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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
foredraget den 13 september 2018

Mal C-194/17 P

Georgios Pandalis
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO)

”"Overklagande — EU-varumirke — Férordning nr 207/2009 — Upphivandeférfarande — EU-ordmirket
CYSTUS - Verkligt bruk — Varumairkets beskrivande karaktar — Kosttillskott for icke medicinska
andamal — Direktiv 2002/46/EG”

I. Inledning

1. I forordningen om EU-varumirken® regleras situationen nir ett registrerat varumirke inte uppvisar
nagon sarskiljningsformaga, utan endast uppfattas som en beskrivning. I s& fall kan varumairket enligt
artikel 52 forklaras ogiltigt efter ansokan, fast det i princip inte skulle ha fatt registreras fran borjan.
Dessutom kan ett varumirke enligt artikel 51 forklaras upphévt om det under en femarsperiod inte
har varit i verkligt bruk. Det nu aktuella malet ror fragan vilka konsekvenser ett varumairkes
beskrivande karaktar har for styrkandet av verkligt bruk.

2. EUIPO:s 6verklagandendamnd och tribunalen har bada utgatt fran att varumarket pa grund av sin
beskrivande karaktdr inte anvdnds som varumirke och har mot denna bakgrund ansett att det ska
upphévas. Varumarkesinnehavaren hdvdar daremot att detta utgor ett kringgaende av forfarandet om
ogiltigforklaring.

3. Dessutom uppkommer fragan huruvida det omtvistade varumaérket har anvénts for rétt produkter,
namligen for kosttillskott for icke medicinska dndamal. I detta sammanhang ér direktiv 2002/46/EG,*
vilket &r tillaimpligt pa dessa produkter, av betydelse.

1 Originalsprék: tyska.

2 Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumiérken (EUT L 78, 2009, s. 1) i dess lydelse enligt akten om
villkoren for Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fordraget om Europeiska unionen, férdraget om Europeiska unionens
funktionssitt och fordraget om upprittandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 112, 2012, s. 21). Férordningen har numera ersatts
av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1).

3 Europaparlamentets och radets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillndirmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott
(EGT L 183, 2002, s. 51).
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II. Tillampliga bestaimmelser

A. Forordningen om EU-varumdrken
4. I artikel 7.1 i férordningen om EU-varumérken regleras absoluta registreringshinder:

”1. Foljande far inte registreras:

¢) Varumirken som endast bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjidnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvdndning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstdllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna.”

5. I artikel 51 i forordningen om EU-varumérken regleras upphédvande av ett varumérke:

1. Efter ansokan till byran eller pa grundval av ett genkdromal i mal om varumairkesintrang ska de
rattigheter som tillhor en innehavare av ett gemenskapsvarumairke forklaras upphdvda i foljande fall:

a) Om varumirket under en sammanhingande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i
gemenskapen for de varor eller tjdnster for vilka det ar registrerat och det inte finns skalig grund
for att varumdrket inte anvénts. Ingen kan dock gora gillande att innehavarens rittigheter till ett
gemenskapsvarumirke upphdvs, om verklig anvindning av varumirket har paborjats eller
aterupptagits under tiden fran utgangen av femarsperioden till tidpunkten for ansokan eller
genkdromalet. Anvindning som pabérjas eller dterupptas inom en period av tre manader ndrmast
fore ansokan eller genkdromaélet och som inleds tidigast vid den sammanhéngande femarsperiodens
utgang, under vilken anvdndning inte forekommit, ska dock inte beaktas om forberedelserna for
paborjande eller aterupptagande gors forst efter det att innehavaren blivit medveten om att en
ansoOkan eller ett genkdromaél kan komma att inges.

2. Om det finns grund for att upphéva rattigheterna endast for en del av de varor eller tjanster for
vilka gemenskapsvarumarket dr registrerat, ska innehavarens rattigheter forklaras upphévda endast for
berorda varor eller tjanster.”

6. I artikel 75 i forordningen om EU-varumairken erinras om skyldigheten att ange grunder for beslut
och ritten att yttra sig:

"Byrans beslut ska innehalla beslutets grunder. Beslut far endast grunda sig pa omstdndigheter som
parterna har haft tillfalle att yttra sig 6ver.”

B. Direktiv 2002/46

7. Kosttillskott regleras i direktiv 2002/46/EG. 1 artikel 2 a i ndmnda direktiv definieras de som
"livsmedel vars syfte ar att komplettera en normal kost och vilka utgoér koncentrerade killor for
ndringsimnen eller andra @&mnen med néringsmassig eller fysiologisk verkan, enskilt eller i
kombination, som séljs i avdelade doser dvs. i form av kapslar, pastiller, tabletter, piller eller liknande,
portionspasar med pulver, ampuller med vétska, droppflaskor och andra liknande doser i flytande form
eller pulverform som ar avsedda att intas i uppmaitta sma enheter.”
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8. I artikel 6 i direktiv 2002/46 foreskrivs krav pa mérkningen, enligt foljande:

”1. For att de produkter som omfattas av detta direktiv skall st i 6verensstimmelse med artikel 5.1 i
direktiv 2000/13/EG skall den beteckning som anvénds vid forsdljning av dessa produkter vara
"kosttillskott”.

2. Den mirkning, presentation och reklam som giller kosttillskott far inte tillskriva dessa egenskaper
som uppges kunna forebygga, behandla eller bota maénskliga sjukdomar eller antyda siddana

egenskaper.

3. Utan att det paverkar tillimpningen av direktiv 2000/13/EG skall foljande obligatoriska uppgifter
ingd i markningen:

a) Namnet pa de kategorier ndringsimnen eller amnen som kédnnetecknar produkten eller en uppgift
om dessa nidringsaimnens eller dmnens art.

b) Den dos av produkten som rekommenderas for dagligt intag.
¢) En varning om att det angivna rekommenderade dagliga intaget inte far 6verskridas.
d) En hénvisning till att kosttillskott inte bor anvdandas som ett alternativ till en varierad kost.

e) En varning om att produkterna bor férvaras utom réackhall fér sma barn.”

III. Bakgrunden till tvisten och forfarandet vid EUIPO och tribunalen

9. Georgios Pandalis dr innehavare av ett EU-varumirke som bestar av ordmirket CYSTUS, vilket
registrerades av EUIPO den 5 januari 2004. Anmaélan gjordes bland annat for “kosttillskott for icke
medicinska dndamal” enligt klass 30 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, i reviderad och @ndrad version.

A. Forfarandet vid EUIPO och overklagandendmndens beslut

10. Den 3 september 2013 ansokte LR Health & Beauty Systems GmbH enligt artikel 51.1 a i
forordningen om EU-varumérken (nu artikel 58.1 a i forordning (EU) nr 2017/1001) om att
varumirket CYSTUS skulle forklaras upphavt. Bolaget motiverade ansdkan med att varumérket inte
hade varit i verkligt bruk under en sammanhidngande femarsperiod.

11. Vid den muntliga férhandlingen uppgav Georgios Pandalis och LR Health & Beauty Systems som
svar pa en fraga fran EU-domstolen att det dven pagar ett ogiltighetsforfarande mot varumairket
CYSTUS. Detta forfarande grundas pa att varumérket ar beskrivande. EUIPO har vilandeforklarat det
drendet i avvaktan pa att forevarande mal har avgjorts.

12. Genom beslut av den 12 september 2014 bifoll EUIPO:s annulleringsenhet ansdkan om
upphédvande. Varumairket forklarades upphévt for en del av de registrerade produkterna, daribland dven

“kosttillskott for icke medicinska dndamal” enligt klass 30 i Nicedverenskommelsen.

13. Genom beslut av den 30 oktober 2015 ogillade forsta overklagandendmnden Georgios Pandalis
overklagande av annulleringsenhetens beslut.

14. Overklagandenimnden grundade sitt beslut pa foljande tvd huvudsakliga argument.
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15. For det forsta fann 6verklagandendmnden att Georgios Pandalis inte hade anvint begreppet Cystus
som unionsvarumérke, utan som beskrivning av sina produkter for att ange att produkterna inneholl
extrakt fran véxtsldktet Cistus Incanus L. som aktiv substans. Det var inte tillrackligt att produkterna
ar forsedda med begreppet CYSTUS i stdllet for "Cistus” och att symbolen ° delvis anvints for att
hinvisa till en anvéindning som unionsvarumirke. Overklagandenimnden fann att varumirket skulle
forklaras upphévt redan pa denna grund.

16. For det andra fann overklagandendmnden att Georgios Pandalis inte hade styrkt att varumarket

varit i verkligt bruk for "kosttillskott for icke medicinska d@ndamal” enligt klass 30, eftersom kraven i
direktiv 2002/46 inte var uppfyllda.

B. Tribunalens dom

17. Den 14 januari 2016 6verklagade Georgios Pandalis 6verklagandendmndens beslut till tribunalen.
Tribunalen ogillade 6verklagandet genom den 6verklagade domen av den 14 februari 2017.

IV. Forfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

18. Georgios Pandalis har overklagat tribunalens dom genom en skrivelse som inkom den
14 april 2017.

19. Han har yrkat att domstolen ska

1) ogiltigforklara den dom som tribunalen meddelade den 14 februari 2017 i mal T-15/16 angdende
det upphdvandeforfarande som inletts mot EU-varumaérke nr 001273119 CYSTUS,

2) upphiva det beslut som EUIPO:s forsta overklagandenimnd meddelade den 30 oktober 2015 i
drende R 2839/2014-1 angdende det upphdvandeforfarande som inletts mot EU-varumérke
nr 001273119 CYSTUS,

3) upphiva det beslut som annulleringsenheten[*] meddelade den 12 september 2014 inom ramen for
upphévandeforfarande nr 8374 C, savitt det i beslutet férordnas att EU-varumérke nr 001273119
CYSTUS forklaras upphavt savitt giller varor i klass 30, “kosttillskott for icke medicinska
dndamal”,

4) avsla den ansokan om ogiltighet som getts in av LR Health & Beauty Systems GmbH i forfarandet
vid annulleringsenheten och forsta Overklagandenimnden mot EU-varumirke nr 001273119
CYSTUS, savitt ansokan géller varor i klass 30, "kosttillskott for icke medicinska éndamal”,

5) forplikta Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet att ersitta riattegangskostnaderna.

20. EUIPO och LR Health & Beauty Systems har yrkat att

1) overklagandet ska ogillas, och

2) klaganden ska forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna.

21. Parterna har inkommit med skriftliga yttranden och yttrade sig muntligen vid férhandlingen den
20 juni 2018.

4 Denna fotnot saknar betydelse for den svenska overséttningen.
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V. Rittslig bedomning

22. Georgios Pandalis aberopar tre grunder till stod for 6verklagandet av tribunalens dom. Den forsta
grunden avser fragan huruvida varor for vilka varumérket CYSTUS har anvénts ska anses tillhora
gruppen “kosttillskott for icke medicinska déndamal” (nedan under avsnitt B), den andra huruvida
Georgios Pandalis har anvant varumarket CYSTUS som varumairke vid mérkning av produkter (nedan
under avsnitt C) och den tredje rétten att yttra sig under forfarandet vid EUIPO (nedan under
avsnitt D). Till att borja med kréivs det emellertid nigra inledande anmérkningar avseende de forsta
béda grunderna.

A. Inledande anmdrkningar

23. For en bittre forstaelse av de forsta bada grunderna ska det erinras om att EUIPO har grundat
upphédvandet av det omtvistade varumaérket pa att det inte har varit i verkligt bruk fér den kategori av
varor for vilken det har anmiailts.

24. Overklagandenimnden fann i detta avseende att ordet "Cystus” inledningsvis inte hade anvints
som varumairke, utan endast beskrivande, och att ingen av de produkter till vilka Georgios Pandalis
hanvisat kan anses utgora “kosttillskott for icke medicinska dndamal”. Det omtvistade beslutet har
saledes antagits pa dubbla grunder, vilka var och en for sig fullstindigt kan motivera beslutet.

25. 1 den o6verklagade domen har tribunalen emellertid inte gjort nagon uttommande prévning av
huruvida Georgios Pandalis grunder for 6verklagande ger skal att ifrdgasdtta bada motiveringarna.

26. Tribunalen har tvirtom endast slagit fast, vad betriffar en del av de angivna produkterna, ndmligen
"Pilots Friend Immunizer®”, "Immun44® Saft” och "Immun44® Kapseln” samt "de 6vriga produkter for
vilka ordet Cystus uteslutande har anvénts i uttrycken Cystus 52 eller Cystus 052, med eller utan
°-symbol”, att ordet "Cystus” inte har anvdnts som varumdrke utan beskrivande. Det dr denna

bedémning som Georgios Pandalis har ifragasatt genom sin andra grund.

27. For en annan del av produkterna, ndmligen sugtabletter, halstabletter, 6rtkoncentrat, gurgellosning
och infektionshimmande tabletter, har tribunalen daremot slagit fast att det inte kan anses vara fraga
om en anvindning som “kosttillskott for icke medicinska dndamal”. Denna bedomning utgor foremal
for den andra grunden.

28. For att oOverklagandet ska kunna bifallas krévs det saledes endast att Georgios Pandalis nar
framgidng med en av dessa grunder med avseende pa en av ndmnda produkter. I sa fall kravs det en
provning av om anvéndningen av varumirket CYSTUS f{6r denna produkt éar tillrdacklig for ett verkligt
bruk.

B. Den forsta grunden — produkterna utgor inte “kosttillskott for icke medicinska dndamdl”

29. Med sin forsta grund har Georgios Pandalis ifragasatt punkterna 54—59 i den 6verklagade domen.
Dir slog tribunalen fast att EUIPO:s 6verklagandendmnd med rdtta hade faststéllt att Georgios
Pandalis inte har bevisat att produkterna sugtabletter, halstabletter, drtkoncentrat, gurgellosning och
infektionshammande tabletter for vilka han har anvint varuméarket CYSTUS é&r “kosttillskott for icke
medicinska dndamal”.

30. Georgios Pandalis védnder sig dels mot att tribunalen har tillimpat bestdmmelserna i
direktiv 2002/46 avseende kosttillskott pa ett felaktigt sdtt, dels mot att motiveringen ar bristfllig.
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1. Den forsta delen av den forsta grunden — begreppet kosttillskott

31. Georgios Pandalis baserar den forsta delen av den forsta grunden pa ett pastitt dsidoséttande av
artikel 51.1 a i forordningen om EU-varumirken. Han hévdar att tribunalen vid beddmningen av
huruvida vissa produkter utgor kosttillskott for icke medicinska dndamél i den mening som avses
enligt den varumarkesrattsliga produktkategorin endast hade fatt tillimpa definitionen av kosttillskott i
artikel 2 a i direktiv 2002/46, men inte kraven i artikel 6 i detta direktiv om markning av kosttillskott.

32. Vid ett sadant resonemang beaktas emellertid inte den funktion som definitionen i direktiv 2002/46
har. Den har inte till syfte att avgrénsa den varumaérkesrattsliga produktkategorin, utan leder endast till
att direktivet blir tillampligt, inbegripet bestimmelserna om markning.

33. For den varumarkesréttsliga produktkategorin har ddremot kosttillskottens utseende, vilket praglas
av bestimmelserna om markning, betydelse. Detta utseende dr ndmligen avgorande ndr det giller till
vilka produktkategorier konsumenten hénfoér produkten.

34. Om de aktuella produkterna inte uppfyller de unionsrittsliga kraven pa mérkning, utgor detta
saledes ett tydligt tecken pa att produkterna inte ska betraktas som kosttillskott.

35. Huruvida avvikelsen fran bestimmelserna om maérkning har tillricklig tyngd for att sla fast att
produkterna inte utgor “kosttillskott for icke medicinska dndamal” maste faststillas genom en
bedomning av de faktiska omstédndigheterna i det enskilda fallet.

36. Detsamma giller med avseende pa den betydelse som tribunalen har tillmatt det forhallandet att de
aktuella produkterna har ett centralt likemedelsnummer, att de siljs i apotek och saluférs med
hanvisningen att de skyddar mot influensa och forkylningar samt lindrar inflammationer i mun och
hals.

37. I detta avseende ska det erinras om att ett dverklagande enligt artikel 256.1 FEUF och artikel 58
forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol ska vara begransat till rittsfragor. Tribunalen
ar ensam behorig att faststdlla och bedoma de relevanta omstdandigheterna liksom bevisningen. Saledes
ar bedomningen av de faktiska omstédndigheterna och bevisningen inte, utom i det fall da de har
missuppfattats, en rittsfraga som i sig dr understilld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande.®

38. Georgios Pandalis har emellertid i sitt dverklagande gjort gillande att tribunalen i punkt 59 i den
overklagade domen missuppfattade de faktiska omstédndigheterna vad gédller Cystus-sugtabletter,
eftersom dessa tabletter inte dr forsedda med den niamnda héanvisningen till positiva hélsoeffekter. En
sadan invandning far framstéllas i ett mél om 6verklagande.

39. Sasom EUIPO emellertid har angett grundas denna invindning pa en felaktig tolkning av den
overklagade domen. Tribunalen slog nédmligen inte fast i punkt 59 att Cystus-sugtabletter salufors med
denna hinvisning, utan faststillde 6verklagandenimndens bevisvirdering. Overklagandenimnden fann
att denna produkt salufors utan hanvisningen och beaktade detta vid sin tolkning.®

40. Foljaktligen ska den forsta delen av den forsta grunden delvis avvisas och ogillas i 6vrigt.

5 Dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringsbyran (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punkt 39), dom av den 17 juli 2014,
Reber/harmoniseringsbyran (C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punkt 35), och dom av den 26 juli 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur
Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, punkt 34).

6 Punkt 57 i det omtvistade beslutet.
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2. Den andra delen av den forsta grunden — bristande motivering

41. Genom den andra delen av den forsta grunden hévdar Georgios Pandalis att tribunalens motivering
ar bristfallig.

42. Enligt honom faststillde inte tribunalen till vilka kategorier hans produkter ska hédnforas.

43. Georgios Pandalis har emellertid missuppfattat vad som utgor saken. Denna utgors uteslutande av
fragan om han har kunnat styrka att varuméarket CYSTUS har varit i verkligt bruk for “kosttillskott for
icke medicinska dndamal”. Det saknar betydelse for denna fraga till vilka andra kategorier hans
produkter ska hanforas.

44. Dessutom hédvdar Georgios Pandalis att det inte framgér av den Overklagade domen varfor
tribunalen vid sin provning enligt artikel 51.1 a och 51.2 i forordningen om EU-varumaérken inte
gjorde en ndrmare provning av huruvida det aktuella EU-varumirket med avseende pa
Cystus-sugtabletterna hade anvénts for "kosttillskott for icke medicinska andamal”.

45. Det ar emellertid dven i detta avseende avgorande att tribunalen vad géller denna fraga — i relativt
allmant hallna ordalag — faststéllde 6verklagandendmndens bedomning. Darigenom tillbakavisade den
samtidigt atminstone underforstatt Georgios Pandalis invdndningar vad géller denna produkt.

46. Overklagandet kan séledes inte vinna bifall p4 den andra delen av den forsta grunden.

C. Den andra grunden — Anvindning som varumdrke

47. Georgios Pandalis gor med sin andra grund gillande att tribunalen i punkterna 43 och 46 i allmént
hallna ordalag har klassificerat det omtvistade EU-varumarket CYSTUS som en beskrivande upplysning
som hanfor sig till namnet pa vixten Cistus, utan att lagga vikt vid det konkreta sitt pa vilket
varumirket anvénts. Detta utgor en vytterligare felaktig rattslig bedémning vid tillimpningen av
artikel 51.1 a i forordningen om EU-varumirken, eftersom varumirket enligt Georgios Pandalis har
varit i verkligt bruk. Dessutom &r motiveringen motségelsefull i detta avseende.

48. Mot denna bakgrund ska jag forst behandla tribunalens resonemang i punkt 46 i den overklagade
domen, vilket vid forsta anblicken faktisk tycks utgora en felaktig rattslig bedomning, och dérefter
Georgios Pandalis ovriga resonemang avseende denna grund.

1. Punkt 46 i den overklagade domen — varumdrket CYSTUS beskrivande karaktér

49. I punkt 46 i den dverklagade domen slog tribunalen fast att dverklagandendmnden inte hade gjort
en oriktig bedomning ndr den fann att den relevanta omséttningskretsen uppfattar begreppet Cystus
som en beskrivande uppgift som hénvisar till beteckningen pé& vixten cistus och inte som
EU-varumirke, varvid den dock inte uttalade sig om huruvida det foreldg ett absolut
registreringshinder i den mening som avses i artikel 7.1 c¢ i forordningen om EU-varumaérken.

50. Georgios Pandalis har vad giller denna bedomning emellertid korrekt invént att dessa uttalanden —
vid en enskild betraktelse — dr motsdgelsefulla. Om den relevanta omsattningskretsen endast uppfattar
varumirket som beskrivande skulle en anvindning som varumdrke vara utesluten. Och detta skulle
samtidigt — oberoende av tribunalens motsatta pastaende — utgora ett absolut registreringshinder enligt
artikel 7.1 c i férordningen om EU-varumaérken.
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51. Namnda bedomning kan dessutom &ven anses tveksam da den foregriper resultatet av ett
ogiltighetsforfarande inom ramen for ett upphdvningsforfarande. Detta strider vid forsta anblicken
mot domen Formula One Licensing/harmoniseringsbyran. Enligt denna dom ar det inte mojligt att i
ett invindningsforfarande mot ett anmalt EU-varumairke, betriffande ett kdnnetecken som é&r identiskt
med ett varumidrke som dr skyddat i en medlemsstat, faststilla att det finns ett absolut
registreringshinder sasom att det saknar sarskiljningsférmaga. Att karakterisera ett kidnnetecken sasom
beskrivande eller generiskt skulle emellertid vara likvirdigt med att férneka dess sirskiljningsférméga.”

52. Visserligen kan man mot en tillimpning av denna réttspraxis pa forevarande mal invanda att
domstolen grundar sig pa det forhéallandet att varken EUIPO eller tribunalen &ér behorig att prova ett
nationellt varumirke.® En sidan institutionell befogenhet foreligger emellertid med avseende p& det
nu aktuella EU-varumaérket, bara det att det krédvs att den utovas i ett annat forfarande.

53. Domstolen har emellertid &ven slagit fast att férordningen om EU-varumirken tillmédter det &ldre
varumirket en viss sérskiljningsformaga i ett invindningsforfarande.” Detta resonemang kan utan
problem tillimpas vid provningen av huruvida ett registrerat EU-varumaérke har varit i verkligt bruk.

54. Denna fraga kan emellertid lamnas 6ppen i forevarande mal.

55. Tribunalen preciserade ndmligen i punkt 47 i den 6verklagade domen vad den faktiskt menade
med den olyckliga formuleringen i punkt 46. Diér frantar tribunalen ndmligen inte begreppet "Cystus”
varje form av sdrskiljningsformdga, vilket skulle vara fallet for ett begrepp som endast ér beskrivande, '’
utan tillerkdnner det atminstone svag sdrskiljningsformdga. Detta uppfyller kraven i nyss ndmnda
réttspraxis. '

56. Denna tolkning medger &ven att tribunalen kunde faststélla att dverklagandendmnden inte hade
yttrat sig betraffande artikel 7.1 c i forordningen om EU-varumaérken.

57. Séledes grundas Georgios Pandalis invindningar mot punkt 46 i den o6verklagade domen pa en
felaktig tolkning av tribunalens, till viss del missvisande, resonemang.

2. Georgios Pandalis évriga argument — bedomning av den faktiska anvindningen av varumdrket
CYSTUS

58. Aven i 6vrigt baseras Georgios Pandalis resonemang avseende den andra grunden i huvudsak pa ett
selektivt och séledes felaktigt sétt att tolka tribunalens bedomning av den motsvarande grunden for
overklagande, inbegripet de angripna punkterna.

59. For det forsta slog tribunalen inte, sisom redan angetts ovan, generellt fast att varumirket
CYSTUS uteslutande kan anviandas beskrivande. Snarare innebdr den svaga sarskiljningsformaga som
tribunalen tillerkdnner varumaérket att det i princip dven kan anvdndas som sddant. Detta innebdr att
det enligt tribunalen &r mojligt att anvdnda varumairket sa, att konsumenterna uppfattar det som
ursprungshédnvisning for en produkt och inte enbart som beskrivning av de @mnen den innehaller.

7 Dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringsbyran (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 41).

8 Dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringsbyran (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkterna 40, 44 och 45), och dom av den
8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 66), samt beslut av den 30 maj 2013, Wohlfahrt/harmoniseringsbyran
(C-357/12 P, EU:C:2013:356, punkt 46), och beslut av den 16 oktober 2013, medi/harmoniseringsbyran (C-410/12 P, EU:C:2013:702, punkt 34).

9 Dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringsbyrén (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkterna 46 och 47).
10 Dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringsbyran (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 41).

11 Dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringsbyran (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 47), och dom av den
8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 67).
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60. For det andra framgér det, sdsom &ven LR Health & Beauty har gjort géllande, av punkt 37 och de
forsta meningarna i punkt 43 i den Overklagade domen att tribunalen i punkterna 39-48 gjorde en
bedomning av den konkreta anvindningen av ordet Cystus pa forpackningarna till produkterna "Pilots
Friend Immunizer®”, "Immun44° Saft” och "Immun44° Kapseln”.

61. For det tredje faststillde tribunalen déarigenom o&verklagandendmndens bedémning att denna
anvindning var beskrivande, det vill sdga inte uppfyllde kraven pé en anvindning som varumaérke.

62. Det nyss anforda ger stod for slutsatsen att varumérket CYSTUS inte har varit i verkligt bruk for
de tre angivna produkterna.

63. Vid bedomningen av fragan huruvida kravet pa verkligt bruk av varumarket ar uppfyllt tas hansyn
till samtliga omstidndigheter och forhallanden som kan styrka att varumirket faktiskt utnyttjas
kommersiellt, i synnerhet i form av sidan anvdndning som anses vara berdttigad i den berdrda
ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa marknadsandelar f6r de varor och tjanster som
skyddas av varumarket.

64. Darvid kan det endast vara fraga om verkligt bruk om anvéndningen ar forenlig med varumaérkets
grundliggande funktion, ndmligen att garantera konsumenten eller slutanvindaren varans eller
tjdnstens ursprung, sa att det dr mojligt att utan risk for forvéixling sdrskilja denna vara eller tjdnst
frdn andra med ett annat ursprung.

65. Mot denna bakgrund krévs det inte att varje anvindning av ett varumaérke sker i 6verensstimmelse
med ursprungsfunktionen.' Inte heller krivs det att allt kommersiellt utnyttjande som péavisats per
automatik utgor verkligt bruk av det aktuella varumirket.' Ett varumiérke kan dirutéver dven ha andra
funktioner, sdsom att garantera varornas eller tjansternas kvalitet eller kommunikations-, investerings-
och reklamfunktioner. '®

66. Hur ett varumairke anvinds i det enskilda fallet kan saledes endast faststdllas pa grundval av en
bedomning av de enskilda omstidndigheterna. Denna bedomning kan emellertid, sdsom redan
pépekats, inte kontrolleras vid 6verklagandet.

3. Inkluderandet av ytterligare produkter

67. Mot ovanstiende Gverviganden kan det invindas att tribunalen i punkt 50 i den 6verklagade
domen slog fast att anvdndningen av varumirket CYSTUS inte kunde erkdnnas med avseende pa “de
ovriga produkter for vilka begreppet Cystus uteslutande har anvénts i uttrycken Cystus 52 eller Cystus
052, med eller utan °-symbol”. Dérigenom utvidgade tribunalen sin bedémning till att inte enbart
omfatta de tre angivna produkterna.

68. Tribunalen motiverade emellertid denna bedomning i punkt 47 i den 6verklagade domen.

12 Dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 38).

13 Dom av den 11 mars 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 36), dom av den 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07,
EU:C:2008:696, punkt 13).

14 Beslut av den 20 maj 2014, Reber Holding/harmoniseringsbyran (C-414/13 P, EU:C:2014:812, punkt 54).
15 Dom av den 17 juli 2014, Reber/harmoniseringsbyran (C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punkt 32).
16 Dom av den 8 juni 2017, W. F. G6zze Frottierweberei och Goézze (C-689/15, EU:C:2017:434, punkterna 42 och 45).
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69. Diar behandlas fragan huruvida anvandningen av begreppet Cystus i begreppen Cystus 52 och
Cystus 052 ska erkdnnas som en anvindning av varumirket CYSTUS. I detta avseende giller som
styrkande av verkligt bruk enligt artikel 15.1 andra stycket a i forordningen om EU-varumirken att
varumérket anvinds i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte forandrar maérkets sérskiljande
egenskaper sa som det registrerats.

70. Tribunalen underkénde emellertid ett sadant resonemang pa grund av den svaga
sarskiljningsformaga som begreppet Cystus har. Denna form av anvdndning dr avsedd att forstdrka
varumdrkets sarskiljningsformaga vésentligen. Saledes paverkas sarskiljningsforméagan i strid med
artikel 15.1 andra stycket a i forordningen om EU-varumirken. Denna motivering 6verensstimmer for
ovrigt med EU-domstolens praxis betriffande anvindning av varumérken som del av andra
varumirken. "

71. Foljaktligen ror tribunalens resonemang i punkterna 47 och 50 i den 6verklagade domen — vilket
Georgios Pandalis inte har ifrdgasatt — en annan fraga dn de av honom ifragasatta punkterna 43
och 46. Forstnamnda resonemang paverkar saledes inte bedomningen av den andra grunden.

4. Slutsats i denna del

72. Den andra grunden ska saledes delvis — savitt den avser en ny provning av de faktiska
omstiandigheterna — avvisas och ogillas i 6vrigt.

D. Den tredje grunden — parternas rdtt att yttra sig

73. Med den tredje grunden har Georgios Pandalis gjort géllande att tribunalen tillimpade artikel 75
andra meningen i forordningen om EU-varumirken pa ett felaktigt sédtt i punkterna 23-25 i den
overklagade domen.

74. Georgios Pandalis har anfort att overklagandendmnden faktiskt fann att varumérket CYSTUS ér
beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordningen om EU-varumérken. Han har inte
getts tillfalle att yttra sig i detta avseende.

75. Tribunalen slog daremot i punkt 24 i den 6verklagade domen fast att 6verklagandendmnden inte
uttalade sig om huruvida det forelag absoluta registreringshinder, det vill siga enligt artikel 7.1 c i
férordningen om EU-varumérken.

76. Om tribunalens bedomning ar korrekt, fanns det saledes inte nagon anledning for EUIPO att ge
Georgios Pandalis tillfille att yttra sig over fragan huruvida varumirket CYSTUS é&r beskrivande i den
mening som avses i artikel 7.1 c i féorordningen om EU-varumairken.

77. Underforstatt omfattar denna grund séledes invindningen att tribunalen har atergett
overklagandendmndens motivering pa ett felaktigt satt, vilket skulle utgora en felaktig rattstillimpning,
eftersom unionsdomstolarna inte i nagot fall far ersitta den motivering som lamnats av den som
antagit den angripna rittsakten med en egen motivering. **

17 Dom av den 1 december 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P, EU:C:2016:918, punkt 29).

18 Dom av den 27 januari 2000, DIR International Film m.fl./kommissionen (C-164/98 P, EU:C:2000:48, punkterna 38 och 48), och dom av den
21 januari 2016, Galp Energia Espana m.fl./kommissionen (C-603/13 P, EU:C:2016:38, punkt 73).
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78. Sasom jag redan har forklarat i samband med provningen av ett annat mal utgor detta ett uttryck
for den kassatoriska verkan som en talan om ogiltighetsforklaring har. Utanfor tillimpningsomradet for
den obegrinsade provningsbehorigheten (artikel 261 FEUF) far unionsdomstolarna inte dndra den
angripa rittsakten, utan ska ogiltigforklara den om och i den utstrackning talan &r vilgrundad
(artikel 264 forsta stycket FEUF). Det ankommer sedan pa unionens berdrda institutioner, organ och
byraer att vidta de atgérder som &dr nodvéindiga for att folja en dom om ogiltigforklaring (artikel 266
forsta stycket FEUF). "

79. Enligt artikel 65.3 i forordningen om EU-varumirken ar tribunalen visserligen inte enbart behorig
att undanrodja det Overklagade beslutet, utan &@ven att dndra det. Emellertid innebéar tribunalens
behorighet att &ndra EUIPO:s oOverklagandenimnds beslut inte att tribunalen far ersitta
overklagandendmndens bedomning med sin egen. Inte heller far tribunalen vidta beddmningar i fragor
dir 6verklagandendmnden énnu inte har uttalat sig.*

80. Overklagandenimnden slog i punkt 32 i det &verklagade beslutet fast att "det vetenskapliga
slaktnamnet pa en véxt inte enbart utgdr namnet pé véxtsliktet (och darmed i vidare bemérkelse
produktnamnet, respektive beskrivande uppgifter i den mening som avses i artikel 7.1 c i
[forordningen om EU-varumaérken] ...) utan dven beskriver de varor vars huvudsakliga bestandsdelar
framstills av véixter fran detta slakte”.

81. Dessutom ska infogandet av symbolen ° enligt punkt 34 i det 6verklagade beslutet "tolkas sa att
[Georgios Pandalis] i sin reklam kommunicerar att han innehar varumairkesrétten till en beskrivande

uppgift ...”.

82. Det ligger nira till hands att tolka detta resonemang som att 6verklagandendmnden slog fast att
varumirket CYSTUS é&r beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c¢ i férordningen om
EU-varumarken.

83. Detta dr emellertid inte den enda tankbara tolkningen.

84. Exempelvis forklarar 6verklagandendmnden att uttalandet i punkt 32 i det 6verklagade beslutet ska
tolkas pa sa sdtt att namnet pa ett vaxtslikte ”i vidare bemarkelse” utgor en beskrivande uppgift i den
mening som avses i artikel 7.1 c i forordningen om EU-varumirken. Underforstatt innebar detta
emellertid att endast ett begrepp som é&r beskrivande i egentlig mening dven maste anses uppfylla
kraven i ndimnda bestammelse och att ett motsvarande varumaérke ska forklaras ogiltigt.

85. Dessutom kan resonemanget i punkt 34 i det overklagade beslutet snarare betraktas som en
tolkning av varumairkesinnehavarens kommunikation dn att 6verklagandendmnden dar slog fast vilken
betydelse anvindningen av symbolen ° ska tillmaitas.

86. Séiledes kan tribunalens tolkning av det 6verklagade beslutet anses forsvarbar och det kan inte
anses att den pa ett otillaitet sdtt har ersatt Overklagandendmndens motivering med sin egen
motivering.

87. Foljaktligen ska dven Georgios Pandalis huvudargument avseende den tredje grunden tillbakavisas.
Eftersom oOverklagandendmnden enligt tribunalens forsvarbara slutsatser inte uttalade sig om
forekomsten av absoluta registreringshinder enligt artikel 7.1 c i férordningen om EU-varumaérken,
kravdes det inte heller att Georgios Pandalis gavs mojlighet att yttra sig i denna fraga.

88. Overklagandet kan dirfor inte vinna bifall pa den tredje grunden.

19 Mitt forslag till avgérande i malet Frucona Kosice/kommissionen (C-73/11 P, EU:C:2012:535, punkterna 92 och 93).

20 Dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringsbyran (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72), och dom av den 21 juli 2016, Apple and Pear
Australia och Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:582, punkt 67).
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VI. Rittegangskostnader

89. Enligt artikel 184.2 i réttegangsreglerna ska domstolen besluta om rattegdngskostnaderna nér
overklagandet ogillas. Enligt artikel 138.1, vilken enligt artikel 184.1 i rattegangsreglerna dr tillaimplig pa
overklaganden, ska tappande part forpliktas att ersdtta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

90. Eftersom Georgios Pandalis har tappat malet och EUIPO och LR Health & Beauty Systems har
framstillt ett motsvarande yrkande, ska han forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.”

VII. Forslag till avgorande
91. Jag foreslar saledes att domstolen meddelar foljande dom:
1) Overklagandet ogillas.

2) Georgios Pandalis ska ersitta rattegangskostnaderna.

21 Se dom av den 26 juli 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, punkt 65), och dom av den
19 april 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, EU:C:2018:269, punkt 71).
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