skulle Masellis
atgérder for att marknadsfora sin laskedryck
inte ens gynna bolaget sjilvt, d& det star klart
att det inte dr ndrvarande pa marknaden for
alkoholfria drycker.

26 — Bous, U, a.a., s. 389.
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55. Om Masellis resonemang godtogs, skulle
detta innebédra att det ansags legitimt att
varumérken anvinds pa ett obstruerande
satt, liknande en rent symbolisk anvéndning,
eftersom det skulle finnas varumirken som
inte anvands pa marknaden for de varor som
skyddas av varumirket, vilket skulle férorsaka
en omotiverad blockering i varumérkesre-
gistren.

56. Sammanfattningsvis kan en innehavare av
ett varumirke inte anses ta detta i verkligt
bruk i den mening som avses i direktiv 89/104
nér varumdrket inte anvénds i fri konkurrens
pa marknaden for de varor for vilka det
registrerats, vilket dr den enda marknaden
dar varumairkets funktion som garanti for
varans ursprung kan framtrada nér det giller
att sérskilja de varor som varumérket avser
fran andra féretags varor. Detta giller &ven om
de varor som bidr varumirket utgbr ett
reklammedium for att oka forsdljningen av
andra varor med samma varumérke.

57. Tolkningsfrdgan maste besvaras nekande,
eftersom varumirkesskyddet inte bestar i att
enbart garantera de rattigheter som foljer av
varumaérkesregistreringen, utan i att sdker-
stilla. ~marknadspositioner. Harvid blir
anviandningstvanget det lampligaste sattet
att 16sa konflikter som inte &r ekonomiskt
motiverade. ¥

27 — Von Miihlendahl, A./Ohlgart, D., a.a., s. 61.
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VI — Forslag till avgorande

58. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen ska besvara den fraga
som har stillts av Oberster Patent- und Markensenat pa féljande sétt:

Artiklarna 10.1 och 12.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar ska tolkas pa sa sitt, att ett
varumirke inte tas i verkligt bruk nér det anvinds for alkoholfria drycker som
konsumenten erhéller kostnadsfritt vid kop av textilier som varumérkesinnehavaren
salufor.
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