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SAMMANFATTNING — MAL C-529/07

Vid prévningen av huruvida sdkanden varit
iondtroiden mening somavsesiartikel 51.1 b
i forordning nr 40/94, om gemenskapsvaru-
marken, ska den nationella domstolen beakta
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet
vilka forelag vid den tidpunkt d& ans6kan om
registrering av ett kdnnetecken som gemen-
skapsvarumirke gavs in, i synnerhet

— den omsténdigheten att sokanden vet om
eller borde veta om att en tredje man
i minst en medlemsstat anviander ett
identiskt eller liknande kénnetecken for
en vara som ér identisk eller av liknande
slag, vilket innebdr en risk for forvaxling
med det kinnetecken som avses i registre-
ringsansokan,

— sokandens avsikt att hindra denna tredje
man frin att fortsdtta att anvinda ett
sadant kdannetecken,

— graden av rittsskydd for tredje mans
kénnetecken och for det kidnnetecken
som avses i registreringsansokan.

En allmin vetskap, inom den berérda ekono-
miska sektorn, om att en tredje man anvander
ett liknande eller identiskt kannetecken for en
vara som dr identisk eller av liknande slag,
vilket innebdr en risk for forvixling med det
kannetecken som avsesiregistreringsansokan,
kan leda till en presumtion for att s6kanden
haft vetskap om ett sddant anvindande, och
att denna kdnnedom bland annat kan f6lja av
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hur lange ett sddant anvdndande har pagatt. Ju
lingre anvindande desto hogre ér sannolik-
heten for att s6kanden hade vetskap om detta
ndr registreringsansdkan gavs in. Detta ar
emellertid inte i sig tillrackligt for att
sokanden ska anses vara i ond tro.

Sokandens avsikt ndr registreringsansokan
gavs in dr en subjektiv omstindighet som
ska faststéllas mot bakgrund av de objektiva
omstindigheterna i det enskilda fallet.
Avsikten att hindra en tredje man fran att
salufora en vara kan séledes i vissa fall vara en
indikation pa att s6kanden varit i ond tro,
bland annat nidr denna inte har for avsikt att
anvinda ett kdnnetecken utan endast att
hindra tredje man frén att tridda in pad samma
marknad.

Den omsténdigheten, att en tredje man sedan
linge anvdnder ett kdnnetecken for en vara
som &r identisk eller av liknande slag, vilket
innebdr en risk for forvixling med det
varumérke som avses i registreringsansokan,
och att detta kdnnetecken &tnjuter ett visst
rattsligt skydd, en av de relevanta faktorerna
vid prévningen av huruvida sokanden varit
i ond tro. I ett sadant fall skulle namligen
sokanden kunna utnyttja de réttigheter som
foljer av gemenskapsvarumaérket endast i syfte
att illojalt konkurrera med en konkurrent som
anvinder ett kidnnetecken som, av egen kraft,
redan forvirvat ett visst rittsligt skydd. Aven
under dessa omsténdigheter och i synnerhet
nér flera tillverkare pa marknaden anvander
identiska eller liknande kénnetecken f6r varor
som dr identiska eller av liknande slag, vilket
innebdr en risk for forvaxling med det
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kénnetecken som avsesiregistreringsansokan,
kan det dock inte uteslutas att sokanden har
haft ett legitimt &ndamal med att registrera
detta kdnnetecken. Detta kan bland annat vara
fallet nir sokanden vid den tidpunkt da
registreringsansokan ges in, vet om att en ny
marknadsaktor forsoker utnyttja kidnne-
tecknet genom att kopiera utformningen,
vilket foranleder sokanden att registrera
detta i syfte att forhindra att denna utform-
ning anvands.

Aven karaktiren pa det varumirke som avses
i registreringsansokan kan vara relevant vid
provningen av huruvida sokanden varit i ond
tro. Om det aktuella kinnetecknet utgors av
en varas hela form och utformning kan det
ndmligen lattare faststéllas att sokanden varit
i ond tro da konkurrenternas frihet att vélja
form och utformning for en vara begriansas pa
grund av tekniska eller kommersiella faktorer.
Varumirkesinnehavaren kan da namligen

hindra sina konkurrenter inte endast fran att
anvanda ett identiskt eller liknande kinne-
tecken utan ocksa fran att saluféra jamforbara
varor.

Vid prévningen av huruvida sdkanden varit
i ond tro kan hdnsyn dessutom tas till i vilken
grad ett kdnnetecken dr vélkdnt ndr ansokan
om registrering som gemenskapsvarumarke
ges in. Det dr ndmligen just en sddan grad av
vilkdndhet som kan réttfirdiga s6kandens
intresse av att skaffa ett battre réttsligt skydd
for sitt kdnnetecken.

(se punkterna 39-44 och 46-52 samt dom-
slutet)
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