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I — Inledning

1. Detta mal utgor dnnu ett kapitel i den
langa raden av processer mellan det norda-
merikanska bryggeriet Anheuser-Busch och
det tjeckiska Budéjovicky Budvar, narodni
podnik (nedan kallat Budvar), ddr domstolen

1-2173
1-2173
1-2173
1-2175
1-2175

1-2176

redan har uttalat sig flera ganger.? Aven om
de tidigare domarna kan ha viss betydelse for
ndgra av punkterna i forevarande mal, aktua-
liseras hir ett rattsligt problem som hittills
inte har provats av domstolen.

2 — Senast i domen av den 29 juli 2010 i mal C-214/09 P, Anheu-
ser-Busch Inc. mot harmoniseringsbyran och Budéjovicky
Budvar (REG 2010, s. I-7665). Fér mer information om tvis-
tens historiska rétter och de senaste mélen vid domstolen,
se generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgo-
rande av den 5 februari 2009 i mal C-478/07, Budéjovicky
Budvar (dom av den 8 september 2009 i mal C-478/07 (REG
2009, s. 1-7721)).
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2. I den dom av den 16 december 2008 i ma-
let Budéjovicky Budvar mot Anheuser-Busch
(BUD)? som nu har éverklagats, bifoll forsta-
instansrétten Budvars talan om ogiltigforkla-
ring av ett antal beslut som hade fattats av
andra 6verklagandendmnden vid Byran for
harmonisering av den inre marknaden (varu-
mirken, monster och modeller) (nedan kal-
lad harmoniseringsbyran), i vilka 6verklagan-
dendmnden hade ogillat Budvars invindning
mot Anheuser-Buschs ansokan om registre-
ring av Bud som gemenskapsvarumarke.

3. Malet kdannetecknades av att Budvar fram-
stillde sin invindning mot registrering av
Bud som gemenskapsvarumarke med stod av
artikel 8.4 i radets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsva-
rumirken* och aberopade en idldre rittighet
till beteckningen Bud i form av en ursprungs-
beteckning som enligt Budvar var skyddad i
Osterrike och Frankrike genom tva olika in-
ternationella instrument.

4. Det ankommer nu siledes pa domstolen
att for forsta gangen tolka artikel 8.4 i férord-
ning nr 40/94 och det i ett sammanhang som
inte forefaller vara det mest karaktéristiska
for tillampningen av denna bestimmelse. Den
inre logiken i artikel 8.4 &r dessutom bittre
anpassad till sddana réttigheter som uppkom-
mer enbart genom att ett visst kidnnetecken

3 — De forenade mélen T-225/06, T-255/06, T-257/06 och
T-309/09 (REG 2008, s. I1-3555).
4 — EGTL1l,s.1.
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anvidnds (till exempel icke registrerade va-
rumirken, men é&ven vissa foretagsnamn,
ndringskdnnetecken och andra sirskiljande
tecken, beroende pa den nationella lagstift-
ningen) dn sddana som &r skyddade genom en
formell registrering, som i forevarande mal.

5. Denna sistnamnda omstdndighet kan moj-
ligtvis ha haft viss allmén betydelse for forsta-
instansrittens avgorande, men jag anser att
den inte bor paverka avgorandet i férevarande
maél. Tolkningen av artikel 8.4 bor visserligen
vara tillrackligt flexibel for att kunna tillim-
pas pa den stora mingd olika kdnnetecken
som den omfattar, men den bor samtidigt ef-
terstrdva att vara enhetlig. I annat fall kan de
krav som aterfinns i bestimmelsen inte fylla
sin grundlaggande funktion att sikerstilla att
kénnetecknen ér tillforlitliga och har ett verk-
ligt innehéll, sdsom gemenskapslagstiftaren
har efterstravat.

6. Dessa krav avser saledes i forsta hand fak-
tiska omsténdigheter och det dr utifran detta
perspektiv som det ska provas huruvida kra-
ven ir uppfyllda. Det giller enligt min upp-
fattning &éven i fall som det forevarande, dar
forekomsten av ett internationellt formalise-
rat rattsligt skydd kan gora att det finns ett
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behov av att anpassa kraven pa kdannetecknets
"anvdndning” och "omfattning”.

II — Tillimpliga bestimmelser

A — Lissabonoverenskommelsen

7. I artikel 1.2 i Lissabonoverenskommelsen
om skydd for ursprungsbeteckningar och
deras internationella registrering® foreskrivs
att de linder pa vilka 6verenskommelsen &r
tillamplig® férbinder sig att inom sina terri-
torier skydda de ursprungsbeteckningar for
varor fran andra ldnder i den "sarskilda unio-
nen” som erkdnns och skyddas som sadana i
ursprungslandet och som registrerats vid den
internationella byra som anges i konventio-
nen om inféorande av Virldsorganisationen
for den intellektuella dganderitten (nedan
kallad WIPO).

8. Enligt artikel 5 i 6verenskommelsen ska
ursprungsbeteckningar registreras pa anso-
kan fran myndigheterna i de avtalsslutande
landerna och i de fysiska eller juridiska, of-
fentligrittsliga eller privata personers namn

5 — Overenskommelsen antogs den 31 oktober 1958, reviderades
i Stockholm den 14 juli 1967 och kompletterades den 28 sep-
tember 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 828,
nr 13172, s. 205).

6 — For niarvarande ingar 26 lander i den sa kallade Lissabonu-
nionen (http://www.wipo.int/treaties/en), déribland Tjeck-
iska Republiken.

som dr innehavare av rdtten att anvénda ur-
sprungsbeteckningarna enligt nationell ritt.
Myndigheterna i de avtalsslutande linderna
kan forklara att en ursprungsbeteckning, un-
der forutsittning att skélen harfor meddelas
inom ett ar frdn mottagandet av den medde-
lade registreringen, inte kan skyddas.

9. Enligt artiklarna 6 och 7.1 kan en ur-
sprungsbeteckning som registrerats enligt
Lissabonoverenskommelsen inte anses ha
blivit generisk sa lange som den skyddas som
ursprungsbeteckning i ursprungslandet.

10. Vidare foreskrivs i regel 16 i genomfor-
andeforordningen till Lissabonéverenskom-
melsen att ndr verkan av en internationell
registrering ogiltigforklaras i ett anslutet land
och talan inte kan foras mot denna ogiltigfor-
klaring, ska den behoriga myndigheten i det
anslutna landet meddela Internationella by-
ran ogiltigférklaringen.

11. Ursprungsbeteckningen Bud registrera-
des vid WIPO den 10 mars 1975 med nr 598,
i enlighet med Lissabonéverenskommelsen.
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B — Det bilaterala avtalet

12. Den 11 juni 1976 ingick Republiken Ost-
errike och Tjeckoslovakiska socialistiska re-
publiken ett avtal om skydd for harkomstbe-
teckningar, ursprungsbeteckningar och andra
beteckningar som anger jordbruksprodukters
och industriella produkters ursprung (nedan
kallat det bilaterala avtalet).”

13. Med geografiska beteckningar, ur-
sprungsbeteckningar och andra beteckningar
som anger ursprunget avses enligt artikel 2 i
avtalet alla de beteckningar som direkt eller
indirekt hanfor sig till produkternas ursprung.

14. I artikel 3.1 anges att "tjeckoslovakiska
beteckningar som uppréknas i ett avtal som
ingétts i enlighet med artikel 6 far i Republi-
ken Osterrike endast anvindas for tjeckoslo-
vakiska produkter”. I artikel 5.1.B.2 omndmns
6l bland de tjeckiska produktkategorier som
omfattas av det skydd som det bilaterala av-
talet ger. I bilaga B till det avtal som ingatts i
enlighet med artikel 6 i det bilaterala avtalet
anges beteckningen Bud under tjeckoslova-
kiska beteckningar for jordbruksvaror och
industriella varor, i kategorin 6.

7 — I Osterrike publicerades avtalet i Bundesgesetzblatt fiir die
Republik Osterreich den 19 februari 1981 (BGBL nr 75/1981)
och det tridde i kraft den 26 februari 1981 pd obestamd tid.
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C — Unionsrdtten

15. Sedan den 13 april 2009 éterfinns de vik-
tigaste bestimmelserna om gemenskapsva-
rumirken i férordning (EG) nr 207/2009.°% 1
forevarande mal ska emellertid bestimmel-
serna i forordning (EG) nr 40/94 tillimpas av
tidsmaéssiga skal.

16. I artikel 8.4 i forordning nr 40/94, vars
tolkning férevarande mal handlar om, fore-
skrivs foljande:

“Efter invdindning fran innehavaren av ett icke
registrerat varumérke eller av ett annat kén-
netecken som anvinds i ndringsverksamhet
i mer @n bara lokal omfattning, far det varu-
mirke som ansokan avser inte registreras om
och i den man, enligt tillimplig nationell lag-
stiftning om detta kénnetecken,

a) ritten till kdnnetecknet har forvirvats
fore tidpunkten for ansdkan om regi-
strering av gemenskapsvarumarket eller
i forekommande fall tidpunkten for den
prioritet som &beropas som grund for
ans6kan om registrering av gemenskaps-
varumarket eller,

b) kinnetecknet ger innehavaren ritt
att forbjuda anvdndning av ett yngre
varumérke”

8 — Radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).
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17. Iartikel 43.2 och 43.3 i samma forordning
foreskrivs foljande:

2. Pa begiran av sokanden skall en inneha-
vare av ett dldre gemenskapsvarumirke vil-
ken gjort en invindning, lagga fram bevis for
att det dldre gemenskapsvarumérket under en
tid av fem &r fore dagen for offentliggorandet
av ansokan om gemenskapsvarumarke verk-
ligen har anvénts inom gemenskapen for de
varor eller tjanster for vilka det &r registrerat
och som ldggs till stod for invdandningen, eller
for att det finns skilig grund for att det inte
anviénts, forutsatt att det dldre gemenskaps-
varumirket vid denna tidpunkt har varit re-
gistrerat i minst fem ar. I avsaknad av sddan
bevisning skall invdndningen avsldas. Om det
aldre gemenskapsvarumairket endast har an-
vénts for en del av de varor eller tjanster for
vilka det registrerats, skall det vid prévning
av invdndningen anses vara registrerat endast
for denna del av varorna eller tjansterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas néir det géller de
aldre nationella varumirken som avses i ar-
tikel 8.2 a, varvid anvidndningen i den med-
lemsstat i vilken det dldre nationella varu-
mairket skyddas skall motsvara anvindning i
gemenskapen”

18. T artikel 74.1 i férordning nr 40/94 fo-
reskrivs att "vid forfarande infor byrén skall
denna utan sarskilt yrkande prova sakforhal-
landena; dock skall i drenden om relativa re-
gistreringshinder prévningen vara begrénsad
till vad parterna aberopat och yrkat”

III — Forfarandet vid forstainstansritten
och den éverklagade domen

A — De faktiska omstéindigheterna och forfa-
randet vid harmoniseringsbyrdn

19. Anheuser-Busch, Inc. ingav den 1 april
1996, den 28 juli 1999, den 11 april 2000 och
den 4 juli 2000 fyra ansokningar om registre-
ring av gemenskapsvarumarket (figurmarke
och ordmirke) Bud till harmoniseringsbyran.

20. Budvar framstillde den 5 mars 1999, den
1 augusti 2000, den 22 maj 2001 och den 5 juni
2001 invandningar med stod av artikel 42
i forordning nr 40/94. Till stéd for invdnd-
ningarna &dberopade Budvar, pa grundval av
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, det inter-
nationella figurmérket nr 361 566, registrerat
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med avseende pa Osterrike, Beneluxlinderna
och Italien. Budvar &beropade vidare, med
stod av artikel 8.4 i férordning nr 40/94, ur-
sprungsbeteckningen Bud, som registrerats
hos Virldsorganisationen for den intellektu-
ella d4ganderdtten (WIPO) den 10 mars 1975,
i enlighet med Lissabondverenskommelsen,
avseende Frankrike, Italien och Portugal.
Budvar &beropade vidare ursprungsbeteck-
ningen Bud, vilken skyddas i Osterrike enligt
det bilaterala avtalet.

21. Den 16 juli 2004 (nr 2326/2004) beslutade
invdndningsenheten att delvis bifalla invénd-
ningen mot registrering av ett av de sokta va-
rumirkena. Genom beslut av den 23 decem-
ber 2004 (nr 4474/2004 och nr 4475/2004)
och av den 26 januari 2005 (nr 117/2005)
avslog ddremot invindningsenheten Budvars
invindningar mot ansokningarna om regi-
strering av de 6vriga tre varumaérkena. Budvar
overklagade de tre sistndmnda besluten om
avslag pd invindningarna och Anheuser-
Busch 6verklagade det beslut som invand-
ningsenheten hade fattat den 16 juli 2004 om
att delvis bifalla Budvars invindning.

22. Genom tre beslut av den 14 juni
(arende R 234/2005-2), av den 28 juni
(drende R 241/2005-2) och av den 1 sep-
tember 2006 (irende R 305/2005-2) av-
slog harmoniseringsbyrans andra overkla-
gandendmnd Budvars o6verklaganden av
invindningsenhetens beslut. Genom beslut
av den 28 juni 2006 (drende R 802/2004-2) bi-
foll 6verklagandendmnden Anheuser-Buschs
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6verklagande och avslog Budvars invindning
i dess helhet.

23. For det forsta angav 6verklagandenamn-
den i de fyra besluten att det foref6ll som om
Budvar inte lingre grundade sina invdnd-
ningar pa det internationella figurmarket
nr 361 566, utan enbart pa ursprungsbeteck-
ningen Bud.

24. For det andra fann 6verklagandendmn-
den att kdnnetecknet BUD knappast kunde
betraktas som en ursprungsbeteckning eller
ens som en indirekt uppgift om varornas geo-
grafiska hirkomst. Overklagandenimnden
drog hirav slutsatsen att en invandning inte
kan vinna bifall med stod av artikel 8.4 i for-
ordning nr 40/94 pa grundval av en rittighet
som framstéllts som en ursprungsbeteckning
men som inte dr en sadan.

25. For det tredje fann 6verklagandendmn-
den genom att tillimpa bestimmelserna i ar-
tikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 och
regel 22 i férordning nr 2868/95° analogt, att
de bevis som Budvar hade lagt fram betraffan-
de anvéndningen av ursprungsbeteckningen

9 — Kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomforande av radets forordning
(EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1).
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bud i Osterrike, Frankrike, Italien och Portu-
gal var otillrickliga.

26. For det fjarde fann 6verklagandendmn-
den att invdndningen skulle avslds da Budvar
inte visat att den aktuella ursprungsbeteck-
ningen gav Budvar ritt att forbjuda anvénd-
ningen av uttrycket Bud som varumairke i
Osterrike eller i Frankrike.

B — Sammanfattning av den overklagade
domen

27. Budvar vickte den 26 augusti,'® den
15 september ! och den 14 november 2006
talan vid forstainstansratten mot 6verklagan-
dendmndens beslut. Budvar aberopade en
enda grund for talan, ndmligen asidoséttande
av artikel 8.4 i férordning nr 40/94. Denna
enda grund delades upp i tvd delgrunder.
Den forsta delgrunden rorde giltigheten av
ursprungsbeteckningen bud (6verklagande-
namnden hade dragit slutsatsen att kénne-
tecknet BUD inte kunde betraktas som en ur-
sprungsbeteckning). Den andra delgrunden
rorde tillimpligheten av kraven i artikel 8.4 i
férordning nr 40/94 (6verklagandenimnden

10 — Mal T-225/06.
11 — Malen T-255/06 och T-257/06.
12 — Mal T-309/06.

ansag att de inte var tillimpliga medan Bud-
var gjorde gillande att de var det).

28. Isin dom av den 16 december 2008, vil-
ken nu har 6verklagats, bifoll forstainstans-
ritten Budvars talan om ogiltigforklaring
betriffande den enda aberopade grundens
forsta och andra del.

29. Forstainstansratten bifoll Budvars talan
betraffande den enda aberopade grundens
forsta del efter att vid prévningen ha gjort at-
skillnad mellan ursprungsbeteckningen bud,
som hade registrerats enligt Lissabonover-
enskommelsen, och ursprungsbeteckningen
bud, som skyddas enligt det bilaterala avtalet.

30. Betriffande den forstndimnda beteck-
ningen erinrade forstainstansriatten om att
enligt dess rittspraxis kan “giltigheten av ett
nationellt varumirke inte ... bestridas inom
ramen for ett forfarande for registrering av
ett gemenskapsvarumérke” (punkt 88). Hér-
av foljer att "det system som inforts genom
férordning nr 40/94 forutsatter att harmo-
niseringsbyran beaktar édldre rattigheter som
skyddas pa nationell nivd” (punkt 89). Forsta-
instansritten fann att 6verklagandendmnden
borde beakta relevant nationell lagstiftning
och den registrering som gjorts enligt Lis-
sabondverenskommelsen utan att ifragasitta
den omstéindigheten att den dberopade éldre
rattigheten utgjordes av en “ursprungsbe-
teckning’, eftersom verkan av ursprungsbe-
teckningen bud inte slutligt ogiltigforklarats
i Frankrike (punkt 90).
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31. Vad betriffar den sistndmnda beteck-
ningen understrok forstainstansrdtten att
enligt artikel 2 i det bilaterala avtalet "ar det
tillrdckligt att de aktuella uppgifterna eller
beteckningarna direkt eller indirekt hénfor
sig till varornas hiarkomst for att de ska kunna
tas upp i tillimpningsavtalet och genom detta
fa del av det skydd som foljer av det bilate-
rala avtalet” (punkt 94). Mot denna bakgrund
konstaterade forstainstansritten att 6verkla-
gandendmnden felaktigt ansag att benim-
ningen bud har ett sdrskilt skydd i egenskap
av "ursprungsbeteckning” enligt det bilaterala
avtalet (punkt 95). Vidare fastslog forstain-
stansrétten att beteckningen bud fortfarande
skyddas i Osterrike genom det bilaterala av-
talet, eftersom det inte finns nagonting som
tyder pa att Osterrike eller Tjeckiska Republi-
ken har sagt upp avtalet och de réttsprocesser
som for nirvarande pagar i Osterrike har hel-
ler inte lett till nagon lagakraftvunnen dom
(punkt 98).

32. Forstainstansriatten fann mot bakgrund
av dessa omstidndigheter att 6verklagande-
namnden hade &sidosatt artikel 8.4 i férord-
ning nr 40/94 genom att anse dels att den
aberopade éldre rattigheten, som registrerats
enligt Lissabonoverenskommelsen, inte var
en "ursprungsbeteckning’, dels att fragan hu-
ruvida kédnnetecknet Bud betraktas som en
skyddad ursprungsbeteckning i bland annat
Osterrike och Frankrike var av ”underord-
nad betydelse” och ddrigenom funnit att en
invindning inte skulle kunna vinna bifall pa
denna grund (punkterna 92 och 97 i den 6ver-
klagade domen).
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33. Forstainstansritten bif6ll dven Budvars
talan betriaffande den enda aberopade grun-
dens andra del, betréffande tillimpningen
av kraven i artikel 8.4 i férordning nr 40/94.
Inom ramen for denna andra delgrund hade
Budvar i sin tur framstallt tvd anmérkningar.

34. Den forsta anmirkningen gillde kravet
att kannetecknet ska anvéindas i naringsverk-
samhet och i “mer dn bara lokal omfattning”

35. Forstainstansrétten fann att 6verklagan-
dendmnden hade gjort sig skyldig till felaktig
rattstillimpning nir den tillimpade gemen-
skapsbestimmelserna om “verkligt” bruk
av dldre varumairken (artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94) analogt for att faststélla
huruvida de aktuella kédnnetecknen hade an-
vénts i naringsverksamhet. For det forsta ang-
es det inte i artikel 8.4 i forordning nr 40/94
att det ska vara fraga om “verkligt” bruk av
det kidnnetecken som aberopas till stod for
invdndningen (punkt 164 i den 6verklagade
domen). For det andra har domstolen och
forstainstansritten, vad géller artikel 9.1 i for-
ordning nr 40/94, artikel 5.1 och artikel 6.1 i
direktiv 89/104/EEG, * vid flera tillféllen sla-
git fast att "anvidndningen av ett kédnnetecken

13 — Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnarmningen av medlemsstaternas varumérke-
slagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omride
13, volym 17, 5. 178).
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sker i 'naringsverksamhet, da anvindningen
inte sker privat utan i samband med en af-
farsverksamhet som syftar till att ge ekono-
misk vinst” (punkt 165). For det tredje kan,
vad giller artikel 8.4 i férordning nr 40/94,
vissa kdnnetecken inte forlora de réttighe-
ter som ér forknippade med kénnetecknet
trots att de inte dr foremal for”verkligt”bruk”
(punkt 166). For det fjarde papekade forsta-
instansrétten att genom att pa forevarande
fall tillampa artikel 43.2 och 43.3 i forordning
nr 40/94 och regel 22 i férordning nr 2868/95
analogt, har 6verklagandendmnden analyse-
rat anvindningen av det aktuella kdnneteck-
net i Osterrike, Frankrike, Italien och Portu-
gal var for sig, det vill sidga vart och ett av de
omréden i vilka, enligt Budvar, beteckningen
bud skyddas. Detta trots att de kdnnetecken
som avses i artikel 8.4 i forordningen “kan
vara skyddade i ett visst omrade, trots att de
inte anvénts i detta omrade utan enbart i ett
annat omrade” (punkt 167).

36. Vidare fann forstainstansratten att “en
uppgift som syftar till att ange en varas geo-
grafiska ursprung, ... i likhet med ett varu-
marke, [kan] anvéndas i ndringsverksamhet”
Det innebér emellertid inte att den aktuella
beteckningen anvinds "som ett varumairke”
och dédrmed forlorar sin huvudsakliga funk-
tion (punkt 175 i den 6verklagade domen).

37. Betriffande kravet pd omfattning fann
forstainstansratten att artikel 8.4 i forordning
nr 40/94 avser omfattningen av det aktuella
kdannetecknet och inte omfattningen av kin-
netecknets anvindning. Kannetecknets om-
fattning técker det geografiska omréde inom
vilket det skyddas och detta far inte vara en-
bart lokalt. Foljaktligen fastslog forstainstans-
ritten att 6verklagandendmnden &ven gjort
sig skyldig till felaktig rattstillimpning nér
den med avseende pa Frankrike fann att det
fanns ett samband mellan bevis p& anvind-
ning av det aktuella kédnnetecknet och kra-
vet att den aktuella rattighetens omfattning
ska vara mer &n bara lokal (punkterna 180
och 181).

38. Av dessa skdl fann forstainstansritten
att Budvar skulle vinna framging med den
forsta anmirkningen avseende den andra
delgrunden.

39. Den andra anmérkningen avseende den
andra delgrunden handlade om den rittig-
het som f6ljer av kédnnetecknet som abero-
pats till stod for invdndningen. Betrdffande
detta hade oOverklagandendmnden héinvisat
till de rattsliga avgdérandena i Osterrike och
Frankrike for att dra slutsatsen att Budvar
inte visat att det aktuella kdnnetecknet ger
foretaget ritt att forbjuda anvidndningen av
ett yngre varumirke. Forstainstansritten
papekade emellertid att inget av dessa avgo-
randen hade vunnit laga kraft. Darfér kunde
6verklagandendmnden inte grunda sina slut-
satser enbart pé dessa avgoranden. Den borde
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dven ha beaktat de nationella bestimmelser
som Budvar aberopat, ddribland Lissabon-
overenskommelsen och det bilaterala avtalet
(punkt 192). Betriffande detta erinrade for-
stainstansréitten om att harmoniseringsbyrén
pé det sitt som forefaller lampligt pa eget ini-
tiativ ska inhdmta upplysningar om den na-
tionella ritten i den berérda medlemsstaten
(punkt 193). Forstainstansritten drog saledes
slutsatsen att overklagandendmnden gjorde
sig skyldig till felaktig rattstillimpning nér
den inte beaktade samtliga relevanta faktiska
och rittsliga omsténdigheter da den avgjorde
huruvida Budvar, enligt den i den aktuella
medlemsstaten tillampliga lagstiftningen,
hade ritt att forbjuda anvdndningen av ett
yngre varumérke enligt artikel 8.4 i forord-
ning nr 40/94 (punkt 199).

IV — Forfarandet vid domstolen och par-
ternas yrkanden

40. Anheuser-Buschs o6verklagande inkom
till domstolens kansli den 10 mars 2009.
Budvars och harmoniseringsbyréns svars-
skrivelser inkom den 22 maj respektive den
25 maj 2009. Varken replik eller duplik har
inkommit.

41. Anheuser-Busch har yrkat att domstolen
ska upphdva den overklagade domen (med
undantag av punkt 1 i domslutet rérande
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féreningen av malen), slutligt avgéra maélet
och ogilla den talan som vickts i forsta in-
stans, alternativt aterforvisa malet till forsta-
instansritten, samt i vart fall forplikta Budvar
att ersitta rattegangskostnaderna.

42. Harmoniseringsbyrdn har framstallt
samma yrkanden och Budvar har yrkat
att den Overklagade domen ska faststillas
och att klaganden ska forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna.

43. Vid forhandlingen som holls den 2 juni
2010 deltog ombuden f6r Anheuser-Busch,
Budvar och harmoniseringsbyran for att
yttra sig muntligen och svara pé fragor
fran stora avdelningens ledaméter och fran
generaladvokaten.

V — Nagra inledande anmiérkningar ro-
rande artikel 8 i forordning nr 40/94

44. Innan jag gar in pa bedémningen av
detta overklagande ska jag gora en allmén
reflektion betriffande artikel 8.4 i forordning
nr 40/94, eftersom tvisten handlar om tolk-
ningen av denna bestimmelse och den inte
har behandlats i domstolens praxis. For att
forsta bestimmelsen ordentligt maste dven
de 6vriga punkterna i artikel 8 beaktas.
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A — Invindningar som grundar sig pd ett dld-
re registrerat varumdrke: artikel 8.1 och 8.2

45. Artikel 8.1 och 8.2 i forordning nr 40/94
handlar om invdndningar mot registrering
av ett gemenskapsvarumirke som grundar
sig pa ett dldre varumarke. Sarskilt artikel 8.2
mojliggér invidndningar som grundar sig pa
ett dldre registrerat varumérke (gemenskaps-
varumirke, nationellt eller internationellt
varumirke). Samma sak giller for sadana
nationella varumiérken, som &ven om de inte
har registrerats " ér vilkinda i en medlems-
stat till foljd av att de anvénts i sérskilt stor
omfattning. *

46. For att en part ska vinna framgang med
en invindning som grundar sig pa ett sa-
dant éldre varumirke, ska enligt férordning
nr 40/94 ett antal krav vara uppfyllda.

47. For det forsta ska enligt artikel 43.2
och 43.3 i forordningen det dldre gemen-
skapsvarumarket under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggorandet av ansbkan om

14 — Iartikel 8.2 c anges inget betréffande detta.

15 — Iartikel 6 bis i Pariskonventionen for industriellt rattsskydd
av den 20 mars 1883 (Férenta nationernas férdragssamling,
vol. 828, nr 11847, s. 108) till vilken det hianvisas i gemen-
skapsférordningen pa denna punkt, foreskrivs att valkinda
varumirken som tillhér dem som omfattas av konventio-
nen ska skyddas.

gemenskapsvarumérke “verkligen ha an-
véants” inom gemenskapen for de varor eller
tjdnster for vilka det dr registrerat.

48. For det andra ska enligt artikel 8.1 i for-
ordningen innehavaren av ett sadant éldre
varumirke kunna visa att det varumérke mot
vars registrering han invéinder &r identiskt
med eller liknar hans varumérke och att det
foreligger en risk att allménheten forvaxlar
dem inom det omréde dér det &ldre varu-
mirket dr skyddat, pa grund av att de varor
eller tjanster som omfattas av varumérkena &r
identiska eller dr av liknande slag. '¢

49. Det tredje villkoret &r saledes den sa kal-
lade specialitetsprincipen, vilken innebér att
en invindning bara far framstillas om anso-
kan om registrering avser varor och tjanster
som dr identiska med eller liknar dem for
vilka det édldre varumairket ar skyddat. Un-
dantag kan emellertid goras fran specialitets-
principen om det handlar om varumirken
som ér kidnda i Europeiska unionen eller i
en medlemsstat. I det fallet ska den berorde
vinna framgéng med en invindning éven om
varorna eller tjdnsterna inte liknar varandra,
om anvidndningen av det varumérke som an-
sOkan avser utan skilig anledning skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till forfang for
det dldre varumirkets sirskiljningsforméga
eller renommé (artikel 8.5).

16 — Om varumairkena och varorna och tjénsterna ar identiska
forutsitts det emellertid foreligga risk for forvaxling. Detta
forefaller vara konsekvensen av artikel 8.1 a i férordningen.
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B — Invdndningar som grundar sig pd andra
kénnetecken: artikel 8.4

50. Oberoende av ovanstdende finns det en-
ligt artikel 8 i férordning nr 40/94 dven moj-
lighet att vid en invdindning mot registrering
av ett gemenskapsvarumirke dberopa andra
kénnetecken dn registrerade eller vilkdnda
varumirken.

51. Nérmare bestimt medger artikel 8.4
invindningar fran “innehavaren av ett icke
registrerat varumairke eller av ett annat kin-
netecken som anvinds i néringsverksamhet
i mer @n bara lokal omfattning” Denna be-
stimmelse oppnar siledes upp for en relativt
vag kategori kdnnetecken (1), d&ven om de
maste uppfylla vissa krav for att deras tillfor-
litlighet ska sikerstillas (2).

1. Artikel 8.4 kan tillimpas pa mycket olika
kédnnetecken

52. Vagheten betriffande vilka kédnne-
tecken som far dberopas med stod av denna
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bestimmelse gor att artikel 8.4 i praktiken
fungerar som ett slags restbestimmelse eller
en heterogen samling kénnetecken till vilken
inte bara icke registrerade varumirken som
inte uppfyller kravet att de ska vara allmént
kidnda kan hinféras,'” utan dven andra kén-
netecken som anvénds i niringsverksamhet i
mer &n bara lokal omfattning.

53. Denna inledande vaghet betriffande be-
stimmelsens materiella rdckvidd beror till
stor del pd att icke registrerade varumirken
och de andra kénnetecknen som avses i ar-
tikel 8.4 skapas, erkdnns och skyddas enligt
nationell réitt och darfor kan vara hogst va-
rierande. Denna variationsrikedom framgar
av "Opposition Guidelines” som harmoni-
seringsbyrén har publicerat'® och som inne-
héller en redogorelse for vilka kidnnetecken
i de olika medlemsstaterna som kan utgéra
“aldre réttigheter” i den mening som avses i
artikel 8.4 i forordning nr 40/94. Utover icke
registrerade varumérken ndmns i dessa Gui-
delines kinnetecken som varu- och bolags-
namn, ndringskdnnetecken, namn pa publi-
kationer och geografiska beteckningar. I stora

17 — Iannat fall maste invindningen grunda sig pa artikel 8.2 c.

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office
for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks
and Designs). Part C: OPPOSITION GUIDELINES
(s. 312-339).
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drag innefattar séledes denna bestimmelse
savil olika kdnnetecken som har formaga att
sédrskilja eller identifiera den affarsverksam-
het som de betecknar, som andra som anger
ursprunget for de varor eller tjanster for vilka
de anvénds.

54. Merparten av dessa kidnnetecken (oavsett
om de dr varumérken eller inte) foljer inte det
traditionella registreringsmonstret, eftersom
ensamritten att anvidnda dem forvirvas el-
ler stirks genom att de anvénds, utan att det
krévs négon formell registrering. " Artikel 8.4
innefattar emellertid dven kdnnetecken som
har registrerats pa férhand, daribland geogra-
fiska beteckningar som &r skyddade i en med-
lemsstat genom att de har registrerats inom
ramen for Lissabonéverenskommelsen eller
nagot annat internationellt instrument, &ven
om det inte dr det mest typiska exemplet pa
kénnetecken som denna bestimmelse ér till-
lamplig pa.

55. Hér bor det kanske goras en utvikning
for att klargora vilka geografiska beteck-
ningar som konkret far aberopas med stod av
artikel 8.4.

19 — Uppgifterna ar hidmtade fran den upprikning av kinne-
tecken som finns i Opposition Guidelines.

56. For det forsta maste sadana geografiska
beteckningar uteslutas som har registre-
rats pa gemenskapsniva. Aven om ingenting
foreskrivs om detta i forordning nr 40/94
anges det i artikel 14 i forordning (EG)
nr 510/2006*° att "[n]dr en ursprungsbeteck-
ning eller en geografisk beteckning regi-
streras i enlighet med denna férordning, skall
en ansokan om registrering av ett varumérke
som motsvarar nagot av de fall som avses i ar-
tikel 13, och som avser samma produktklass,
avslas om ansokan om varumaérkesregistre-
ring lamnas in efter den dag da ansékan om
registrerad ursprungsbeteckning eller geo-
grafisk beteckning 6verldmnats till kommissi-
onen”. I linje med ovanstaende har gemenska-
pens ursprungsbeteckningar och geografiska
beteckningar forts in bland de absoluta re-
gistreringshindren for gemenskapsvarumar-
ken i artikel 7.1 k i den nya férordningen om
gemenskapsvarumirken. >

57. Foljaktligen kan artikel 8.4 enbart till-
lampas pa geografiska beteckningar som
inte dr registrerade pa gemenskapsnivi,
men som atnjuter skydd pa nationell niva.
Bland dessa dterfinns de beteckning-
ar som har registrerats inom ramen for

20 — Radets férordning (EEG) nr 2081/92 av den 20 mars 2006
om skydd for geografiska [beteckningar] och ursprungs-
beteckningar fér jordbruksprodukter och livsmedel
(EUT L 93, s.12).

21 — Den ovanndmnda férordning nr 207/2009.
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Lissabondverenskommelsen eller nagot annat
internationellt instrument. >

58. Den hir typen av kdnnetecken é&tnjuter
ett mer formellt skydd, med foregiende re-
gistrering. I den mén denna registrering &r
konstituerande ar registreringens fortlevnad
enligt min mening den enda aspekten som bor
beaktas for att avgora huruvida den geografis-
ka beteckningen i fraga &r giltig. Det innebér
emellertid inte att det récker att beteckningen

22 — Mot bakgrund av den ovannimnda domen av den 8 sep-

tember 2009 i malet Budéjovicky Budvar, &r min upp-
fattning att den hér typen av geografiska beteckningar
kan fortleva om det handlar om enkla beteckningar som
inte omfattas av tillimpningsomridet for foérordning
nr 510/2006. Av ovannimnda dom kan man & andra sidan
dra slutsatsen att ursprungsbeteckningar och kvalificerade
geografiska beteckningar som hade kunnat registreras pa
gemenskapsniva men som inte blivit det, inte kan fortsitta
att skyddas pa nationell niva, sirskilt inte genom ett bilate-
ralt avtal mellan tvad medlemsstater. Av uppgifterna i mélet
framgar att Budvar uttryckligen aberopat kinnetecknet
BUD som en "ursprungsbeteckning”. Oavsett vilka tvivel
man kan hysa betriffande dess verkliga karaktir skulle
enbart den omstindigheten att kdnnetecknet framstillts
som en ursprungsbeteckning som inte har registrerats pa
unionsniva i enlighet med ovanndmnda réttspraxis rérande
den uttdmmande karaktiren hos férordning nr 510/2006
kunna medféra att den inte fick &beropas som grund fér
en inviandning. De tidigare slutsatserna saknar visserligen
betydelse i forevarande mal, eftersom Anheuser-Busch
inte har dberopat denna eventuella brist hos kidnnetecknet
i fraga och detta ar inte ett skil som domstolen kan eller
bor prova pa eget initiativ, sérskilt inte inom ramen for ett
overklagande.
Betriffande de grunder "som hinfér sig till den allminna
ordningen’; se generaladvokaten Jacobs forslag till avgo-
rande som foredrogs den 30 mars 2000 i mal C-210/98 P,
Salzgitter mot kommissionen (dom av den 13 juli 2000,
REG 2000, s. I-5843) punkterna 141-143, och generalad-
vokaten Mengozzis forslag till avgorande som féredrogs
den 1 mars 2007 i mél C-443/05 P, Common Market Fertili-
zers (dom av den 13 september 2007, REG 2007, s. 1-7209),
punkterna 102 och 103. Se dven Vesterdorf, B., "Le relevé
doffice par le juge communautaire” i Une Communauté de
droit: Festschrift fiir G.C. Rodriguez Iglesias, Nomos, 2003,
sidan 551 och f6ljande sidor.
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ar registrerad for att artikel 8.4 ska kunna till-
lampas. De krav betriffande réttighetens an-
viandning, omfattning och egenskaper som
anges dar kan dven stéllas pa andra geografis-
ka beteckningar 4n gemenskapsbeteckningar,
vilka endast kan goéras gillande mot ansok-
ningar om registrering av gemenskapsvaru-
mérken med stdd av artikel 8.4.

59. Foljaktligen anser jag till skillnad fran vad
Budvar anfoérde vid den muntliga férhand-
lingen® att dessa kdnneteckens sirskilda ka-
raktér och det skydd de kan atnjuta tack vare
en registrering pa internationell niva, inte
innebér att de krav som finns i denna bestim-
melse inte behover vara uppfyllda. Det ér
bara genom att dessa krav dr uppfyllda som
det kan det sdkerstillas att beteckningarna
ar av en sadan karaktir och har en sadan till-
forlitlighet att de fortjénar ett sérskilt skydd,
trots att det handlar om enkla geografiska
beteckningar (som &r uteslutna fran mojlig-
heten att fi gemenskapsskydd). I annat fall
skulle de kunna jamstillas med gemenska-
pens ursprungsbeteckningar och geografiska
beteckningar.

23 — Budvar intog samma standpunkt gentemot harmonise-
ringsbyran i invandningsforfarandet, vilket framgar av
punkt 13(b) i 6verklagandendmndens ovannimnda beslut
av den 14 juni 2006.
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2. Kraven i artikel 8.4 syftar till att sékerstélla
tillforlitligheten hos de kdnnetecken som gors
gallande med stod av denna artikel

60. Den inledande vidden av artikel 8.4, en-
ligt vilken en rad olika kdnnetecken far &be-
ropas som grund for invindning, begrinsas
omgaende genom att det stélls upp flera krav
som tecknen ska uppfylla for att en ansékan
om registrering av ett gemenskapsvarumarke
ska avslas.

61. Det viktigaste syftet med dessa krav &r
just att begrdnsa tillimpningsomradet for
denna grund for invdndning, sa att den bara
kan aberopas av innehavare av sérskilt tillfor-
litliga och betydelsefulla kidnnetecken. Arti-
kel 8.4 innehaller f6ljande villkor, ndmligen

— dels tva villkor som syftar till att saker-
stdlla att kdnnetecknet atnjuter sarskilt
skydd p4 nationell nivd (i synnerhet att
det "ger innehavaren ritt att forbjuda an-
véndning av ett yngre varumirke”) och att
innehavaren har forvarvat rétten till kén-
netecknet fore tidpunkten for ansékan
om registrering av gemenskapsvarumar-
ket eller tidpunkten for den prioritet som
aberopas. Dessa tvi villkor som aterfinns
i artikel 8.4 a och b bor logiskt nog pro-
vas mot bakgrund av tillaimplig nationell
lagstiftning om detta kdnnetecken’,

— dels tva villkor (att kdnnetecknet “an-
vinds i naringsverksamhet” och "i mer
an bara lokal omfattning”) som &r avsed-
da att sikerstilla att det forutom att de
ar skyddade nationellt handlar om teck-
en med viss forekomst och kommersiell
betydelse.

62. Gemenskapslagstiftaren utgick saledes
fran behovet av att skydda de kdnnetecken
som dr erkdnda pa nationell niva, samtidigt
som tva skyddsnivaer faststélldes. Den forsta
nivan avser kdnnetecken som dr av sérskild
betydelse genom att de "anvénds i ndrings-
verksamhet” och ”i mer &n bara lokal omfatt-
ning’, och som kan utgora hinder for regi-
strering av ett gemenskapsvarumirke i
enlighet med artikel 8.4 i forordning nr 40/94.
Den andra nivan avser rattigheter som an-
vénds i lokal omfattning, vilka inte kan utgora
hinder for registrering av ett gemenskapsva-
rumirke, men diaremot for anvéindning inom
det omrade dar rittigheten i fraga atnjuter
skydd, i enlighet med artikel 107 i samma
férordning.

63. De nationella kdnnetecken som uppfyller
kraven pé "anvédndning” och "omfattning” och
som uppvisar egenskaper som motiverar att
registrering av ett varumarke pa gemenskaps-
niva forhindras, atnjuter sérskilt skydd. Kla-
ganden har ocksa korrekt papekat att om alla
nationella kidnnetecken skulle kunna utgora
hinder for registrering av ett gemenskapsva-
rumdrke, skulle det vara praktiskt taget omoj-
ligt att fa ett enhetligt varumaérke for hela Eu-
ropeiska unionen. Nir ett gemenskapsmérke
har registrerats dar det giltigt och skyddat i
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hela unionen (artikel 1 i forordning nr 40/94).
For att ett nationellt kdnnetecken eller ett
kénnetecken som &r skyddat i flera medlems-
stater ska kunna forhindra detta registre-
ringsforfarande, maste det foljaktligen ha en
sdrskild kraft, det vill sdga vissa egenskaper
som gor att det kan forhindra registrering av
ett varumdrke med verkan i hela unionen.

64. Enligt min uppfattning &r dessa egenska-
per inte en direkt foljd av en eventuell regi-
strering. Lagstiftarens formuleringar tyder pa
att det finns behov av att gora en nigot mer
saklig provning som hinger samman med be-
tydelsen i afférslivet. Det handlar med andra
ord om krav som lagstiftaren avsiktligt har
forlagt till en saklig nivd och som har ndrmare
anknytning till de faktiska omsténdigheterna
an till det rattsliga skyddet sdsom abstrakt

begrepp.

65. Hos merparten av de kédnnetecken som
omfattas av denna artikel foreligger dessa
béda aspekter samtidigt. Nér sd inte &r fallet,
som i forevarande mal, foreskrivs i artikel 8.4
ytterligare en provning av faktiska omstén-
digheter betréiffande var, nir och pa vilka
villkor som kénnetecknet i friga har anvénts.
Aven om det rittsliga skyddet pa nationell
nivé inte dr beroende av dessa omsténdighe-
ter och géller utan att kdnnetecknet behover
ha anvénts, kan det bara dberopas som grund
for invdndning om det uppfyller dessa villkor

I - 2154

som syftar till att sdkerstélla att kinnetecknet
har ett minimum av tillforlitlighet.

66. Avslutningsvis anser jag det nodvéandigt
att redan i denna inledning klargéra att kra-
ven eller egenskaperna i artikel 8.4 har fast-
stéllts ad hoc av lagstiftaren och de &r inte
jamforbara med kraven vid andra forfaran-
den for invindning mot registrering av ett
gemenskapsvarumarke.

C — Huruvida villkoren i artikel 8.1 bor till-
ldmpas analogt pa artikel 8.4

67. Saval i den oOverklagade domen som i
sjdlva Overklagandet argumenteras pa flera
stillen for att de krav p& invdndningar som
grundar sig pa ett dldre varumérke som f6-
reskrivs i artikel 8.1 och andra anknytande
bestimmelser som artikel 43, kan respektive
inte kan tillimpas pa artikel 8.4. Som fram-
gar nedan har denna delvis analoga tillamp-
ning gett upphov till inkonsekventa 16sningar.
Det viktigaste argumentet for en analog till-
lampning av artiklarna 8.1, 43.2 och 43.3 é4r
att varumérken fortjinar en mer gynnsam
behandling &n andra kidnnetecken, eftersom
savil nationella (harmoniserade) varumér-
ken som gemenskapsvarumarken omfattas av
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homogena normer som dr godtagbara inom
hela unionens territorium och dérfér ger
storre garantier dn icke registrerade varumar-
ken eller nagot annat av de kdnnetecken som
avses i artikel 8.4.

68. Enligt min uppfattning finns det inte till-
racklig grund for nagon del av denna argu-
mentering. I forordning nr 40/94 har grun-
derna for invdndning mot registrering av
ett varumairke delats in i olika block och for
vart och ett av dessa giller olika krav, men
det skulle vara att gora det alltfér enkelt for
sig att sdga att kravnivan dr beroende av ge-
menskapslagstiftarens eventuella tilltro till
kénnetecknet i fraga. Granskar man kraven
ingaende, haller inte ett sadant resonemang.

69. Det stimmer visserligen att lagstiftaren
har tagit hdnsyn till om kédnnetecknet ar regi-
strerat eller harmoniserat pa gemenskapsniva,
men hdnsyn har ocksa tagits till kdnneteck-
nets karaktdr. Det dr den enda forklaringen
till att det inte stélls ndgot krav pa anvindning
p& gemenskapens ursprungsbeteckningar, **

24 — Artikel 14 i forordning nr 510/2006 och artikel 7.1 k i den
nya férordningen om gemenskapsvarumirken (forordning
nr 207/09).

medan det betridffande registrerade varumér-
ken krévs att de verkligen har anvénts i 5 ar.
Vad giller de kdnnetecken som avses i arti-
kel 8.4 ville lagstiftaren skapa en annan upp-
sattning krav, som var tillrickligt strédnga for
att bestimmelsens tillimpningsomrade inte
skulle bli vidare &n vad som var lampligt, men
samtidigt tillrackligt flexibla f6r att kunna an-
passas till de olika typer av tecken som kunde
omfattas av detta forfarande.

70. Denna mangfald ar enligt min uppfatt-
ning det enda som kan forklara varfor det i
artikel 8.4 inte krdvs att specialitetsprincipen
ska tillimpas vid invdndningar med stod av
denna artikel. Om man till skillnad fran vid
invindningar som grundar sig pd ett éldre
registrerat varumérke, vilka bara dr mojliga
om det dldre varumirket avser varor eller
tjdnster som &r identiska med eller liknar de
varor eller tjdnster som det varumirke avser
vars registrering man invinder mot, abero-
par ett icke registrerat varumairke eller nagot
annat kdnnetecken, dr det inte ndédvéindigt
att krdva att foremalet ska vara identiskt el-
ler likartat (utom om det enligt nationell ratt
krévs for att innehavaren av kidnnetecknet ska
ha "rétt att forbjuda anviandning av ett yngre
varumirke”). An mer forvanande kan detta te
sig om man beténker att specialitetsprincipen
ddremot krdvs for att man pa ett effektivt sitt
ska kunna &beropa en ursprungsbeteckning
eller geografisk beteckning pa gemenskaps-
niva som absolut hinder for registrering av ett
yngre gemenskapsvarumirke. *

25 — Se de bestimmelser som ndmns i foregdende fotnot.
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71. Enligt min uppfattning visar allt detta
att de storre “garantier” som gemenskaps-
rattigheter eller harmoniserade rittigheter
atminstone i teorin ger, inte dr den enda fak-
torn som bor beaktas vid en tolkning av vilka
krav som maste vara uppfyllda for att ett visst
kénnetecken ska kunna ligga till grund for
en invandning mot ett yngre gemenskapsva-
rumdrke. I synnerhet bor kraven i artikel 8.4
betraktas som en helhet och de kan inte jam-
foras med de losningar som lagstiftaren har
valt i andra sammanhang.

VI — Bedémning av 6verklagandet

72. Klaganden har aberopat tva grunder for
overklagandet. Den forsta grunden avser dsi-
dosittande av artikel 8.4 i forordning nr 40/94
och den andra ésidoséttande av artiklarna 8.4
och 74.1 i samma férordning.

A — Den forsta grunden for overklagandet,
rorande dsidosdttande av artikel 8.4 i forord-
ning nr 40/94

73. Den forsta grunden for overklagandet,
rorande asidosittande av artikel 8.4 i forord-
ning nr 40/94, bestar av tre olika delar.
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1. Den forsta delen av den forsta grunden for
overklagandet: harmoniseringsbyréns beho-
righet att prova giltigheten av den rittighet
som aberopats med stod av artikel 8.4

a) Parternas stdndpunkter

74. Anheuser-Busch har gjort gillande att
forstainstansrétten gjorde sig skyldig till fel-
aktig rattstillimpning da den i punkterna 79—
100 i den overklagade domen slog fast att
overklagandendmnden inte var behorig att
prova huruvida Budvar hade styrkt giltighe-
ten av de dldre rattigheter som hade aberopats
med stod av artikel 8.4 i forordning nr 40/94.

75. 1 sitt 6verklagande menar Anheuser-
Busch att harmoniseringsbyrén bor préva om
de rattigheter som invdndningen grundar sig
pa verkligen existerar sisom det har gjorts
gillande, om de ér tillimpliga och om de kan
aberopas som grund for en invdndning mot
ans6kan om registrering av gemenskapsva-
rumdrke. Att enbart hinvisa till en registre-
ring av réttigheten pé nationell niva ar enligt
klaganden inte tillrackligt for att sla fast att
rattigheten existerar. Registreringen ger bara
upphov till en enkel juridisk presumtion.

76. Anheuser-Busch har édven vént sig mot
att forstainstansritten till stod for sin stand-
punkt hanvisar till sin egen praxis betréffande
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artikel 8.1 i férordning nr 40/94* och menar
att den ska tillimpas analogt. Enligt denna
rattspraxis kan ett nationellt varumarkes gil-
tighet inte ifragasittas i ett forfarande réran-
de registrering av ett gemenskapsvarumarke.
Klaganden menar att det inte finns nagon
rattslig grund for att tillimpa artikel 8.1 ana-
logt, eftersom harmoniseringen av varu-
mirken sdkerstdller att samma kriterier och
normer tillimpas pa registrerade varumérken
i hela unionen, medan de kidnnetecken som
avses i artikel 8.4 inte 4r harmoniserade.

b) Bedémning

77. Enligt min uppfattning kan forstainstans-
rdtten inte anses ha gjort en analog tilldimp-
ning av artikel 8.1 i forordning nr 40/94. I sjal-
va verket utstricker forstainstansrétten bara
resonemanget i rittspraxis betriffande regi-
strerade nationella varumaérken till att omfatta
de kiannetecken som avses i artikel 8.4. For-
stainstansritten menar att harmoniserings-
byran inte ar behorig att prova giltigheten av

26 — Forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran -
Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. 11-4335),
punkt 55, av den 30 juni 2004 i mal T-186/02, BMI Bertollo
mot harmoniseringsbyran - Diesel (DIESELIT), (REG 2004,
s. 11-1887), punkt 71, av den 21 april 2005 i mal T-269/02,
PepsiCo mot harmoniseringsbyran - Intersnack Knabber-
Gebick (RUFFLES) (REG 2005, s. I1I-1341), punkt 26, och
av den 22 mars 2007 i mal T-364/05, Saint-Gobain Pam mot
harmoniseringsbyran - Propamsa (PAM PLUVIAL) (REG
2007, s. I1-757), punkt 88.

sadana kidnnetecken, eftersom de i likhet med
de ovanniamnda varumirkena omfattas av
den nationella riatten i den berdorda medlems-
staten och det bara dr inom ramen for den
som deras giltighet kan provas.

78. Den omstédndigheten att de nationella
varumiérkena dr harmoniserade och att de
ovriga kidnnetecknen inte ar det har i det hér
sammanhanget inte nigon avgoérande bety-
delse, enligt min uppfattning.

79. Da gemenskapslagstiftaren skapade in-
viandningsgrunden i artikel 8.4 satte denne
sin tilltro till de nationella rattsordningar som
ddr ndmns, med undantag av att det maste
kontrolleras att de krav som syftar till att be-
gransa bestammelsens tillimpningsomrade
(rattighetens tidsmaéssiga prioritet, att det
handlar om ett kdnnetecken som atnjuter
sarskilt skydd pé nationell nivé och att det an-
vinds i naringsverksamhet i mer &n bara lokal
omfattning) dr uppfyllda. Unionens myndig-
heter far bara préva huruvida dessa krav ar
uppfyllda, men inte ifrdgasitta giltigheten av
den nationella rétten i fraga eller giltigheten
av dess skydd i medlemsstaten. I annat fall
skulle harmoniseringsbyran vara behorig att
tolka och tillimpa nationella bestimmelser,
nagot som ligger helt utanfor dess behorig-
hetsomrade och som skulle kunna innebéra
en allvarlig paverkan p& kidnnetecknets exis-
tens och skydd pa nationell niva.
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80. Saledes anser jag att endast om kidnne-
tecknets skydd skulle ha upphévts definitivt
i medlemsstaten i fraga (genom en lagakraft-
vunnen dom eller genom det forfarande som
foreskrivs) skulle harmoniseringsbyran ha
kunnat ta hdnsyn till denna omstdndighet
och avsla invindningen som grundade sig pa
detta kédnnetecken och den borde dé ocksa ha
gjort det.

81. Detta ir sérskilt uppenbart nir skyddet
av kdnnetecknet uppkommer efter en formell
handling som en registrering, som i det hir
fallet. Under sddana omstdndigheter ar det
naturligt att giltigheten av denna registrering
inte kan ifragasittas i ett forfarande for re-
gistrering av ett gemenskapsvarumirke, utan
enbart i saddana ogiltighetsférfaranden som
foreskrivs i de bestimmelser som reglerar
registreringen.

82. Enligt Lissabonoéverenskommelsen &r
det bara myndigheterna i de avtalsslutande
landerna som kan upphéva verkningarna av
en redan registrerad ursprungsbeteckning,
antingen genom att forklara att ursprungs-
beteckningen, under forutsittning att skélen
héarfér meddelas inom ett ar fran mottagan-
det av den meddelade registreringen, inte
kan skyddas (artikel 5 i Lissabongverenskom-
melsen) eller genom att ogiltigférklara dess
skydd i ursprungslandet (artiklarna 6 och 7 i
Lissabonoverenskommelsen). Endast genom
dessa tva forfaranden kan giltigheten av en
internationell registrering och effektiviteten
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hos det skydd som denna garanterar i de olika
avtalsslutande ldnderna ifragasittas.

83. Betriiffande det skydd som grundar sig
pa det bilaterala avtalet kan enligt min upp-
fattning forekomsten av ett kidnnetecken som
kan ligga till grund f6r invdndning enligt arti-
kel 8.4 i férordning nr 40/94 endast uteslutas
genom att avtalet sdgs upp eller éndras eller
genom en lagakraftvunnen dom dar det fast-
stélls att skyddet har upphort i landet i fraga.

84. 1 forevarande mal fann o6verklagande-
ndmnden att frdgan huruvida kénnetecknet
Bud hade behandlats som en ursprungsbe-
teckning som var skyddad i Frankrike, Italien
och Portugal enligt Lissabonéverenskommel-
sen och i Osterrike enligt det bilaterala avta-
let mellan denna medlemsstat och Tjeckiska
Republiken "var av underordnad betydelse’,
eftersom "en invindning inte kan vinna bifall
pa grundval av en rittighet som framstillts
som en ursprungsbeteckning men som inte
ar en sadan” I detta sammanhang hinvisade
harmoniseringsbyran till de egenskaper som
ett kdnnetecken ska ha enligt réttspraxis och
sjilva gemenskapsférordningen® for att an-
ses vara en ursprungsbeteckning, och drog
slutsatsen att det aberopade kénnetecknet
saknade sddana egenskaper. Mot bakgrund av
vad som ovan anforts dr sddana dverviganden
langt ifran avgorande. Eftersom de aberopade
rattigheterna inte hade upphévts slutgiltigt

27 — Forordning nr 510/2006.
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genom de forfaranden som foreskrivs i den
rattsordning genom vilken de erhaller skydd,
kunde 6verklagandendmnden inte ifragasitta
deras giltighet eller huruvida de var att be-
trakta som en “ursprungsbeteckning”

85. Saledes finner jag att klaganden inte kan
vinna framgang med den forsta delen av den
forsta grunden for 6verklagandet.

2. Den andra delen av den forsta grunden
for overklagandet: kravet pa “anvindning i
néringsverksamhet”

86. Klaganden har gjort géllande att forsta-
instansrétten har feltolkat kravet pa "anvind-
ning i ndringsverksamhet” i artikel 8.4 i tre
avseenden: for det forsta betrédffande anvénd-
ningens omfattning och beskaffenhet, genom
att inte jamstalla det med det "verkliga bruk”
som krivs for registrerade varumaérken, for
det andra betriffande platsen for anvind-
ningen, genom att hévda att bevis fran andra
medlemsstater én dem dir den aberopade
rattigheten dr skyddad far beaktas och for det
tredje betréffande vilken tid som é&r relevant
for att styrka dess anvéndning, genom att sla

fast att det inte ar tidpunkten f6r ans6kan om
registrering som &r relevant utan tidpunkten
for offentliggorandet av ansokan.

87. Det innebér enligt klaganden att forsta-
instansratten har gjort en sé vid tolkning som
mojligt av kravet pa “anviandning i nérings-
verksamhet” och att den ddrmed har gjort sig
skyldig till felaktig rattstillimpning.

a)  Anvindningens  omfattning  och

beskaffenhet

i) Parternas stindpunkter

88. Den forsta av dessa tre invdndningar ror
punkterna 160-178 i den 6verklagade domen.
Diér anger forstainstansrétten enligt klagan-
den att kravet p& "anvéndning i ndringsverk-
samhet” i artikel 8.4 i forordning nr 40/94
inte bor tolkas pad samma sétt som kravet pa
"verklig anvandning” i artikel 43.2 och 43.3 i
samma forordning betréffande invindningar
som grundar sig pa ett dldre varumarke, vilket
overklagandendmnden har gjort.

89. Klaganden har vint sig mot denna tolk-
ning och menar att om kravet pa “verklig
anvdndning” inte tillimpas inom ramen for
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artikel 8.4, rader stridngare krav pa registre-
rade varumirken dn pa sddana kinnetecken
som avses i artikel 8.4 betraffande deras an-
viandning vid invindning mot registrering av
ett yngre gemenskapsvarumirke. Liksom det
kravs mindre for att styrka att ett intrang har
skett i ett varumérke (artikel 9.1 i férordning
nr 40/94) 4n for att styrka att det har anvénts
(artiklarna 15, 43.2 och 43.3 i férordningen),
anser Anheuser-Busch att storsta mojliga
stranghet bor tillimpas ndr det som i fal-
let med artikel 8.4 handlar om att "skapa en
rattighet som kan paverka ett annat foretags
néringsverksamhet”.

90. Tillimpas detta krav p& "verklig anvéind-
ning” innebar det enligt Anheuser-Busch
for det forsta att utdelning av gratis varu-
prov inte kan anses vara bevis pa en sddan
anviandning, eftersom dessa enligt klagan-
den édr uteslutna till f5ljd av domen i malet
Silberquelle.”® For att kunna betecknas som
verklig ska anvéindningen av en ursprungsbe-
teckning eller en geografisk beteckning som
aberopas med stod av artikel 8.4 ske i enlighet
med kidnnetecknets grundlaggande funktion,
vilken endast dr att garantera varornas geo-
grafiska ursprung och deras egenskaper for
konsumenterna.

28 — Domstolens dom av den 15 januari 2009 i mél C-495/07
(REG 2009, s. I-137), punkterna 21 och 22.
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ii) Bedomning

91. Budvar har tolkat formuleringen ”an-
viandning i ndringsverksamhet” pd samma
sitt som forstainstansritten har gjort i den
overklagade domen. I princip innebér det att
de skiljer mellan att likstélla formuleringen
med begreppet "verklig anvindning” i arti-
kel 43.2 i forordning nr 40/94 och att tolka den
i enlighet med den tolkning som har gjorts i
rittspraxis av den likalydande formuleringen
“anvdndning i niringsverksamhet” som ater-
finns i artikel 9.1 i férordning nr 40/94 och i
artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104.

92. Det finns mycket riktigt betydande skill-
nader mellan de badda anvéndningsnivaerna.
For det forsta framgar det av rattspraxis att
det ar fraga om ett "verkligt bruk” av ett va-
rumirke i den mening som avses i artikel 43 i
forordning nr 40/94 nir “detta anvinds i en-
lighet med dess grundldggande funktion, som
ar att garantera ursprungsidentiteten hos de
varor och tjanster for vilka det har registre-
rats, i syfte att skapa eller bibehélla avsitt-
ningsmojligheter for dessa varor och tjanster.
Detta giller inte fiktiv anvéindning som enbart
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har till syfte att bibehalla varumirkesritten” *

Betriffande begreppet "anviandning i nérings-
verksamhet” har domstolen hittills bara haft
tillfalle att tolka det mot bakgrund av arti-
kel 9.11 forordning nr 40/94 och artiklarna 5.1
och 6.1 i direktiv 89/104. Domstolen har da
funnit att anvindningen sker i niringsverk-
samhet “nir anvindningen [av kinnetecknet
i fraga] inte sker privat utan i samband med
en affdrsverksamhet som syftar till att ge eko-
nomisk vinst”.

93. Min uppfattning &r emellertid att man
vid en sddan dubbel tolkning bortser fran
syftet med artikel 8.4. Denna bestimmelse
innehéller dels en sdrskild uppsittning krav
som bor tolkas oberoende av dem som géller
for andra invindningsgrunder, dels har den
sin egen logik som inte dr densamma som for
artikel 43.2 och framfor allt inte artikel 9.1 i
férordningen.

94. Det rittssédkerhetsargument som Budvar
har anfort (kravet maste tolkas pa samma sitt
i alla delar av den forordning dir det fore-
kommer) gér naturligtvis inte att bortse ifran,

29 — Domstolens dom av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P,
Sunrider mot harmoniseringsbyrén (REG 2006, s. 1-4237),
punkt 70, och av den 13 september 2007 i mal C-234/06 P,
11 Ponte Financiaria mot harmoniseringsbyran (REG 2007,
s. 1-7333), punkt 72. Betriffande artikel 10.1 i direktiv
89/104, se dven dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01,
Ansul (REG 2003, s. 1-2439), punkt 43, och beslut av den
27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer Technology (REG
2004, s. I-1159), punkt 27.

men det ér inte tillrdckligt for att motivera
forstainstansréttens stdndpunkt. Réttssiker-
hetsprincipen innebédr enligt huvudregeln att
tolkningen av ett obestamt rattsligt begrepp
ska vara enhetlig, sarskilt ndr samma termi-
nologi anvdnds i flera olika bestimmelser
i samma rattsakt eller i olika réttsakter vars
innehall knyter an till varandra (vilket for
ovrigt dr fallet hiar betriffande artikel 8.4 i
forordning nr 40/94, artikel 9.1 i samma for-
ordning och artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv
89/104). Denna tolkningsprincip som inne-
bér att identiska begrepp ska definieras pa
samma sétt kan emellertid inte tillimpas s&
strikt att man helt bortser fran det samman-
hang i vilket begreppet i fraga féorekommer.
I det hir fallet fyller kravet helt olika funk-
tioner beroende pa i vilken bestimmelse det
forekommer.

95. Enligt artikel 8.4 i forordning nr 40/94
kravs det att kdnnetecknet "anvénds i na-
ringsverksamhet” for att det ska kunna &be-
ropas som grund for invdndning mot regi-
streringav ett nytt gemenskapsvarumirke. Det
handlar hir saledes om att fa fram en grund
for invindning mot ett forsok att registrera
ett varumérke som gemenskapsvarumaérke. I
artikel 9.1 i samma f6érordning daremot an-
vinds samma uttryck nédr en innehavare av
ett gemenskapsvarumirke har rétt att for-
hindra anvidndning av ett kidnnetecken som
ar identiskt med eller liknar gemenskapsva-
rumirket. I det hér fallet efterstravas saledes
ett sikerstéllande, i vidast mojliga mening na-
turligtvis, av rackvidden av den ensamritt till
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anvidndning som tillkommer innehavaren av
ett gemenskapsvarumairke. *

96. I artikel 8.4 anvinds uttrycket i positiv
mening, som en lagsta "anvandningstroskel”
for att invdnda mot registreringen av ett ge-
menskapsvarumarke. I artikel 9.1 anvidnds det
dédremot i negativ mening, for att forhindra
en typ av beteende som dr “fientligt” mot det
registrerade varumarket i vidaste bemérkelse.

97. Det innebédr emellertid inte att det &r
riktigt att tolka artikel 8.4 med hjilp av ar-
tikel 43.2, som forstainstansriatten har gjort
i den 6verklagade domen. Vad jag menar &r
att anvdndningen i ndringsverksamhet kréaver
en egen tolkning, vilken bara kan innebdra
att en invindning med &beropande av nigot

30 — Samma syfte har artiklarna 5.1 och 6.1 i direktiv 89/104.
Jag haller med min kollega generaladvokaten Sharpston om
att tolkningen av direktiv 89/104 maste vara forenlig med
forordning nr 40/94 (forslag till avgorande foredraget den
12 mars 2009 i mal C-529/07, Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli (dom av den 11 juni 2009, REG 2009, s. 1-4893)
punkt 16), men jag anser inte att man, som Budvar fore-
faller gora, kan dra slutsatsen att en siadan "forenlighet”
bor efterstriavas utan att hansyn tas till den funktion som
respektive bestimmelse fyller. I forevarande mal skulle det
krivas att artiklarna 5.1 och 6.1 i direktivet och artikel 9.1
i forordningen var forenliga, eftersom det dr dessa som har
ett liknande innehall (och som den rittspraxis som for nér-
varande finns avser). Att definitionen av dem i réttspraxis
aven skulle kunna tillimpas pa artikel 8.4 &r enligt min upp-
fattning inte lika uppenbart.
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av dessa kdnnetecken klart och tydligt maste
visa ett "bruk” som &r vért namnet.

98. Min uppfattning dr saledes att kravet
pé “anvdndning i nédringsverksamhet” i ar-
tikel 8.4 i férordning nr 40/94 liksom de an-
dra kraven i denna bestdmmelse r ett sjalv-
stindigt begrepp,® som fértjinar en egen
tolkning.

99. For det forsta anser jag att kdnnetecknet
inte nodvéndigtvis maste anvéindas for att
"skapa eller bibehalla avsittningsmojlighe-
ter’, men att det krévs en viss anvidndning i ett
kommersiellt sammanhang, vilket inte inne-
fattar privat anvandning. Det racker emeller-
tid inte att dela ut gratisprover.

100. For det andra forefaller det &ven rim-
ligt att krdva att anvdndningen sker i enlig-
het med kidnnetecknets grundldaggande funk-
tion. Nér det giller geografiska beteckningar
bestar denna funktion i att gora det mojligt
for allmédnheten att f reda pa varans geogra-
fiska ursprung och/eller vissa egenskaper hos
varan.

31 — Forutom att uppfylla det gemenskapsrittsliga kravet pa
anvindning i néringsverksamhet maste kénnetecknet
uppnd en sadan anvandningsnivd som enligt tillimplig
nationell lagstiftning om detta kdnnetecken kravs for att
innehavaren ska ha “ritt att férbjuda anvindning av ett
yngre varumirke” (artikel 8.4 b i forordningen).
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101. En sidan tolkning (vilken enligt min
uppfattning har den fordelen att den kan
anpassas till den stora mingd olika kénne-
tecken som omfattas av artikel 8.4), skulle
kunna innebira att det finns fog for Anheu-
ser-Buschs argument att Budvar har anvént
kénnetecknet BUD som ett varumirke och
inte for att ange varans geografiska ursprung,
dven om detta maste styrkas.

b) Relevant omrade for att styrka “anvénd-
ning i naringsverksamhet”

i) Parternas staindpunkter

102. Den andra av dessa invindningar hand-
lar om vilket omrade som ar relevant for att
styrka att det ovanndmnda kravet pa "an-
viandning i ndringsverksamhet” ar uppfyllt.

103. Klaganden har gjort gillande att forsta-
instansritten har asidosatt territorialitets-
principen och tolkat artikel 8.4 i férordning
nr 40/94 fel, genom att den i punkterna 167
och 168 i den 6verklagade domen slagit fast
att det inte framgar av ordalydelsen i denna
bestimmelse "att det aktuella kinnetecknet
maste anvandas i det omrade dér réttigheten
aberopas till skydd for kidnnetecknet” I syn-
nerhet hinvisade forstainstansrétten till att

den bevisning som Budvar ingett betraffande
anviandningen av Bud i Beneluxlédnderna, Spa-
nien och Forenade kungariket méste beaktas,
trots att invindningen enbart grundade sig pa
ensamritter i Osterrike och Frankrike.

104. Enligt Anheuser-Busch kan kravet pa
“anvdndning i ndringsverksamhet” enbart
syfta pa kiénnetecknets anvdndning i det
omrade dér det atnjuter det aberopade skyd-
det. Detta foljer enligt Anheuser-Busch av
den territorialitetsprincip som ér tillamplig
pa immateriella réttigheter i allménhet och
ursprungsbeteckningar i synnerhet. Avslut-
ningsvis har klaganden ater hinvisat till argu-
mentet om jimforelse med systemet f6r varu-
mirken. Om hénsyn togs till anvédndningen i
dessa andra omréaden, skulle de icke harmoni-
serade kdnnetecken som avses i artikel 8.4 be-
handlas férmanligare &én varumérkena enligt
artikel 8.1 och 8.2, eftersom det for dessa sist-
ndamnda krévs att de verkligen anvands inom
omradet i fraga.

ii) Bedomning

105. Betriffande denna andra invindning in-
staimmer jag med klagandens argument som
bygger pa territorialitetsprincipen, men inte
med det som grundar sig pa en jamforelse
med systemet for varumérken, av skil som
jag har redogjort for ovan.
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106. Enligt min bedomning dr en territoriell
provning av kravet pa anvéindning ofrankom-
lig, oavsett vilket kdnnetecken som &beropas.
Vad betriffar varumairken foreskrivs det ut-
tryckligen i artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 att det ska laggas fram bevis for att
varumirket verkligen har anvints "inom ge-
menskapen” (nir ett gemenskapsvarumérke
aberopas) eller i den medlemsstat i vilken
det éldre nationella varumaérket skyddas” Den
omstédndigheten att denna aspekt inte regle-
ras i artikel 8.4 kan emellertid inte tolkas som
en 6nskan att gora undantag fran ett krav som
naturligt f6ljer av territorialitetsprincipen,
vilken dr allmént tillimplig pa alla immate-
riella rittigheter. *

107. Det finns talrika exempel pé att denna
princip tillimpas i gemenskapens lagstiftning
och rittspraxis.

108. Till exempel foljer det av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 att risken for forvixling
pé grund av att det varumérke som ansokan
giller liknar ett dldre varumirke och att de

32 — En av de forsta att erkdnna denna princip var Hagens, som
redan 1927 ifragasatte den teori om varumirkenas uni-
versella karaktdr som traditionellt hade foéresprékats i den
tyska doktrinen och hdvdade att den var ohéllbar eftersom
en tillimpning av den innebar ett intrdng i suveréna fram-
mande staters rittsliga sfar (Hagens, Warenzeichenrecht,
Berlin och Leipzig, 1927). Hagens stindpunkt godtogs av
Tysklands hogsta domstol i en dom av den 20 september
1927 och den ar i dag allmint accepterad som en princip
inom varumirkesritten, och internationella avtal, vilka i
allmanhet bygger pa 6msesidighet, minskar enligt min upp-
fattning inte dess betydelse.
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varor eller tjanster som omfattas av varumér-
kena ar av liknande slag ska bedémas med
utgangspunkt i om det foreligger en risk att
allménheten forvixlar dem inom det omrade
dir det dldre varumairket ér skyddat.*

109. I artikel 3.3 i direktiv 89/104, i vilken
det foreskrivs att grunderna for ogiltighet el-
ler véigran att registrera inte ska tillimpas om
ett varumiérke har forvérvat sarskiljningsfor-
méga "som en f6ljd av det bruk som har gjorts
av det’, anges det inte ndrmare var detta bruk
ska ha skett. Betréffande detta har domstolen
emellertid slagit fast att "det endast [dr] si-
tuationen i den del av den berérda medlems-
staten (eller i férevarande fall den del av Be-
neluxomrédet) dér registreringshindren har

konstaterats som ir av relevans” 3

110. Samtidigt foreskrivs iartikel 7.3 i férord-
ning nr 40/94 att de absoluta registreringshin-
dren inte ska tillimpas om ett varumaérke "till
f6ljd av dess anviandning har uppnatt en sir-
skiljningsformaga” Det har dven i rattspraxis

33 — Se hidrvidlag domstolens dom av den 26 april 2007 i mal
C-412/05 P, Alcon mot harmoniseringsbyran (REG 2007,
s. 1-3569), punkt 51, och av den 13 september 2007 i
mal C-234/06 P, Il Ponte Financiaria mot harmoniserings-
byrén (REG 2007, s. I-7333), punkt 60.

34 — Domstolens dom av den 7 september 2006 i mal C-108/05,
Bovemij Verzekeringen (REG 2006, s. 1-7605), punkt 22.
I sitt forslag till avgorande i detta mal som féredrogs den
30 mars 2006, utgar generaladvokaten Sharpston ocksa
fran att en territoriell beddmning maste goras av dessa krav
och menar att det till skillnad fran vad som kravs for natio-
nella varumarken for gemenskapsvarumiérken ér rimligt att
kriva att varumarkesinnehavaren ska visa "att sérskiljnings-
formaga har forvarvats genom anvindning inom ett storre
geografiskt omrade” (punkt 45).
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preciserats att ett varumirke endast kan re-
gistreras med stod av denna bestimmelse om
det visas att det "till foljd av dess anvindning
har forvarvat sirskiljningsférméaga i den del
av gemenskapen dér det ursprungligen inte
hade sdrskiljningsformaga i den mening som
avses i artikel 7.1 b i samma foérordning. Den
del av gemenskapen som avses i artikel 7.2 i
ndmnda férordning kan i forekommande fall
bestd av en enda medlemsstat” * Det ricker
sdledes att ett varumirke saknar sarskilj-
ningsférméga i en enda medlemsstat for att
forhindra registrering pad gemenskapsniva.
A andra sidan kan detta registreringshinder
inte langre tillampas om det varumirke som
sOks registrerat pa gemenskapsniva forvirvar
sadan sérskiljningsférmaga inom det omrade
dér det tidigare inte hade det.

111. Avslutningsvis anser jag att det kréavs en
strikt tillampning av territorialitetsprincipen
for att syftet med artikel 8.4 ska beaktas. Om
syftet med kravet pa att ett aberopat kénne-
tecken "anvinds i ndringsverksamhet” &r att
sdkerstalla att det darigenom ar av viss allman
betydelse, ér det logiskt att denna betydelse
som forvdrvats genom anvéndning bor kunna
visas betrdffande det omrade i vilket kanne-
tecknet dr skyddat, och att det inte ar tillrack-
ligt att det har anvénts inom ett annat omrade
(som dven skulle kunna vara beldget utanfor
unionen) dér det saknar skydd.

35 — Domstolens dom av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P,
Storck mot harmoniseringsbyrin (REG 2006, s. 1-5719),
punkt 83.

¢) Vilken tid som &r relevant for att bedoma
“anvdndning i nidringsverksamhet”

i) Parternas standpunkter

112. Den tredje invdndningen handlar om
vilken tidsperiod som é&r relevant for att be-
doma huruvida kravet pa "anvdndning i né-
ringsverksamhet” dr uppfyllt och sarskilt nér
denna tidsperiod loper ut.

113. Enligt Anheuser-Busch har forsta-
instansratten gjort en felaktig tolkning av
artikel 8.4 i forordning nr 40/94, di den i
punkt 169 i den 6verklagade domen slog fast
att det inte framgér av denna bestimmelse att
"invindaren méste visa att det aktuella kin-
netecknet har anvéints innan ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumérket gjor-
des’, utan att det "pé sin hojd [kan] krdvas, i
likhet med vad som géller for dldre varumar-
ken och for att undvika en anvindning av en
aldre rattighet som enbart framkallats av ett
invdandningsforfarande, att det aktuella kén-
netecknet ska ha anvénts fore offentliggéran-
det av registreringsansokan i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken’.

114. Klaganden menar i stéllet att alla villkor
for invandning mot registrering av ett varu-
marke ska vara uppfyllda d& ansékan om re-
gistrering av ett yngre varumérke gors och att
invéndaren inte ska beviljas en lidngre frist for
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att i ndringsverksamhet anvinda det kénne-
tecken som stér i konflikt med det varumarke
som sOks registrerat.

ii) Bedomning

115. Pa denna punkt delar jag klagandens
uppfattning att det ska visas att kénne-
tecknet har anvénts innan ansdkan gjor-
des och inte innan ansékan om registrering
offentliggjordes.

116. Av de skil som redovisats i avsnitt V i
detta forslag till avgorande, kréver for det for-
sta avsaknaden av reglering att det dven har
gors en sjalvstindig tolkning for invandnings-
forfarandet i artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

117. Dels kan en sadan analog tillimpning av
artikel 43 som forstainstansrétten foreslariden
overklagade domen inte godtas.* Med denna
argumentation gor sig forstainstansritten

36 — Aven om forstainstansritten i det hir sammanhanget inte
uttryckligen hénvisar till artikel 43 i forordningen anges det
i punkt 169 i den 6verklagade domen att kdnnetecknet ska
ha anvints fore offentliggorandet "i likhet med vad som gél-
ler for aldre varumérken’, vilket innebir en tydlig anspel-
ning pa kraven i ovannimnda bestimmelse.
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skyldig till en allvarlig sjalvmotsdgelse, efter-
som den bara nagra punkter tidigare avfardat
en analog tillimpning betraffande uttrycket
“anvdndning i nédringsverksamhet” Om ”an-
vindning i niringsverksamhet” tolkas si att
det skiljer sig fran "verklig anvdandning” enligt
artikel 43.2, kan den tolkning av tidsvillkoret
som fOrstainstansritten gjort i den overkla-
gade domen i konsekvensens namn inte god-
tas. Detta innebér a andra sidan att en sddan
slutsats inte heller kan dras enbart genom en
analog tillampning av réttspraxis rorande ar-
tikel 8.5,% vilken uppkommit i ett helt annat
sammanhang (invdndning som grundar sig
pé ett vilkdnt dldre varumirke). De domar
som klaganden har hénvisat till utgoér emel-
lertid tydliga tillimpningar av den princip om
prioritet som ska tillimpas pa immateriella
rattigheter och som &ven méste beaktas nér
det géller artikel 8.4.

118. Enligt min uppfattning méste denna
prioritetsprincip utgd frén tidpunkten fér
ansOkan om registrering av ett nytt gemen-
skapsvarumirke och inte tidpunkten for dess
offentliggorande i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken. Handlar det om att sikerstélla
att det kinnetecken som aberopas som grund
for invindningen har anvénts i ndringsverk-
samhet pa ett sddant sitt att det har befists
och fatt tillrackligt stor betydelse for att det
rimligen ska kunna anvidndas som grund for
en invdndning mot registrering av ett nytt
gemenskapsvarumérke, ter det sig rimligt att
kréva att kinnetecknet i fraga anviandes redan

37 — Se fotnot 36.
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innan den aktuella ans6kan om registrering
gjordes.

119. I annat fall skulle det kunna underlitta
bedrégerier, genom att innehavaren av den
dldre rattigheten da, enbart i syfte att gora
den gillande som grund f6r invindning, skul-
le kunna ”“improvisera ihop” ett falskt bruk
av kdnnetecknet under tiden mellan det att
ansokan om registrering gjordes (vilket det,
sasom framkom vid den muntliga forhand-
lingen, gér att fa kinnedom om pa informella
végar) och den tidpunkt da den offentliggjor-
des i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken.™

120. I sin interventionsinlaga har Budvar
gjort gillande att artikel 8.4 a uttryckligen
kraver att rdtten att anvdnda kdnnetecknet
ska ha forvérvats innan ansokan om gemen-
skapsvarumérket gjordes, eller, i forekom-
mande fall, innan tidpunkten for den priori-
tet som &beropas som grund for ansékan om
registrering av gemenskapsvarumérket, men

38 — Det bekriftades dven vid forhandlingen att denna tidspe-
riod kan uppgé till flera manader eller till och med mer &n
ett ar, vilket ar fallet med négra av de ansékningar som fore-
varande mal handlar om. I sadana fall r naturligtvis risken
for att ingivandet av ans6kan om registrering kommer till
kénnedom i vissa medier innan den offentliggérs storre. Det
kan inte férnekas att det vicker viss oro att det enda bruk av
det aberopade kinnetecknet som styrkts har dgt rum under
tiden mellan ansékan om varumirkesregistrering och dess
offentliggérande.

att detta tidsmaéssiga krav inte ar tillimpligt
pé kravet pa anvdndning i néringsverksam-
het. Enligt Budvar ricker det saledes att den
rittighet som ska ligga till grund for invind-
ningen har forvérvats innan varumirkesan-
sokan gjordes, d&ven om rattigheten har borjat
anvindas forst dédrefter, under tiden fram till
det officiella offentliggorandet av ansokan.
Jag instimmer inte med denna tolkning av
bestimmelsen. Enligt min uppfattning utgér
dess lydelse inte hinder for att tidsvillkoret
tillimpas pé kravet p& anvindning. Dessutom
vore det mer logiskt att alla krav i artikel 8.4
var samordnade tidsméssigt. I annat fall
skulle, saisom ovan visats, systemet ldtt kunna
leda till bedréigerier. Om det som efterstravas
ar att "undvika en anvandning av en éldre rét-
tighet som enbart framkallats av ett invdnd-
ningsforfarande’, sésom anges i den 6verkla-
gade domen, bor man forsikra sig om att det
motstdende kinnetecknet skulle ha anvénts
oavsett om det gjorts en ansdkan om registre-
ring av gemenskapsvarumérke eller inte och
detta kan man bara gora genom att kréva att
det ska ha anvénts innan ansokan gjordes.

121. Avslutningsvis har Budvar &dven gjort
gillande att en ansdkan om registrering bara
kan goras gillande gentemot tredje man om
den har offentliggjorts. Detta argument ar en-
ligt min uppfattning verkningslost. Det hand-
lar hdr inte om att avgora vad som krévs for
att ansokan ska kunna goras gillande, utan
om att visa att det aberopade kinnetecknet
har viss betydelse inom afférslivet.
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d) Slutsats

122. Eftersom de tre anmirkningarna ar
grundade, anser jag att talan bor bifallas be-
triffande den andra delen av den forsta grun-
den for 6verklagandet.

3. Den tredje delen av den forsta grunden for
overklagandet: kravet pd “anvindning i mer
an bara lokal omfattning”

a) Parternas stindpunkter

123. I den tredje delen av den forsta grun-
den for 6verklagandet har Anheuser-Busch
gjort gillande att punkterna 179-183 i den
overklagade domen innebir en felaktig tolk-
ning av formuleringen i mer &n bara lokal
omfattning”.

124. Aven om klaganden godtar att det enligt
artikel 8.4 ar kdnnetecknet (och inte anvind-
ningen av det) som ska ha "mer &n bara lo-
kal omfattning’, gor denne gillande att ordet
“omfattning” maéste vara knutet till markna-
den i det land dér kénnetecknet ér skyddat
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och att ett kidnnetecken bara kan ha "omfatt-
ning” i affarslivet om det anvénds dar. Den
omstdndigheten att en person enligt lagarna i
tva eller flera stater har ensamriitt till ett visst
kannetecken, innebér inte i sig att detta kin-
netecken har viss "omfattning” i affarslivet i
dessa stater.

125. Vidare anser Anheuser-Busch att det
geografiska tillimpningsomradet for det
skydd som den nationella rétten erbjuder inte
ar ett lampligt kriterium i det hdr samman-
hanget. Om sa vore fallet skulle detta villkor
omfattas av den nationella rétten i medlems-
staterna, vilket skulle strida mot den rétts-
praxis i vilken det slagits fast att gemenskaps-
ordningen for varumérken ér ett sjalvstandigt
system som ska tillimpas utan hénsyn till
de nationella systemen (domstolens dom av
den 25 oktober 2007 i mal C-238/06 P, De-
veley mot harmoniseringsbyran (REG 2007,
s. -9375), punkterna 65 och 66).

b) Beddmning

126. Enligt min uppfattning har forstain-
stansrétten i den 6verklagade domen gjort en
alltfér bokstavlig tolkning av artikel 8.4 och
fast alltfor stor vikt vid dess ordalydelse.

127. Det stimmer visserligen som det star i
den 6verklagade domen® att formulering-
en ”i mer &n bara lokal omfattning” avser

39 — Punkt 180.
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kannetecknet och inte dess anvdndning el-
ler néringsverksamheten. Det handlar séle-
des om kdnnetecknets omfattning och inte
om anvidndningens. Detta bekriftas vid en
granskning av olika sprakversioner av be-
stimmelsen. Den italienska versionen é&r
bland de tydligaste tack vare att den inne-
haller konjunktionen “och” ("contrassegno
utilizzato nella normale prassi commerciale e
di portata non puramente locale”), men den
franska ("signe utilisé dans la vie des affaires
dont la portée nest pas seulement locale”),
den portugisiska (“sinal utilizado na vida co-
mercial cujo alcance nédo seja apenas local”)
och den tyska (“eingetragenen Marke oder
eines sonstigen im geschiftlichen Verkehr
benutzten Kennzeichenrechts von mehr als
lediglich ortlicher Bedeutung”) versionen
lamnar heller inte utrymme f6r nigot tvivel.
Det &r ocksa svart att tolka bestimmelsen
pa ndgot annat sitt dven i de sprakversioner
dér formuleringen kan vara nagot oklar, som
i den spanska ("signo utilizado en el trafico
econdmico de alcance no tnicamente local”)
och den engelska ("sign used in the course of
trade of more than mere local significance”)
versionen.

128. Trots det som forstainstansritten har
slagit fast i den Overklagade domen, kan
ovanstdende inte innebdra att omfattningen
av ett tecken dr liktydig med det geografiska
omrade inom vilket kdnnetecknet atnjuter
skydd eller att ett kidnnetecken skulle ha mer
an bara lokal omfattning enbart pa grund av
den omsténdigheten att det ar réttsligt skyd-
dat i mer &n ett land.

129. Som jag tidigare visat dr kraven i arti-
kel 8.4 inte enbart av rittslig karaktdr. Med
hansyn till de formuleringar som gemen-
skapslagstiftaren har anvént och sjilva syftet
med bestdmmelsen, maste en tolkning goras
ddr omsténdigheterna och kidnnetecknets
kommersiella betydelse beaktas. *

130. For det forsta forefaller uttrycket
“omfattning” och de motsvarande ut-
trycken i de andra sprakversionerna syf-
ta pa faktiska omstdndigheter och inte

40 — Jag syftar pa en tolkning som ligger nirmare den som
harmoniseringsbyrdn gor i sina ovanndmnda "Opposi-
tion Guidelines’, &ven om den inte ir identisk med den i
alla avseenden. Enligt harmoniseringsbyran kan ett kén-
neteckens omfattning i den mening som avses i artikel 8.4
inte enbart bedomas i ett geografiskt perspektiv, utan hén-
syn méste dven tas till "den ekonomiska dimensionen av
kannetecknets anvandning” Diarvid maste en bedomning
goras av anvindningens intensitet och vidd, spridningen av
de varor och tjinster som det betecknar och i vilken man
detta kdnnetecken har anvints i marknadsforingen. For-
stainstansratten har sjilv anammat harmoniseringsbyrans
tolkning, punkt for punkt, i en annan dom som meddelats
efter den overklagade domen. Jag syftar pa forstainstans-
rittens dom av den 24 mars 2009 i de forenade maélen
T-318/06-T-321/06, Moreira da Fonseca mot harmonise-
ringsbyran - General Optica (REG 2009, s. I-649). Vid den
muntliga forhandlingen kom pa domstolens begaran en stor
del av diskussionen att handla om skillnaderna mellan for-
stainstansrattens bada domar. Anheuser-Busch och harmo-
niseringsbyran erkiande visserligen att domarna avsag olika
faktiska omstandigheter och rittigheter, men de havdade
samtidigt att det saknade betydelse att de aberopade kén-
netecknen var av olika karaktir (en geografisk beteckning
i mélet Budéjovicky Budvar och ett niringskédnnetecken i
malet General Optica) och att det inte motiverade de skilda
slutsatserna. Budvar gjorde & sin sida gillande att malet
General Optica handlade om ett kinnetecken som bara var
skyddat till foljd av att det anvénts, en aspekt som enligt
Budvar saknar betydelse nir det giller ursprungsbeteck-
ningar, vilka existerar och atnjuter skydd enbart till f6ljd av
att de registrerats. Budvar ansag saledes att domarna inte
ar motstridiga och att kraven i artikel 8.4 méste provas fran
fall till fall, med hénsyn till det dberopade tecknets karaktir.
Jag delar inte Budvars uppfattning.
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pad en skyddsbestimmelses geografiska
tillaimpningsomrade.* Detta overensstim-
mer med den omstdndigheten, som jag redan
har papekat, att artikel 8.4 omfattar en rad
olika kdnnetecken, av vilka vissa édr skyddade
enbart genom att de anvénds och andra till
foljd av att de &r registrerade.

131. For det andra kan samma slutsats dras
om en samlad bedémning gors av de krav som
ett kdnnetecken enligt forordning nr 40/94
ska uppfylla for att det ska fa aberopas som
relativt registreringshinder i enlighet med ar-
tikel 8.4. Som visats ovan kan dessa krav de-
las in i tva huvudgrupper. A ena sidan finns
det tva krav som bygger pé nationell ritt (de
som éaterfinns i artikel 8.4 a och b) och som
ar avsedda att sikerstilla att kinnetecknet at-
njuter och tidigare har atnjutit sarskilt skydd
pa nationell nivd. A andra sidan finns det tva
krav ("anvdndning i néringsverksamhet” och
"i mer dn bara lokal omfattning”) som kla-
ganden med rétta anser vara sjilvstindiga
“gemenskapsrittsliga” krav och som syftar till
att begréinsa detta invandningsforfarande till
kénnetecken som utover att de har ett natio-
nellt skydd forekommer i affirslivet och har
viss kommersiell betydelse.

41 — Iden spanska akademins ordbok definieras ordet "alcance”
som “capacidad de alcanzar o cubrir una distancia” (for-
madga att uppna eller tillryggaldgga en viss stricka). Enligt
den franska akademin betyder ordet "portée” bland annat
“distance maximale a laquelle une chose peut exercer son
effet, étendue, champ d’action d'un phénomeéne” Sirskilt
talande &r ordet "significance” som anvénds i den engelska
versionen och som enligt Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary ar synonymt med "importance” och “special
meaning”.
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132. Ordet "omfattning” kan dessutom knap-
past frikopplas fran den marknad pa vilken
kédnnetecknet forekommer eller fran dess
anvdndning. Det dr ingen slump att det dess-
forinnan star att kdnnetecknet ska anvdndas
”i néringsverksamhet” Aven om kravet avser
kénnetecknet, kan det inte tolkas oberoende
av sammanhanget. Bestimmelsen bor tolkas
som en helhet.

133. Foljaktligen kan icke registrerade varu-
mirken och andra kdnnetecken som omfat-
tas av artikel 8.4 bara utgora relativa registre-
ringshinder om néringsverksamheten bedrivs
i mer dn bara lokal omfattning. ** Det geogra-
fiska omréde i forhéllande till vilket denna
omfattning ska provas dr det omrade inom
vilket kiinnetecknet &tnjuter rittsligt skydd,
men enbart den omstdndigheten att ett kén-
netecken dr skyddat inom en medlemsstats
hela territorium, eller i flera medlemsstater,
utgor ingen garanti for att kravet pa omfatt-
ning ar uppfyllt.

134. For det tredje bekriftas ovanstdende
dven om en teleologisk tolkning gors. Lag-
stiftarens syfte med kravet p& omfattning &r,
som jag upprepade génger har péapekat, att
artikel 8.4 inte ska kunna tillimpas pa sadana

42 — Se hirvidlag Fernindez Novoa, C., El sistema comunitario
de marcas, Montecorvo, Madrid, 1995, s. 167, samt v. Miih-
lendahl, A., Ohlgart, D., och v. Bomhard, V., Die Gemein-
schaftsmarke, Bech, Manchen, 1998, s. 38.

43 — Detta foljer av den ovannidmnda territorialitetsprincipen.
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kénnetecken som inte "fortjanar” att kunna
forhindra registrering av ett liknande varu-
mirke pa gemenskapsniva. *

135. T artikel 1 i férordning nr 40/94 fore-
skrivs att ndr ett gemenskapsmirke har re-
gistrerats dr det giltigt och skyddat i hela
unionen. For att en édldre icke registrerad
rattighet ska kunna forhindra registrering av
ett gemenskapsvarumirke som ska omfatta
samtliga 27 medlemsstater, maste den ha en
sadan betydelse att det kan motivera att den
ges foretrade framfor detta yngre gemen-
skapsvarumirke. Dess "omfattning” ska vara
sadan att den har mojlighet att med verkan i
hela unionen forhindra registrering av ett va-
rumirke och denna omfattning far inte bara
avse det geografiska omrade inom vilket den
aberopade rittigheten ar skyddad.

136. Det tolkningssvar som forstainstans-
ritten ger i den overklagade domen ar latt
att tillampa pa kidnnetecken som liksom Bud
atnjuter ett internationellt skydd genom en
formell registrering. Merparten av de kidnne-
tecken som omfattas av artikel 8.4 &r emeller-
tid inte av sddan karaktér.

44 — Se harvidlag Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade,
R., Moody-Stuart, T., och Keeling, D., Kerly’s Law of Trade
Marks and Trade Names, Sweet & Maxwell, London, 2005,
s. 274.

137. A ena sidan forefaller bestimmelsen i
fraga i forsta hand vara avsedd for kidnneteck-
en som bara dr skyddade i en medlemsstat®
och inte for kvantitativt mindre betydelse-
fulla fall dér det finns ett griansoverskridande
skydd. Tolkar man kravet pd “omfattning”
som synonymt med geografiskt omrade for
rattsligt skydd utesluter man a priori moj-
ligheten att med stod av artikel 8.4 aberopa
kénnetecken som ér skyddade i en medlems-
stat som helhet men inte utanfor dess granser,
eftersom de d4 aldrig skulle ha mer én lokal
omfattning. * Fér att de ska omfattas av arti-
kel 8.4 maste inneborden av ordet omfattning
i hogre grad knytas till de faktiska omstandig-
heterna och kdnnetecknet maste vara ként
inom ett omride som dr storre dn till exempel
en stad eller en region.

138. A andra sidan kan den l6sning som
forstainstansratten foreslar i den overkla-
gade domen inte heller tillimpas pa sadana
kédnnetecken som liksom icke registrerade
varuméirken uppkommer och erhaller skydd
genom att de anvéinds och som inte forst be-
hover registreras. I sidana fall, vilka utgor
merparten av dem som omfattas av den ak-
tuella bestimmelsen, dr det inte sé litt att dra

45 — Det dr darfor som det hinvisas till "tillimplig nationell lag-
stiftning om detta kinnetecken”.

46 — Av forstainstansrittens tolkning kan man dra slutsatsen att
endast ett internationellt skydd sikerstaller denna omfatt-
ning (se hirvidlag punkt 181 i den 6verklagade domen: "de
aberopade ildre rattigheterna har en omfattning som inte
bara ér lokal, eftersom skyddet enligt artikel 1.2 i Lissa-
bonoverenskommelsen och artikel 1 i det bilaterala avtalet
stricker sig langre dn ursprungsomrédet”).
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gransen mellan anvindningens omfattning
och omfattningen av det rittsliga skyddet.

139. Avslutningsvis anser jag att artikel 107 i
férordning nr 40/94 inte utgor hinder for den
tolkning jag hir foreslar, till skillnad fran vad
forstainstansrdtten har angett i punkt 180 i
den 6verklagade domen.

140. Artikel 8.4 fungerar parallellt med ar-
tikel 107 och det mojliggér “samexistens”
mellan det nya gemenskapsvarumérket och
ett dldre kidnnetecken som bara giller lokalt,
genom att det dér foreskrivs att innehavaren
av den éldre réttigheten som bara giller lo-
kalt (och som dérfor inte kan dberopas som
grund for invindning mot registrering av
ett gemenskapsvarumérke, men som &atnju-
ter skydd i en medlemsstat), "fir motsitta
sig anviandning av gemenskapsvarumaérket
inom det omrade dédr denna rittighet at-
njuter skydd” Av bestimmelsen framgar att
en rattighet som géller lokalt har ritt till ett
skydd som begrénsar sig till medlemsstatens
territorium och en réttighet som géller mer
an lokalt har ritt till skydd i hela unionen, ¥
men inte att det gemenskapsrittsliga skyddet
(genom att invindningen mot registrering av
det yngre varumadrket roner framgéang) enbart
ska ges nér det finns ett rattsligt skydd i mer
dn en medlemsstat. Enligt min uppfattning &r
artikel 107 inte tillracklig for att omfattningen

47 — Fleckenstein utgér fran denna tanke och menar att de bada
artiklarna tillsammans utgor ett “system”: Fleckenstein,
J., Der Schutz territorial beschrinkter Kennzeichen (Peter
Lang — Europdische Hochschulschriften, Frankfurt am
Main, 1999), s. 104.
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och det geografiska omrade som skyddet om-
fattar ska anses ouppldsligt forbundna med
varandra, sdsom forstainstansrétten har slagit
fast i den 6verklagade domen.

141. Mot bakgrund av vad som ovan anforts
anser jag att dven om en geografisk beteck-
ning som Bud atnjuter skydd i mer &n en
medlemsstat med stod av ett internationellt
avtal, dr kravet pa "mer 4n bara lokal omfatt-
ning” inte uppfyllt om det enbart kan visas
(vilket forefaller vara fallet i forevarande mal)
att beteckningen &r kdnd och anvénds i en av
de medlemsstater i vilka den &tnjuter skydd.

142. Foljaktligen anser jag att talan bor bifal-
las betriffande den tredje delen av den forsta
grunden for 6verklagandet.

4. Forslag till avgérande

Mot bakgrund av vad som ovan anforts fo-
reslar jag att domstolen bifaller talan betréf-
fande den andra och den tredje delen av den
forsta grunden for 6verklagandet samt ogillar
talan betridffande den forsta delen av den for-
sta grunden for 6verklagandet.
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B — Den andra grunden for éverklagandet,
rorande dsidosdttande av artiklarna 8.4
och 74.1 i forordning nr 40/94

1. Parternas standpunkter

143. I den andra grunden for o6verklagan-
det, vilken ror asidosdttande av artiklarna 8.4
och 74.1 i forordning nr 40/94, har klagan-
den gjort gillande att forstainstansritten i
punkt 199 i den 6verklagade domen gjorde
sig skyldig till felaktig rattstillimpning da den
slog fast att harmoniseringsbyrans 6verkla-
gandendmnd var skyldig att pa eget initiativ
inhdmta upplysningar om den tillampliga
nationella rétten, déribland rattspraxis ro-
rande Budvars ritt att férbjuda anvéndning
av ett yngre varumairke genom att dberopa
en geografisk beteckning. Genom att sla fast
att det gick att fa kinnedom om resultatet av
de nationella férfarandena med hjilp av all-
mant tillgéngliga kéllor och att det ddrmed
utgjorde ett notoriskt faktum som inte omfat-
tas av den bevisborda som enligt artikel 74 i
forordningen vilar pa invdndaren, asidosatte
forstainstansriatten enligt klaganden denna
bestammelse, enligt vilken harmoniserings-
byrans provning i ett invindningsférfarande
ska vara begrdnsad till vad parterna aberopat
och yrkat.

2. Beddmning

144. Den andra grunden for overklagandet
aktualiserar i sjdlva verket tva olika fragor.

145. For det forsta handlar det om att prova
huruvida harmoniseringsbyrédn enligt arti-
kel 74.1 i férordning nr 40/94 &r skyldig att pa
eget initiativ prova i vilket stadium de rattsliga
forfarandena i medlemsstaten i fraga befinner
sig samt resultaten av dessa, och foljaktligen
huruvida de nationella domstolsavgérandena
i detta ssmmanhang utgor notoriska fakta.

146. 1 de ogiltigforklarade besluten beaktade
harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd
bara ett antal franska och tyska domstols-
avgoranden, i vilka det slogs fast att inneha-
varna av beteckningen Bud inte fick forbjuda
Anheuser-Busch att anvinda denna beteck-
ning inom de ifrdgavarande ldndernas terri-
torium. Vid den tidpunkten hade dessa natio-
nella domar énnu inte vunnit laga kraft, men
overklagandendmnden bortsag fran denna
omsténdighet och Budvar hade heller inte
aberopat den.

147. Enligt min bedémning handlade har-
moniseringsbyrins 6verklagandendmnd helt
i overensstimmelse med de bestimmelser
som reglerar invdndningsfoérfarandet och i
synnerhet de allmdnna bestimmelserna om
bevisborda som é&terfinns i artikel 74.1 i for-
ordning nr 40/94. Dér fastslds forst som hu-
vudregel att harmoniseringsbyran pa eget
initiativ ska prova sakforhallandena, men att
provningen "i drenden om relativa registre-
ringshinder ... [ska] vara begransad till vad
parterna aberopat och yrkat”
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148. Bevisbordan vilar saledes helt och hal-
let pa invandaren och harmoniseringsbyran
kan inte beskyllas for att inte ha beaktat vissa
domstolsavgoranden som, trots vad forsta-
instansrétten slagit fast, inte utgjorde “no-
toriska fakta” Aven om de killor fran vilka
denna information hade kunnat hamtas varit
“tillgangliga” for overklagandendmnden an-
kommer det inte pa den utan pé den berérda
parten att kontrollera alla uppgifter som é&be-
ropas i forfarandet och i synnerhet att kon-
trollera huruvida en dom som har meddelats
i ett nationellt mal har vunnit laga kraft eller
inte.

149. For det andra har klaganden inom ra-
men for denna huvudargumentation i den
andra grunden for o6verklagandet indirekt
framfort en andra anmaérkning betréffande
bevisning. Anheuser-Busch har i synnerhet
gjort géllande att "6verklagandendmnden har
bevis for att Budvar utan framgang har for-
sokt fa de nationella domstolarna att erkénna
de rattigheter som Budvar nu dberopar mot
Anheuser-Buschs ansokningar om gemen-
skapsvarumérke. ... Budvar har inte tillhan-
dahéllit ndgot beslut som ger foretaget ritt
att fa sina réttigheter erkidnda med stod av
artikel 8.4” Overklagandets ordalydelse kan
ge intryck av att Anheuser-Busch anser att
artikel 8.4 b i forordningen ska tolkas sé att
invindaren méste visa att han verkligen har
lyckats forbjuda anvdndningen av ett yngre
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varumirke och att det inte ar tillrackligt att
forfoga over en abstrakt réttighet att férbjuda
anvdndningen av ett yngre varumérke.

150. Om det dr denna tolkning som klagan-
den foresprakar, instimmer jag inte med den.
Enligt min uppfattning dr det uppenbart att
artikel 8.4 b endast kraver att invdndaren for-
fogar 6ver denna abstrakta réttighet som en
mojlighet att skydda sitt kdnnetecken pa na-
tionell niva. Den som forfogar 6ver en sddan
rittighet kan framstilla en invandning, dven
om rittigheten inte har utnyttjats eller ut-
tryckligen faststallts av domstol.

151. Det skulle kunna hivdas att alla argu-
ment rorande den processuella situationen i
de nationella forfarandena (huruvida dom-
stolsavgorandena genom vilka réttigheten
faststéllts har vunnit laga kraft) forlorar sin
betydelse om det bara kravs en abstrakt rét-
tighet. Den omsténdigheten att det finns
nationella domar (oavsett om de vunnit laga
kraft eller inte) i vilka det som i forevarande
fall faststélls att det inte foreligger nagon ratt
att forbjuda anviandning av ett yngre varu-
mirke, kan emellertid tyda pa att ndgon sa-
dan rétt inte existerar.
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152. Trots den sistndmnda preciseringen an-
ser jag att talan bor bifallas betrdffande den
andra grunden for 6verklagandet.

C - Bifallande av overklagandet och dterfor-
visning av mdlet till tribunalen

153. Mot bakgrund av vad som ovan anforts
anser jag att 6verklagandet bor bifallas be-
traffande den andra grunden och den forsta
grundens andra och tredje del, samt att den
overklagade domen bor upphévas.

154. Eftersom de fel som har konstaterats
endast forefaller kunna avhjilpas genom att
en beddomning gors av de faktiska omstédn-
digheterna, finner jag att malet inte ar fardigt
for avgorande, i den mening som avses i arti-
kel 61.1 i domstolens stadga. Saledes foresléar

jag att malet aterforvisas till tribunalen for
férnyad provning.

155. Det ankommer sirskilt pa tribunalen
att prova huruvida Budvar har styrkt att Bud
har anvénts "i ndringsverksamhet” innan An-
heuser-Busch inkom med sin forsta ansdkan
om registrering av Bud som gemenskapsva-
rumarke. I detta sammanhang bér tribunalen
gora en sjélvstandig tolkning av kravet pa "an-
vindning i ndringsverksamhet’, det vill siga
en tolkning som ér fristdende fran den som
faststéllts i rattspraxis betriffande samma
formulering i artikel 9.1 i samma forordning.

VII — Rittegangskostnader

156. Eftersom jag har foreslagit att malet ska
aterforvisas till tribunalen, ska fragan om rét-
tegangskostnaderna avseende detta Gverkla-
gande ansta till dess att mélet avgors slutligt.
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VIII — Forslag till avgorande

157. Mot bakgrund av ovanstiaende 6verviganden foreslar jag att domstolen

1) bifaller Anheuser-Buschs 6verklagande av den dom som meddelades av for-
stainstansrittens forsta avdelning den 16 december 2008 i de forenade malen
T-225/06, T-255/06, T-257/06 och T-309/06,

2) aterforvisar mélet till Europeiska unionens tribunal, och

3) faststiller att frigan om rittegdngskostnaderna ska ansta till dess att mélet av-
gors slutligt.
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