DOM AV DEN 22.9.2011 - MAL C-482/09

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 22 september 2011 *

I mél C-482/09,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstélld av
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Férenade kungariket) genom
beslut av den 12 november 2009, som inkom till domstolen den 30 november 2009,
i malet

Budéjovicky Budvar, narodni podnik,

mot

Anheuser-Busch Inc., meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna M. Ilesi¢, E. Levits,
M. Safjan (referent) och M. Berger,

* Rittegangssprak: engelska.

I - 8750



BUDEJOVICKY BUDVAR

generaladvokat: V. Trstenjak,
justitiesekreterare: forste handlaggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 24 november 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Budéjovicky Budvar, narodni podnik, genom J. Mellor och S. Malynicz, barristers,
befullmiktigade av M. Blair, solicitor,

— Anbheuser-Busch Inc., genom B. Goebel, Rechtsanwalt,

— Forenade kungarikets regering, genom S. Ossowski, i egenskap av ombud,

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek, i egenskap av ombud,

— [Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitrddd av S. Fioren-
tino, avvocato dello Stato,

— Dortugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,
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— Slovakiens regering, genom B. Ricziov4, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom J. Samnadda, i egenskap av ombud,

och efter att den 3 februari 2011 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Begiran om férhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 4.1 a och 9.1 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumaérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride 13,
volym 17, s. 178).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Budéjovicky Budvar, ndrodni podnik (nedan
kallat Budvar), ett bryggeri som ir etablerat i staden Ceske Budéjovice (Tjeckien), och
Anheuser-Busch Inc. (nedan kallat Anheuser-Busch), ett bryggeri som ér etablerat i
staden Saint Louis (Férenta staterna). Malet ror varumarket Budweiser som de bada
innehar i Férenade kungariket sedan den 19 maj 2000.
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Tillampliga bestimmelser

Unionslagstiftningen

Iartikel 4 i direktiv 89/104, med rubriken "Ytterligare registreringshinder eller ogiltig-
hetsgrunder med avseende pa konflikter med &ldre rattigheter’; foreskrevs féljande:

”1. Ett varumirke skall inte registreras eller om det dr registrerat skall det kunna
ogiltigforklaras

a) om det dr identiskt med ett dldre varumirke och de varor eller tjinster som va-
rumadrket har ansokts eller registrerats for ar identiska med de varor eller tjanster
for vilka det dldre varumaérket &r skyddat,

2. Med ildre varumairken i punkt 1 avses

a) foljande kategorier av varumirken for vilka ansékan om registrering gjorts tidi-
gare &n ansdkan om registrering av varumérket ifraga, med vederborlig hédnsyn
tagen till de ansprik som kan goras pa foretradesritt for dessa varumairken:

i) EG-varumirken,
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ii) varumérken som har registrerats i medlemsstat eller, vad avser Belgien,
Luxemburg eller Nederlédnderna, hos Benelux varumérkesmyndighet,

iii) varumérken som blivit foremal for en internationell registrering med ratts-
verkan i medlemsstaten ifraga,

EG-varumairken som i enlighet med férordningen om EG-varumaérken goér befogat
ansprak pa anciennitet gentemot ett varumaérke i a ii och a iii &ven om det senare
varumarket inte har vidmakthallits eller innehavaren inte fornyat registreringen,

ans6kan om varumirken ndmnda i a och b under forutsittning av deras
registrering,

varumadrken som, vid tidpunkten for ans6kan om registrering eller, i forekomman-
de fall, vid tidpunkten for begéran om foretradesritt med avseende pa ansokan
om registrering av varumadrket, dr vilkdnda[*] i en medlemsstat, i den betydelse
som ges ordet 'vilként’ i artikel 6a i Pariskonventionen. [*I Pariskonventionen an-
vénds i detta sammanhang uttrycket notoriskt kiant mérke’ I 6verensstimmelse
med terminologin i gemenskapslagstiftningen anvénds dock nedan begreppet
vialkant varumairke, Overs. anm.]
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Artikel 5.1 i direktiv 89/104, med rubriken "Réttigheter som &r knutna till ett varu-
maérke”, hade foljande lydelse:

"Det registrerade varumérket ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har ritt att
forhindra tredje man, som inte har hans tillstand, att i ndringsverksamhet anvinda

a) tecken som ir identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjénster
som dr identiska med dem for vilka varumérket dr registrerat,

Artikel 9 i direktiv 89/104, med rubriken "Begrénsningar[*] till f6ljd av passivitet’,
hade foljande lydelse: [*I 6verensstimmelse med terminologin i Europaparlamentets
och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av med-
lemsstaternas varumairkeslagar (EUT L 299, s. 25) (se rubriken till artikel 9 déri) an-
vinds i denna dom begreppet "réttighetsforlust” i stéllet for "begrinsningar” Nér det
ar fraga om en frist, anvinds begreppet “preklusion”. Overs. anm.]

”1. Om innehavaren av ett i artikel 4.2 ndmnt dldre varumarke har funnit sig i att ett
yngre varumérke, som dr registrerat i en medlemsstat, har anvénts i medlemsstaten
under fem 4r i foljd och han har varit medveten om det, har han inte lingre ritt att
med dberopande av det dldre varumérket begéra att det yngre varumairket skall ogil-
tigforklaras eller motsitta sig att det anvéinds med avseende pa de varor eller tjédnster
for vilka det har brukats, forutsatt att ansokan om registrering av det yngre varumar-
ket inte har gjorts i ond tro.

2. En medlemsstat kan bestimma att punkt 1 skall gilla mutatis mutandis for inne-
havaren av ett i artikel 4.4 a ndmnt dldre varumaérke eller annan aldre rattighet som
ndmns i artikel 4.4 b eller c.
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3. I de fall som ndmns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat
varumdrke inte rétt att motsétta sig anvindningen av den aldre réttigheten, &ven om
den inte ldngre kan dberopas gentemot det yngre varumérket.”

Direktiv 89/104 har upphévts och ersatts av Europaparlamentets och radets direk-
tiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas va-
rumérkeslagar (EUT L 299, s. 25), som triddde i kraft den 28 november 2008. Med
hénsyn till tidpunkten for de faktiska omstédndigheterna ska dock mélet vid den na-
tionella domstolen avgoras med tillimpning av direktiv 89/104.

Den nationella lagstiftningen

Bestammelserna i direktiv 89/104 inforlivades med den nationella ratten i Forenade
kungariket genom 1994 ars varumirkeslag (Trade Marks Act 1994), som tridde i
kraft den 31 oktober 1994.

For att genomfora direktiv 89/104 ersattes 1938 ars varumérkeslag (Trade Marks Act
1938) av 1994 ars varumérkeslag.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Bade Budvar och Anheuser-Busch marknadsfor, enligt beslutet om héanskjutande, 61
med uttryck som bestér av eller omfattar ordkdnnetecknet Budweiser — alltsedan de
tog sig in pa marknaden i Forenade kungariket ar 1973 respektive ar 1974.
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Det framgér &ven av beslutet om hinskjutande att 6lerna fran Budvar och Anheuser-
Busch, trots att de har samma namn, inte har samma egenskaper. Smak, pris och
flaskans utformning har alltid skilt sig at. P4 de marknader diar bade Budvar och An-
heuser-Busch &r verksamma ar konsumenterna klart medvetna om skillnaden, trots
att det kan forekomma ett litet inslag av forvixling.

I november méanad 1976 ansokte Budvar om att ordet Bud skulle registreras som va-
rumirke. Anheuser-Busch invidnde mot en sadan registrering.

Ar 1979 vickte Anheuser-Busch talan mot Budvar om snyltning, med yrkade om att
Budvar skulle férbjudas att anvénda ordet Budweiser. Budvar ingav i sin tur ett gen-
kdromal om snyltning, med yrkande om att Anheuser-Busch skulle férbjudas att an-
vdnda ordet Budweiser.

I viantan pé avgoranden i dessa forfaranden om snyltning, vilandeforklarades invand-
ningsforfarandet avseende registreringen av ordet Bud.

Den 11 december 1979 ansokte Anheuser-Busch om att ordet Budweiser skulle re-
gistreras som varumérke for varorna 6, ale och porter. Budvar framstéllde en invénd-
ning mot denna ansoékan.

Savil huvudkiromalet som genkdromaélet avseende snyltning ogillades i bade forsta
och andra instans, eftersom domstolarna fann dels att ingen av parterna hade skapat
ett vilseledande intryck, dels att ordkédnnetecknet Budweiser hade dubbelt renommé.
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Ordet Bud registrerades sedan, i vederborlig ordning, som ett varumérke som inne-
has av Budvar, eftersom Anheuser-Buschs invindning ogillats.

Den 28 juni 1989 ingav Budvar en motansokan om att ordet Budweiser skulle registre-
ras som varumirke. Anheuser-Busch framstillde en invindning mot denna ansoékan.

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutade i februari 2000 dels
att avsld bada invindningarna mot registrering av ordet Budweiser, dels att bade
Budvar och Anheuser-Busch kunde f& detta ord registrerat som varumarke. Vid till-
lampningen av 1994 ars varumarkeslag gjorde domstolen sin bedémning med stod av
1938 ars varumadrkeslag, vilken uttryckligen tillat samtidig registrering av identiska
varumirken eller varumirken som var sa lika att det fanns risk for forvixling, da det
forelag samtidig anvindning i god tro (honest concurrent use) eller andra sérskilda
omstiandigheter.

Till f6ljd av detta domstolsavgorande fordes den 19 maj 2000 vardera parten in i For-
enade kungarikets varumirkesregister som innehavare av ordmérket Budweiser for
varorna 0, ale och porter.

Dirav foljer att Budvar har tva varumérkesregistreringar i Férenade kungariket, en
for Bud (ansokan gjord i november manad 1976) och en for Budweiser (ansékan gjord
i juni manad 1989). Anheuser-Busch har en varumirkesregistrering for Budweiser
(ansokan gjord i december manad 1979).

Den 18 maj 2005, det vill séga fyra ar och 364 dagar efter det att Budvar och Anheu-
ser-Busch fick varumirket Budweiser registrerat, ansokte Anheuser-Busch hos Uni-
ted Kingdom Trade Marks Registry (Forenade kungarikets varumérkesbyra) om att
registreringen av Budvars varumérke Budweiser skulle ogiltigforklaras.

I - 8758



22

23

24

25

BUDEJOVICKY BUDVAR

Anheuser-Busch gjorde, i sin ans6kan om ogiltighetsforklaring, for det forsta gillan-
de att 4&ven om varumérkena Budweiser registrerades samma dag for de bada berérda
foretagens rakning, var det varumirke som innehas av Anheuser-Busch ett dldre va-
rumérke enligt artikel 4.2 i direktiv 89/104, eftersom dess ansdkan ingavs tidigare 4n
Budvars ansokan. For det andra &r varumérkena och varorna identiska, i den mening
som avses i artikel 4.1 a i detta direktiv, och Anheuser-Busch — sasom innehavare av
ett dldre varumérke — kan saledes begéra att Budvars varumaérke ska ogiltigforklaras.
For det tredje forelag inte nagon rattighetsforlust till f6ljd av passivitet, eftersom den
femarsperiod som foreskrivs i artikel 9.1 i direktivet inte hade 16pt ut.

United Kingdom Trade Marks Registry bifoll den ansékan om ogiltigférklaring av
registreringen som Anheuser-Busch hade framstéllt.

Den 19 februari 2008 ogillade High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division, Budvars overklagande i den man som detta avsag 6, ale och porter.

Budvar 6verklagade detta avgorande till den hdnskjutande domstolen. Denna dom-
stol ansédg att det forelag vissa oklarheter i fraga om tolkningen av artikel 9 i direk-
tiv 89/104, sirskilt avseende vad som i denna artikel avses med begreppet passivitet
och en period om fem &r. Den hinskjutande domstolen ville dven fa klarhet i hur arti-
kel 4.1 a i detta direktiv bor tolkas. Den hdnskjutande domstolen har angett att Budvar
gjorde gillande att dven om skyddet for det dldre varumirket kan tyckas vara absolut
i de fall da ett yngre identiskt varumérke avser identiska varor, si kan ett undantag till
detta skydd emellertid medges om de tvd varumérkena har anvénts samtidig, i god tro
och under en lang period. I ett sddant fall inverkar inte de olika parternas anvindning
av de identiska varumarkena menligt pa den garanti avseende varornas ursprung som
varumdrket ger. Varumérkena avser ndmligen inte enbart ett enda foretags varor, utan
antingen det ena eller det andra foretagets varor.
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Det dr mot denna bakgrund som Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
beslutade att vilandeforklara malet och stélla foljande fragor till domstolen:

”1. Vad avses med uttrycket ‘funnit sig i’ i artikel 9.1 i direktiv 89/104? I synnerhet
onskas svar pa foljande fragor:

a)

<)

Ar uttrycket ‘funnit sig i’ ett gemenskapsrittsligt begrepp eller far den na-
tionella domstolen tillimpa nationella bestimmelser om inneborden av pas-
sivitet (ddribland tidsperiod eller sedan linge etablerad samtidig anvédndning
i god tro)?

Om uttrycket 'funnit sig i’ utgor ett gemenskapsréttsligt begrepp, kan inneha-
varen av ett varumaérke anses ha funnit sig i en annan aktors sedan lange vil
etablerade anvindning i god tro av ett identiskt varumaérke, nar innehavaren
av varumirket sedan lange kénner till denna anvindning men inte har kunnat
forhindra den?

Krévs det, under alla omstédndigheter, att innehavaren av ett varumairke ska ha
registrerat sitt varumérke innan vederborande kan borja finna sig i’ en annan
aktors anvindning av i) ett identiskt varumirke eller ii) ett varumérke som ar
sa likt att det finns risk for forvéxling?

2. Nir borjar perioden pa 'fem éar i f6ljd’ att 16pa, och kan den borja 16pa (och i si
fall &ven upphora) innan innehavaren av det édldre varumaérket faktiskt har fatt sitt
varumdrke registrerat, och vilka villkor maste i sa fall vara uppfyllda for att tiden
ska borja lopa?
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3. Ska artikel 4.1 a i direktiv 89/104 tillimpas s4, att innehavaren av ett dldre varu-
mirke ges foretrade dven om det har forekommit en lang period av samtidig an-
véndning i god tro av tva identiska varumérken for identiska varor, vilket medfor
att det dldre varumaérkets ursprungsgaranti inte innebér att varumérket endast
betecknar varor som hérror fran innehavaren av det dldre varumérket och inte
fran nagon annan, utan i stillet betecknar antingen innehavarens varor eller den
andra anviandarens varor?”

Provning av tolkningsfragorna

Fraga 1aochb

Den hinskjutande domstolen har stillt fraga 1 a och b for att fa klarhet i huruvida
passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, dr ett unionsratts-
ligt begrepp och, om sa ir fallet, huruvida innehavaren av ett varumirke kan anses
ha funnit sig, i den mening som avses i bestimmelsen, i tredje mans sedan liange vél
etablerade anvandning i god tro av ett varumérke som dr identiskt med innehavarens,
nér innehavaren av varumérket sedan linge kénner till denna anvéindning men inte
har kunnat férhindra den.

Domstolen konstaterar inledningsvis att artikel 9.1 i direktiv 89/104 inte innehaller
nigon definition av begreppet passivitet. Inte heller dr detta begrepp definierat i né-
gon annan artikel i direktivet. Hartill kommer att direktivet inte innehaller nagon
uttrycklig hdnvisning till medlemsstaternas rattsordningar med avseende pa detta

begrepp.
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Enligt domstolens fasta praxis foljer det, sdvil av kravet pa en enhetlig tillimpning
av unionsritten som av likhetsprincipen, att en bestimmelse i unionsritten som inte
innehéller nagon uttrycklig hénvisning till medlemsstaternas réttsordningar for att
bestdimma dess innebord och tillampningsomrade normalt ska ges en sjélvstandig och
enhetlig tolkning inom hela Europeiska unionen, med beaktande av bestimmelsens
sammanhang och det mal som efterstrédvas med den aktuella lagstiftningen (se, bland
annat, dom av den 18 januari 1984 i mél 327/82, Ekro, REG 1984, s. 107, punkt 11, av
den 19 september 2000 i mal C-287/98, Linster, REG 2000, s. I-6917, punkt 43, och av
den 21 oktober 2010 i mal C-467/08, Padawan, REU 2010, s. I-10055, punkt 32).

Aven om det ir riktigt att det, enligt tredje skilet i direktiv 89/104, "[inte forefaller]
nodvindigt att nu genomfora ett fullstindigt nirmande av medlemsstaternas lagstift-
ning om varumirken’, kvarstér det faktum att detta direktiv medfér en harmonisering
av centrala materiella regler pa omradet, det vill siga — enligt samma skél — de natio-
nella rattsliga bestimmelser som mest direkt paverkar den inre marknadens funktion,
samt att detta skil inte innebdr att en fullstindig harmonisering av dessa bestim-
melser &r utesluten (dom av den 16 juli 1998 i mél C-355/96, Silhouette International
Schmied, REG 1998, s. [-4799, punkt 23, och av den 11 mars 2003 i mal C-40/01,
Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 27).

Det anges dessutom i sjunde skilet i direktiv 89/104 att ”[f]6r att uppna det mal som
tillndrmningen av de réttsliga bestimmelserna [i medlemsstaterna] syftar till krévs att
villkoren f6r erhallande och vidmakthéllande av ett registrerat varumairke &r i princip
identiska i de olika medlemsstaterna” I nionde skilet i detta direktiv anges att ”[f]6r
att underlitta den fria rorligheten for varor och tjénster ér det av avgorande betydelse
att sikerstélla att registrerade varumérken hddanefter har samma rittsliga skydd i
alla medlemsstaterna”. I elfte skilet i direktivet anges dédrutover att det ”[a]v hdnsyn
till rattssédkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren
av ett dldre mérke har, ar ... viktigt att sékerstélla att denne inte lingre far begéra
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ogiltighetsforklaring samt att han inte far motsétta sig anvéindningen av ett varumar-
ke som ar yngre én hans eget och som han i vetskap ddrom har tillatit anvéindning av
under en langre tid om inte ans6kan om registrering av det yngre varumaérket gjorts
iond tro”

Med beaktande av skélen i direktiv 89/104 har domstolen funnit att artiklarna 5-7
i detta direktiv medfor en fullstindig harmonisering av bestimmelserna rorande de
rattigheter som &r knutna till ett varumirke och att artiklarna séledes innehaller de-
finitioner av de rittigheter som tillkommer varumérkesinnehavarna inom unionen
(dom i det ovanndmnda malet Silhouette International Schmied, punkt 25, av den
20 november 2001 i de forenade mélen C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff och Levi
Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkt 39, och av den 3 juni 2010 i mél C-127/09, Coty
Prestige Lancaster Group, REU 2010, s. I-4965, punkt 27).

P4 samma sétt maste det utifran dessa skil konstateras att artikel 9 i direktiv 89/104
medfor en fullstindig harmonisering av villkoren f6r nér innehavaren av ett yngre
registrerat varumérke, inom ramen for réttighetsforlust till foljd av passivitet, kan fa
behalla rétten till detta varumaérke nér innehavaren av ett dldre identiskt varumarke
ansoker om ogiltighetsforklaring av — eller invinder mot anvédndningen av — det yng-
re varumairket.

Enligt domstolens praxis framgar det av bestimmelserna i direktiv 89/104, och sér-
skilt av artikel 9, att detta direktiv rent allmint innebar att varumarkesinnehavarens
intresse av att varumérkets grundldggande funktion bevaras ska vigas mot andra
ekonomiska aktorers intresse av att kinnetecken som kan beteckna deras varor eller
tjanster hélls fria (dom av den 27 april 2006 i mal C-145/05, Levi Strauss, REG 2006,
s. I-3703, punkterna 28 och 29).
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Begreppet passivitet anvinds likasa i artikel 54.1 i radets férordning (EG) nr 207/2009
av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1), pa samma sdtt
som i artikel 9.1 i direktiv 89/104.

Ordningen for gemenskapsvarumérken ar dock ett sjdlvstandigt system, som bestar av
en samling regler och som syftar till att uppna de mal som ér specifika for detta system,
och som ska tillimpas utan hénsyn till de nationella systemen (se dom av den 25 ok-
tober 2007 i mal C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-9375,
punkt 65, och av den 16 juli 2009 i de forenade malen C-202/08 P och C-208/08 P,
American Clothing Associates mot harmoniseringsbyran och harmoniseringsbyran
mot American Clothing Associates, REG 2009, s. I-6933, punkt 58).

Passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, utgor foljaktligen ett
unionsrittsligt begrepp, som maste ha samma innebérd och réckvidd i alla medlems-
stater. Det ankommer saledes pa domstolen att ge en sjélvstandig och enhetlig tolk-
ning av detta begrepp inom ramen for unionens rittsordning.

Den nationella domstolen har, vad géller fraga 1 b, anfort att om passivitet, i den
mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, omfattar de situationer dér inneha-
varen av ett varumairke inte kan forhindra tredje mans anvdndning av ett identiskt
varumarke, sd har Anheuser-Busch och Budvar, inom ramen for det nationella méilet,
under de rddande omstéindigheterna varit tvingade att — var och en — finna sig i att
ordkdnnetecknet Budweiser har anvénts i Forenade kungariket under mer dn 30 ar.

Det framgar av domstolens fasta praxis att faststdllandet av betydelsen av och rack-
vidden for sddana uttryck som inte definierats i unionsratten ska ske i enlighet med
deras normala betydelse i vanligt sprakbruk, med beaktande av det ssmmanhang i vil-
ket de anvénds och de mal som efterstrévas genom det regelverk i vilket de ingér (se,
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bland annat, dom av den 10 mars 2005 i mal C-336/03, easyCar, REG 2005, s. I-1947,
punkt 21, av den 22 december 2008 i mal C-549/07, Wallentin-Hermann, REG 2008,
s. [-11061, punkt 17, och av den 29 juli 2010 i mél C-151/09, UGT-FSP, REU 2010,
s. I-7591, punkt 39).

Dessutom kan ingressen till en unionsrittsakt precisera rittsaktens innehall (se
dom av den 10 januari 2006 i mal C-344/04, IATA och ELFAA, REG 2006, s. I-403,
punkt 76, samt domen i det ovannamnda maélet Wallentin-Hermann, punkt 17).

Det kan inledningsvis konstateras att det, i de flesta sprakversioner av direktiv 89/104,
anvinds samma ord for passivitet i savil elfte skilet som artikel 9.1 i detta direktiv.
Det saknar betydelse att den engelska sprakversionen anvénder tolerated i elfte skilet
och acquiesced in i artikel 9.1. Sasom Forenade kungarikets regering har gjort gal-
lande i sitt skriftliga yttrande medfér ndmligen inte anvéndningen av ordet tolerated
en mindre tvingande tolkning av artikel 9.1.

Vidare ska det konstateras att verbkonstruktionen “finna sig i” har flera normala bety-
delser i vanligt sprakbruk, varav en innebdr "lata bestd” eller "inte hindra”

Passivitet skiljer sig saledes fran samtycke, vilket avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104
och som maste uttryckas pa ett sitt som med sidkerhet aterger viljan att avsta frén en
rittighet (se domen i de ovanndmnda férenade malen Zino Davidoff och Levi Strauss,
punkt 45).
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Den som forhéller sig passiv finner sig — sdsom generaladvokaten angav i punkt 70
i sitt forslag till avgorande, med hénvisning i huvudsak till de danska och svenska
sprékversionerna av artikel 9 i direktiv 89/104 — i raidande omstiandigheter, genom att
avsta fran att vidta de atgérder som finns till forfogande for att avhjilpa ett tillstand
som denne kénner till och som inte nédvéndigtvis dr 6nskvért. Begreppet passivitet
innebdr, med andra ord, att den som finner sig i nagot alltsa forhaller sig inaktiv be-
triffande en situation som denne skulle ha kunnat motsitta sig.

Begreppet passivitet ska saledes, savitt avser artikel 9.1 i direktiv 89/104, tolkas s, att
innehavaren av ett dldre varumaérke inte kan anses ha funnit sig i tredje mans sedan
lange val etablerade — och for innehavaren sedan linge vilkdnda — anvéndning i god
tro av ett yngre varumérke som é&r identiskt med innehavarens, om denna innehavare
inte har haft ndgon majlighet att motsitta sig denna anvdndning.

Att denna tolkning ér riktig framgar savil av kontexten till artikel 9.1 i direktiv 89/104,
som av syftena med direktivet.

I elfte skalet i direktivet preciseras ndmligen att innehavaren av det éldre varumaérket
”i vetskap ddrom [ska ha] tillatit” anvindningen av ett varumérke som ar yngre &n
innehavarens eget varumirke. Detta ska ha skett under en lidngre tid och alltsa av-
siktligen, med full kinnedom om omstdndigheterna. Det preciseras dven i detta skal
att de intressen, som innehavaren av ett dldre varumarke har, inte i orimlig grad” ska
skadas. Sdsom generaladvokaten har angett i punkt 72 i sitt forslag till avgérande sé
skulle det emellertid vara orimligt att innehavaren av det dldre varumirket inte lingre
skulle kunna ansoka om ogiltighetsférklaring av — eller invinda mot anvéndningen
av — ett yngre identiskt varumarke, trots att denne inte haft ndgon majlighet att gora
detta.
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Dessutom innebir direktiv 89/104, sdsom redan har angetts ovan i punkt 34, att va-
rumérkesinnehavarens intresse av att varumirkets grundliggande funktion beva-
ras ska vigas mot andra ekonomiska aktorers intresse av att kdnnetecken som kan
beteckna deras varor eller tjanster halls fria. Detta syfte innebér att innehavaren av
ett dldre varumaérke, for att bevara varumérkets grundlaggande funktion, inom ra-
men for tillimpningen av artikel 9.1 i detta direktiv ska ha mojlighet att motsitta sig
anvidndningen av ett yngre varumérke som é&r identiskt med hans eller hennes egna
varumarke.

Det ska tillaggas att varje administrativ eller rittslig atgérd som vidtagits av inne-
havaren av det édldre varumérket under den period som foéreskrivs i artikel 9.1 i di-
rektiv 89/104 medfor, sdisom Europeiska kommissionen har papekat, att fristen for
preklusion till foljd av passivitet avbryts.

Mot bakgrund av vad som anforts ovan ska fraga 1 a och b besvaras enligt foljande.
Passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 89/104, ar ett unionsrittsligt
begrepp. Innehavaren av ett dldre varumairke kan inte anses ha funnit sig i tredje mans
sedan linge vil etablerade — och for innehavaren sedan linge vilkdnda — anvindning
i god tro av ett yngre varumérke som &r identiskt med innehavarens, om denna inne-
havare inte har haft ndgon mojlighet att motsitta sig denna anvédndning.

Frdagorna 1 c och 2

Den nationella domstolen har stéllt fragorna 1 c och 2, vilka ska provas tillsammans,
for att fa klarhet i huruvida fristen for preklusion till foljd av passivitet, som fore-
skrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104, kan boérja 16pa innan innehavaren av det éldre
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varumdrket har fatt sitt varumérke registrerat, och vilka villkor som i s& fall méste
vara uppfyllda for att preklusionsfristen ska borja lopa.

Det ska inledningsvis erinras om att den regel om réttighetsforlust till f6ljd av pas-
sivitet som foreskrivs i artikel 9 i direktiv 89/104 faststélldes — sasom framgér av elfte
skilet i detta direktiv — pa grund av hansyn till réittssakerheten.

Det foljer av ordalydelsen i artikel 9.1 i direktiv 89/104 att det krévs att fyra villkor ar
uppfyllda for att fristen for preklusion till f6ljd av passivitet ska borja 16pa, i de fall
det foreligger anvandning av ett yngre varumirke som antingen dr identiskt med det
dldre varumaérket eller som &r s likt detta att det finns risk for forvaxling.

For det forsta utgor registrering av varumairket i den berérda medlemsstaten ett nod-
vandigt villkor, eftersom det finns en hanvisning till ett "yngre varumérke, som &r
registrerat” i artikel 9.1. Fristen for preklusion till foljd av passivitet kan saledes inte
borja 16pa redan fran och med att ett yngre varumirke borjar anvindas, dven om
innehavaren av detta varumérke senare later registrera det.

Vad giller registreringen av det yngre varumairket i den berérda medlemstaten ges
foljande precisering i femte skélet i direktiv 89/104: "Medlemsstaterna forblir ... fria
att faststélla procedurregler for registrering, upphiavande och ogiltighet av varumér-
ken som forvérvats genom registrering. De kan t.ex. bestimma séttet for varumérkes-
registrering och ogiltighetsforklaring, bestimma om éldre rattigheter skall dberopas
antingen vid registrerings- eller ogiltighetsforfarandet eller i bada férfarandena samt,
i det fall de tillater att dldre rattigheter &beropas i registreringsforfarandet, anvinda
sig av ett invindningsforfarande eller ett obligatoriskt granskningsforfarande eller
bédda. Medlemsstaterna far dven fortsittningsvis bestimma vilka konsekvenser som
upphévande eller ogiltighetsforklaring av varumérken skall fa”
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For det andra maste innehavaren av det yngre varumérket ha ansokt om registrering
av detta varumérke i god tro.

For det tredje maste innehavaren av det yngre varumérket anvinda detta i den med-
lemsstat dér varumaérket ar registrerat.

For det fjairde méste innehavaren av det dldre varumaérket ha varit medveten om re-
gistreringen av det yngre varumérket och anvindningen av detta varumirke efter
dess registrering.

Det ankommer pa den hénskjutande domstolen att prova om dessa fyra nédvéndiga
villkor for att fristen for preklusion till foljd av passivitet ska borja 16pa ar uppfyllda i
forevarande fall.

Efter detta klargorande ska det tillaggas att en registrering av det éldre varumérket i
den berérda medlemsstaten inte utgoér ett nddvéndigt villkor for att fristen for preklu-
sion till foljd av passivitet ska borja l6pa.

I artikel 9.1 i direktiv 89/104 anges ndmligen att ett "dldre varumérke” dr ett sadant
som "[ndmnts i] artikel 4.2” i detta direktiv. Ett varumirke kan emellertid anses vara
dldre, i den mening som avses i artikel 4.2, utan att ha registrerats. Sa &r fallet vid
"ansokan om varumadrken ... under forutsittning av deras registrering” och vad géller
"valkdnda” varumérken, som avses i artikel 4.2 c respektive d i direktivet.
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Fragorna 1 c och 2 ska saledes besvaras enligt foljande. Registrering av det dldre varu-
maérket i den berérda medlemsstaten utgor inte ett nodvandigt villkor for att den frist
for preklusion till f6ljd av passivitet, vilken foreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104,
ska borja 1opa. De nodvindiga villkoren for att preklusionsfristen ska borja 16pa, och
som den nationella domstolen ska prova, dr for det forsta registrering av det yngre
varumadrket i den berérda medlemsstaten, for det andra att ansékan om registrering
av detta varumadrke har getts in i god tro, f6r det tredje att innehavaren av det yngre
varumirket har anvént detta i den medlemsstat dar varumaérket &r registrerat och
for det fjarde att innehavaren av det dldre varumaérket har varit medveten om regi-
streringen av det yngre varumarket och anvindningen av detta varumaérke efter dess
registrering.

Frdga 3

Den nationella domstolen har stéllt fraga 3 for att fa klarhet i huruvida artikel 4.1 a
i direktiv 89/104 ska tolkas sd, att innehavaren av ett aldre varumairke kan utverka
en ogiltighetsforklaring av ett identiskt yngre varumairke for identiska varor, dé
det har férekommit en lang period av samtidig anvindning i god tro av dessa bada
varumérken.

Anheuser-Busch har hivdat att denna fréga inte kan tas upp till sakprévning, da den
bygger pa det felaktiga antagandet att varumirket Budweiser avser varor fran savil
Anheuser-Busch som Budvar. Dessutom anvénder Anheuser-Busch varumirket Bud-
weiser som sadant pa marknaden i Forenade kungariket. Budvar marknadsfor dére-
mot sina varor med orden Budweiser Budvar.

Enligt domstolens fasta praxis presumeras dock nationella domstolars frédgor om tolk-
ningen av unionsritten — som stélls inom ramen foér den beskrivning av omsténdig-
heterna i malet och tillimplig lagstiftning som den nationella domstolen har lamnat
pa eget ansvar, och vilka det inte ankommer p& EU-domstolen att prova riktigheten
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av — vara relevanta (se dom av den 16 december 2008 i mal C-210/06, Cartesio,
REG 2008, s. 1-9641, punkt 67, av den 7 oktober 2010 i mal C-515/08, dos Santos
Palhota m.fl., REU 2010, s. [-9133, punkt 20, och av den 5 april 2011 i mal C-119/09,
Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, REU 2011, s. [-2551, punkt 21).

Darav foljer att fraga 3 kan tas upp till sakprévning.

For att besvara fragan erinrar domstolen om att i artikel 4 i direktiv 89/104 definieras
ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende pa konflikter
med dldre rittigheter. I punkt 1 a i denna artikel foreskrivs siledes att ett registrerat
varumirke ska kunna ogiltigforklaras om det ér identiskt med ett dldre varumairke
och de varor eller tjanster som varumiérket har registrerats for dr identiska med de
varor eller tjanster for vilka det dldre varumérket ar skyddat.

I tionde skalet i direktiv 89/104 anges att det skydd som foljer av det registrerade va-
rumadrket, vars funktion framfor allt &r att garantera att varumérket anger ursprunget,
ar absolut nér det rader identitet mellan savdl varumérket och tecknet som varorna
eller tjansterna.

Enligt domstolens praxis dverensstimmer villkoren for tillimpning av artikel 4.1 a
i direktiv 89/104 i huvudsak med dem som géller for artikel 5.1 a i detta direktiv, i
vilken de omsténdigheter har faststillts under vilka varumérkesinnehavaren har rétt
att forhindra tredje man att anvinda tecken som dr identiska med innehavarens va-
rumirke, med avseende pé de varor och tjanster som dr identiska med dem for vilka
detta varumairke &r registrerat (dom av den 20 mars 2003 i mal C-291/00, LT] Diffu-
sion, REG 2003, s. I-2799, punkt 41).
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Domstolens tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 ar foljaktligen dven tillamplig pé
artikel 4.1 a i detta direktiv, eftersom denna tolkning kan 6verforas, med vederborliga
andringar, pa den sistndimnda bestimmelsen (se domen i det ovanndmnda malet LT]
Diffusion, punkt 43).

Det framgar emellertid av domstolens praxis att den ensamrétt som foreskrivs i ar-
tikel 5.1 a i direktiv 89/104 syftar till att ge varumérkesinnehavaren majlighet att
skydda de sérskilda intressen vederborande har i egenskap av varumirkesinnehavare,
det vill sdga att sakerstilla att varumaérket kan fylla sina egentliga funktioner och att
den ovannidmnda ritten sdledes endast ska utovas nér tredje mans anvindning av ett
kénnetecken skadar eller kan skada varumairkets funktioner. Bland dessa funktioner
ingar inte enbart varumirkets grundldggande funktion att garantera konsumenterna
varans eller tjdnstens ursprung, utan dven varumairkets 6vriga funktioner sdsom att
garantera varornas eller tjansternas kvalitet. Ytterligare funktioner &r kommunika-
tions-, investerings- och reklamfunktioner (se, bland annat, dom av den 18 juni 2009
i mal C-487/07, L'Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 58, och av den 23 mars 2010
i de forenade malen C-236/08-C-238/08, Google France och Google, REU 2010,
s. [-2417, punkt 77).

Det ska tilldggas att det inte, enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104, kravs nagon bevis-
ning for att en forvéixlingsrisk kan uppkomma hos allménheten for att ett fullstandigt
skydd ska beviljas i fall da savil kédnnetecknet och varumérket som varorna eller tjéns-
terna ir identiska (domen i det ovannidmnda malet LT] Diffusion, punkt 49).

Den hénskjutande domstolen har, i sin begéran om forhandsavgorande, fragat EU-
domstolen om tolkningen av artikel 4.1 a i direktiv 89/104 utifran varumaérkets grund-
laggande funktion.
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Av vad som anforts ovan foljer att denna bestimmelse ska tolkas s3, att ett yngre re-
gistrerat varumarke ska kunna ogiltigforklaras om det dr identiskt med ett dldre varu-
mérke, om de varor som varumérket har registrerats for dr identiska med de varor for
vilka det éldre varumaérket dr skyddat och om anvéndningen av det yngre varumérket
skadar eller kan skada varumaérkets grundldggande funktion, vilken &r att garantera
konsumenterna varornas ursprung.

I forevarande fall finner domstolen emellertid att Budvars anvindning av varumaérket
Budweiser i Forenade kungariket varken skadar eller kan skada den grundldggande
funktionen hos varumarket Budweiser, som Anheuser-Busch ar innehavare av.

Det ska i detta avseende papekas att de omstiandigheter som é&r aktuella i det natio-
nella malet kan betraktas som exceptionella.

For det forsta har den hdnskjutande domstolen angett att Anheuser-Busch och Bud-
var var och en sélde sitt 6l i Forenade kungariket under ett varumérke som bestar av
eller omfattar ordkdnnetecknet Budweiser. Detta pagick i ndstan 30 ar innan varu-
mérkena registrerades.

For det andra tillits Anheuser-Busch och Budvar att tillsammans och samtidigt re-
gistrera sina varuméirken Budweiser, till foljd av ett avgorande som meddelades av
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) i februari 2000.

For det tredje framgar det dven av beslutet om hénskjutande att — oaktat att Anheu-
ser-Busch ansokte om registrering av ordet Budweiser som varumérke i Forenade
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kungariket fore Budvar — bada dessa foretag alltsedan borjan har anvént sina varu-
mérken Budweiser i god tro.

For det fjarde har den hdnskjutande domstolen konstaterat, sésom angetts i punkt 10
i forevarande dom, att 4&ven om Olerna har samma namn ar konsumenterna i For-
enade kungariket klart medvetna om skillnaderna mellan 6l frdn Budvar och 6l fran
Anheuser-Busch, eftersom smak, pris och flaskans utformning alltid har skilt sig at.

For det femte foljer det av de bada varumérkenas samexistens pd marknaden i Foren-
ade kungariket att dven om varumairkena var identiska, sa kan 6lerna fran Anheuser-
Busch och Budvar klart identifieras sasom varor fran olika foretag.

Nér omstidndigheterna dr sidana som de i det nationella malet ska artikel 4.1 a i di-
rektiv 89/104 foljaktligen, sasom kommissionen med ratta har papekat i sitt skriftliga
yttrande, tolkas sd, att en lang period av samtidig anvindning i god tro av tvé identiska
varumérken for identiska varor varken skadar eller kan skada varumaérkets grund-
laggande funktion, vilken &r att garantera konsumenterna varornas eller tjénsternas
ursprung.

Domstolen finner dven att om varuméirkena Budweiser i framtiden skulle komma att
anvéindas i ond tro, skulle en sddan situation i férekommande fall kunna préovas mot
bakgrund av bestimmelserna om illojal konkurrens.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska fraga 3 besvaras enligt foljande. Artikel 4.1 a i
direktiv 89/104 ska tolkas s4, att innehavaren av ett dldre varumarke inte kan utverka
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en ogiltighetsforklaring av ett identiskt yngre varumaérke for identiska varor, d& det
har forekommit en lang period av samtidig anvindning i god tro av dessa bada varu-
mérken, da denna anvidndning, sdsom i det nationella malet, varken skadar eller kan
skada varumaérkets grundldggande funktion, vilken dr att garantera konsumenterna
varornas eller tjansternas ursprung.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella dom-
stolen att besluta om rittegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till
domstolen som andra dn ndimnda parter har haft dr inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (f6rsta avdelningen) f6ljande:

1) Passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i radets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas va-
rumirkeslagar, ar ett unionsrittsligt begrepp. Innehavaren av ett dldre varu-
mirke kan inte anses ha funnit sig i tredje mans sedan linge vil etablerade —
och for innehavaren sedan linge vilkidnda — anvindning i god tro av ett yngre
varumirke som idr identiskt med innehavarens, om denna innehavare inte
har haft nagon maojlighet att motsitta sig denna anvindning.

2) Registrering av det dldre varumiirket i den ber6rda medlemsstaten utgor inte
ett nodvindigt villkor for att den frist for preklusion till f6ljd av passivitet,
vilken foreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104, ska borja lopa. De nédvindiga
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villkoren for att preklusionsfristen ska borja 1opa, och som den nationella
domstolen ska prova, ir for det forsta registrering av det yngre varumirket
i den berorda medlemsstaten, for det andra att ansokan om registrering av
detta varumairke har getts in i god tro, for det tredje att innehavaren av det
yngre varumirket har anvint detta i den medlemsstat dir varumarket ar re-
gistrerat och for det fjarde att innehavaren av det dldre varumairket har varit
medveten om registreringen av det yngre varumirket och anvindningen av
detta varumarke efter dess registrering.

Artikel 4.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas sa, att innehavaren av ett dldre va-
rumirke inte kan utverka en ogiltighetsforklaring av ett identiskt yngre va-
rumirke for identiska varor, da det har forekommit en lang period av samti-
dig anvindning i god tro av dessa bada varumirken, da denna anvindning,
sasom i det nationella malet, varken skadar eller kan skada varumirkets
grundlidggande funktion, vilken &r att garantera konsumenterna varornas el-
ler tjdnsternas ursprung.

Underskrifter
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