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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 december 2012 *

"Gemenskapsvarumérke — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 15.1 — Begreppet 'verkligt bruk av
varumirket’” — Brukets geografiska utbredning — Bruk av gemenskapsvarumarket i en enda
medlemsstat — Fraga huruvida detta ar tillrackligt”

I mal C-149/11,

angdende en begidran om foérhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Gerechtshof te ’s-
Gravenhage (Nederlinderna) genom beslut av den 1 februari 2011, som inkom till domstolen den
28 mars 2011, i malet

Leno Merken BV

mot

Hagelkruis Beheer BV,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av A. Rosas, tillférordnad ordférande pa andra avdelningen, samt domarna U. Lohmus
(referent), A. O Caoimh, A. Arabadjiev och C.G. Fernlund,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: forste handlaggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 19 april 2012,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Leno Merken BV, genom D.M. Wille, advocaat,

— Hagelkruis Beheer BV, genom J. Spoor, advocaat,

— Nederldndernas regering, genom C. Wissels och C. Schillemans, bada i egenskap av ombud,
— Belgiens regering, genom J.-C. Halleux, i egenskap av ombud,

— Danmarks regering, genom C.H. Vang, i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: nederlédndska.
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— Tysklands regering, genom K. Petersen, i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom J. Gstalter, i egenskap av ombud,

— Ungerns regering, genom M. Ficsor, K. Szijjarté och K. Molndr, samtliga i egenskap av ombud,
— Forenade kungarikets regering, genom S. Ossowski, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom T. van Rijn, F.W. Bulst och F. Wilman, samtliga i egenskap av
ombud,

och efter att den 5 juli 2012 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 15.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009
av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).

Begidran har framstillts i ett méal mellan Leno Merken BV (nedan kallat Leno) och Hagelkruis Beheer
BV (nedan kallat Hagelkruis) angiende den invindning som Leno, som &r innehavare av
gemenskapsvarumidrket ONEL, framstillt mot Hagelkruis ansokan om registrering av
Beneluxvaruméarket OMEL.

Tillampliga bestimmelser

Forordning nr 207/2009
Skélen 2—4, 6 och 10 i forordning nr 207/2009 har foljande lydelse:

”(2) En harmonisk utveckling av de ekonomiska aktiviteterna bor fraimjas i hela gemenskapen, liksom
en fortsatt och balanserad tillvixt genom forverkligandet av en vél fungerande inre marknad med
villkor som motsvarar de pa en nationell marknad. For att kunna forverkliga en sddan marknad
och stirka dess enhetlighet, krdvs det inte bara att hindren for den fria rorligheten for varor och
tjianster avskaffas och att det infors en ordning som sdkerstiller att konkurrensen inte snedvrids,
utan ocksa att de rattsliga forhallandena dr saddana att foretagen utan drdjsmal kan anpassa
tillverkningen och distributionen av varor eller tillhandahallandet av tjanster till gemenskapens
forhallanden. Bland de medel som foretagen bor ha tillgdng till for att kunna genomféra detta,
aterfinns varumaérken som gor det mojligt att sdrskilja foretags varor och tjéanster pa samma sétt
inom hela gemenskapen, oavsett granser.

(3) For att fullfolja gemenskapens ovan nimnda mal forefaller det nodvéindigt att tillhandahélla en
gemenskapsordning for varumirken som innebdr att foretag genom ett enda forfarande kan
forvirva gemenskapsvarumérken som atnjuter samma skydd och far réttsverkan i hela
gemenskapen. Principen om gemenskapsvarumérkens enhetliga karaktar bor gilla om inget annat
sags i denna forordning.
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(4) Tillndrmning av nationell lagstiftning &r inte tillrackligt for att avskaffa det hinder i form av
territoriell begransning av de rittigheter som medlemsstaternas respektive lagstiftning ger
varumairkesinnehavare. For att foretagen ska ha mojlighet att bedriva sin verksamhet utan
begriansningar pa hela den inre marknaden krévs det varumirken som regleras med hjilp av
enhetliga gemenskapsbestammelser vilka ar direkt tillimpliga i alla medlemsstater.

(6) Gemenskapsbestimmelser om varumirken kan dock inte ersitta medlemsstaternas
varumadrkeslagar. Det forefaller i sjdlva verket inte vara rimligt att foretagen ska vara skyldiga att
ansoka om att deras varumiérken registreras som gemenskapsvarumairken, eftersom nationella
varumidrken dven i fortsittningen kommer att vara nodvindiga for de foretag som inte vill att
deras varumairken ska vara skyddade pa gemenskapsniva.

(10) Det ar endast berittigat att skydda gemenskapsvarumérken och att skydda é&ldre registrerade
varumirken mot gemenskapsvarumirken i den utstrickning som dessa varumdrken faktiskt
anvands.”

Artikel 1.2 i denna forordning foreskriver foljande:

"Ett gemenskapsvarumirke ska ha en enhetlig karaktir. Det ska ha samma rattsverkan i hela
gemenskapen: det far inte registreras, Overlatas eller avstas ifran eller bli foremal for beslut om
upphdvande av innehavarens rittigheter eller forklaras ogiltigt, inte heller far dess anvéndning
forbjudas om det inte géller for hela gemenskapen. Denna princip ska gélla om inte annat foreskrivs i
denna forordning.”

Artikel 15 i forordningen, med rubriken "Bruk av gemenskapsvarumirken”, stadgar foljande:

”1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
gemenskapsvarumaérket i gemenskapen for de varor eller tjéanster for vilka det registrerats, eller om
sadant bruk inte skett inom en period av fem ér i {6ljd, ska gemenskapsvarumaérket bli foremal for de
sanktioner som bestdms i denna férordning, under forutsdttning att det inte finns skalig grund for att
gemenskapsvarumarket inte anvénts.

Med sadant bruk som avses i forsta stycket likstalls

a) att gemenskapsvarumairket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte fordndrar markets
sarskiljande egenskaper sa som det registrerats,

b) att gemenskapsvarumirket i gemenskapen anbringas pa varor eller deras emballage endast for
exportandamal.

2. Bruk av gemenskapsvarumdrket med innehavarens medgivande ska anses utgéra bruk av
innehavaren.”

Artikel 42 i forordningen har rubriken "Prévning av invandning”. Artikel 42.2 och 42.3 har foljande
lydelse:

”2. Pa begdran av sokanden ska en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumairke vilken gjort en
invindning, ldgga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggorandet av ansokan om gemenskapsvarumirke verkligen har anvints inom
gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och som ldggs till stod for
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invindningen, eller for att det finns skilig grund for att det inte anvédnts, forutsatt att det éldre
gemenskapsvarumaérket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av saddan
bevisning ska inviandningen avslés. ...

3. Punkt 2 ska tillimpas nér det géller de dldre nationella varumérken som avses i artikel 8.2 a, varvid
anvindningen i den medlemsstat i vilken det dldre nationella varumairket skyddas ska motsvara
anviandning i gemenskapen.”

Artikel 51 i férordning nr 207/2009 har rubriken "Grunder fér upphdvande”. I artikel 51.1 a stadgas
foljande:

"Efter ansokan till [harmoniseringsbyran] eller pa grundval av ett genkdromal i mal om
varumadrkesintrang ska de rattigheter som tillhér en innehavare av ett gemenskapsvarumérke forklaras
upphévda i foljande fall:

a) Om varumirket under en sammanhidngande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i
gemenskapen for de varor eller tjénster for vilka det &r registrerat och det inte finns skélig grund
for att varumarket inte anvénts. ...”

Artikel 112 i forordningen har foljande lydelse:

”1. Sokanden eller innehavaren av ett gemenskapsvarumaérke far begdra omvandling av sin ansékan om
gemenskapsvarumadrke eller av sitt gemenskapsvarumaérke till en ansokan om nationellt varumarke

a) iden méan ansokan om gemenskapsvarumérket avslas, aterkallas, eller anses aterkallad,
b) i den méan gemenskapsvarumarket upphor att ha rattsverkan.
2. Omvandling fér inte ske

a) om rattigheterna for innehavaren av gemenskapsvarumairket har upphévts pa grund av underlaten
anvdndning, med mindre gemenskapsvarumairket i den medlemsstat for vilken omvandlingen
begirs har anvénts pa ett sadant siatt som kan anses som verkligt bruk enligt den medlemsstatens
lagstiftning,

Direktiv 2008/95/EG

Skdl 2 i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, s. 25) har foljande lydelse:

"Den lagstiftning om varumérken som gillde i medlemsstaterna innan [radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17, s. 178)] tradde i
kraft inneholl olikheter som kunde hindra den fria rorligheten for varor och det fria utbytet av tjéanster
samt snedvrida konkurrensforhéllandena pa den gemensamma marknaden. Med tanke pa den inre
marknadens funktion var det déarfér nodvandigt att nirma medlemsstaternas lagar till varandra.”
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Artikel 10.1 i direktivet foreskriver foljande:

"Om innehavaren av varumdrket inte inom fem ar efter det att registreringsforfarandet avslutats har
gjort verkligt bruk av varumairket i medlemsstaten for de varor eller tjdnster for vilka det registrerats,
eller om sadant bruk inte skett under fem ar i f6ljd, ska varumérket bli foremal for de sanktioner som
bestims i detta direktiv, under forutsittning att det inte finns giltiga skal till att varumérket inte
anvants.

»

Beneluxkonventionen om immateriella réttigheter

Beneluxkonventionen om immateriella rattigheter (varuméarken och formgivning), undertecknad i Haag
den 25 februari 2005, i dess gillande lydelse fran den 1 februari 2007 (nedan kallad
Beneluxkonventionen), syftar bland annat till att pa ett systematiskt och transparent sitt konsolidera
de enhetliga lagarna om inforlivande av forsta varumérkesdirektivet 89/104, vilket upphavts genom
och ersatts av direktiv 2008/95.

Artikel 2.3 i Beneluxkonventionen har féljande lydelse:

"Prioritetsordningen mellan ansokningar ska bestimmas med hénsyn till de réttigheter som finns vid
tiden for ansokan och da forfarandet dger rum avseende

a) identiska varumairken som registrerats for identiska varor eller tjénster,
b) identiska eller liknande varumirken som registrerats for identiska varor eller tjinster eller varor

respektive tjanster av liknande slag, om det finns risk for forvixling bland allménheten, inbegripet
risken for att det sokta varumarket associeras med det dldre varumaérket.

Artikel 2.14.1 i Beneluxkonventionen foreskriver foljande:

"Den som ansokt om registrering av eller som innehar ett dldre varumérke kan, inom en tidsfrist pa tva
manader rdknad fran den forsta dagen i manaden efter publiceringen av ansokan, skriftligen till
Beneluxbyran invinda mot ett varumérke som

a) enligt artikel 2.3 a och b har ett senare prioritetsdatum, eller

Enligt artikel 2.45 i Beneluxkonventionen ska ”[a]rtikel 2.3 och 2.28 tredje stycket a ... gilla pa
motsvarande sitt om registreringen grundar sig pa en tidigare inkommen ansdkan om
gemenskapsvarumarke”.

Artikel 2.46 i Beneluxkonventionen stadgar foljande:
"Artikel 2.3 och 2.28 tredje stycket a ska gilla dven gemenskapsvarumairken for vilka anciennitet for
Beneluxomradet pa giltigt sitt &beropas enligt gemenskapsvarumairkesforordningen, &ven om den

Beneluxregistrering eller internationella registrering som ligger till grund fo6r ancienniteten har
aterkallats frivilligt eller giltighetstiden for denna har 16pt ut.”
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 27 juli 2009 ansokte Hagelkruis om registrering av ordmirket OMEL vid Benelux byra for
immateriell 4ganderitt (varumérken och formgivning) (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
(merken en tekeningen of modellen)) for tjanster i klasserna 35 (reklam och PR, affirsadministration,
administrativa tjanster, forvaltning av kommersiella foretag, marknadsforing), 41 (utbildning och
kursverksamhet, anordnande av seminarier och konferenser) och 45 (juridiska tjanster) enligt
Nice6verenskommelsen om  internationell  klassificering av  varor och tjdnster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

Leno dr innehavare av gemenskapsordmérket ONEL, for vilket ansokan ingavs den 19 mars 2002 och
vilket registrerades den 2 oktober 2003 for tjanster i klasserna 35, 41 och 42 enligt
Nice6verenskommelsen.

Den 18 augusti 2009 invinde Leno mot den registrering av varumérket OMEL som Hagelkruis ansokt
om och grundade sig dérvid pa artikel 2.14.1 jamford med artikel 2.3 a eller b i Beneluxkonventionen.
Hagelkruis svarade pa invdndningen med att efterfraga bevis for bruk av gemenskapsvarumarket.

Genom beslut av den 15 januari 2010 avslog Beneluxbyran invindningen och anforde som skal att
Leno inte hade visat att bolaget hade gjort verkligt bruk av varumirket ONEL inom en femarsperiod
fore dagen for publiceringen av den omtvistade registreringsansokan. Leno overklagade det beslutet
till Gerechtshof te ’s-Gravenhage.

Enligt den hénskjutande domstolen dr det otvistigt mellan parterna att de bada varumérkena liknar
varandra och dr registrerade for identiska eller liknande tjanster samt att bruket av varumérket OMEL
kan medfora risk for forvixling i den mening som avses i artikel 2.3 b i Beneluxkonventionen. De ar
dock oense om tolkningen av begreppet “"verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15 i
forordning nr 207/2009 och i synnerhet om vilken geografisk utbredning som kravs for att verkligt
bruk ska anses foreligga.

Det framgar av den hédnskjutande domstolens forklaringar att det ar utrett att Leno har visat att det
dldre varumirket ONEL verkligen brukats i Nederlinderna under den relevanta perioden, men att
bolaget inte lagt fram nagra bevis for bruk inom gemenskapen i 6vrigt.

Enligt den hinskjutande domstolen foljer det av EU-domstolens praxis (se dom av den 11 mars 2003 i
mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 43, och av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P,
Sunrider mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-4237, punkterna 66, 70-73 och 76, samt beslut av
den 27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 27) att "verkligt
bruk” dr ett autonomt unionsrattsligt begrepp, att brukets geografiska utbredning endast ar en av de
faktorer som ska beaktas for att bestimma huruvida det &dldre varumérket verkligen brukats for de
varor eller tjanster det registrerats for samt att bruk av varumiérket i en enda medlemsstat inte
nodvandigtvis innebar att det inte kan foreligga verkligt bruk i gemenskapen.

Den hianskjutande domstolen vill dock fa klarlagt betydelsen av gemensam foérklaring nr 10 om
artikel 15 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaruméirken
(EGT L 11, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), som tagits in i protokollet fran
Europeiska unionens rads sammantride vid antagandet av forordning nr 40/94 (publicerad i
Harmoniseringsbyrdns officiella tidning, 1996, s. 613) (nedan kallad den gemensamma forklaringen),
enligt vilken ”[r]adet och kommissionen anser att verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15 i
ett enda land utgor verkligt bruk inom gemenskapen”.
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Mot denna bakgrund beslutade Gerechtshof te ’s-Gravenhage att vilandeforklara malet och att stilla
foljande fragor till domstolen:

”1) Ska artikel 15.1 i forordning ... nr 207/2009 ... tolkas si, att det for verkligt bruk av ett
gemenskapsvarumarke riacker med bruk inom en enda medlemsstat, forutsatt att detta bruk, om
det var fraga om ett nationellt varumaérke, skulle betraktas som verkligt bruk i den medlemsstaten
(se gemensam forklaring nr 10 om artikel 15 i ... forordning ... nr 40/94 ... och
harmoniseringsbyrans riktlinjer f6r invdndningsforfarandet)?

2) Om svaret pa fraga 1 ar nekande, betyder det att ovanndmnda bruk av ett gemenskapsvarumérke
inom en enda medlemsstat aldrig kan utgora verkligt bruk i gemenskapen i den mening som avses
i artikel 15.1 i forordning ... nr 207/2009?

3) Om bruk av ett gemenskapsvarumidrke inom en enda medlemsstat aldrig kan utgora verkligt bruk
i gemenskapen, vilka kriterier ska da tillampas vid bedomningen av huruvida det foreligger verkligt
bruk i gemenskapen vad giller den geografiska utbredningen av bruket av ett
gemenskapsvarumairke, vid sidan om 6vriga omstédndigheter?

4)  Eller ska artikel 15 i [forordning nr 207/2009] tvartom — i motsats till vad som sdgs ovan — tolkas
sa, att bedomningen av huruvida det foreligger verkligt bruk inom gemenskapen ska goras helt
frikopplat fran de enskilda medlemsstaternas territoriella gréanser (och exempelvis goras utifran
marknadsandelar (produktmarknad/geografisk marknad))?”

Provning av tolkningsfragorna

Den hinskjutande domstolen har stillt sina fragor, vilka ska provas gemensamt, for att fa klarhet i om
artikel 15.1 i forordning nr 207/2009 ska tolkas sd, att verkligt bruk av ett gemenskapsvarumairke i en
enda medlemsstat riacker for att uppfylla kravet pa "verkligt bruk av ett varumirke i gemenskapen” i
den mening som avses i den bestimmelsen eller om den bedomningen ska goras frikopplat fran
medlemsstaternas territoriella granser.

Domstolen erinrar inledningsvis om att varumairkesskyddet inom Europeiska unionen kidnnetecknas av
samexistens mellan flera olika skyddssystem. Direktiv 2008/95, & ena sidan, har enligt skal 2 till syfte att
narma medlemsstaternas varumarkeslagar till varandra for att undanrdja olikheter som kan hindra den
fria rorligheten for varor och det fria utbytet av tjédnster samt snedvrida konkurrensforhallandena pa
den gemensamma marknaden (se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 mars 2012 i
maél C-190/10, GENESIS, punkterna 30 och 31).

Forordning nr 207/2009, & andra sidan, syftar sasom framgar av skél 3 i forordningen till att uppritta
en gemenskapsordning for varumirken som atnjuter samma skydd och far réttsverkan i hela unionen
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 april 2011 i mal C-235/09, DHL Express France,
REU 2011, s. I-2801, punkt 41, och domen i det ovanndmnda malet GENESIS, punkt 35).

Domstolen har redan, i domarna i de ovanndmnda malen Ansul och Sunrider mot
harmoniseringsbyran och i beslutet i det ovannidmnda malet La Mer Technology, tolkat begreppet
"verkligt bruk” vid bedomningen av verkligt bruk av nationella varumérken, och fann déarvid att det &r
ett autonomt unionsréttsligt begrepp som ska ges en enhetlig tolkning.

Det framgar av denna réttspraxis att det ar fraga om “verkligt bruk” av ett varumérke nér detta anviands
i enlighet med sin grundliaggande funktion, ndmligen att garantera ursprungsidentiteten hos de varor
och tjanster for vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehélla avsdttningsmojligheter for
dessa varor och tjanster. Sa &r inte fallet vid symbolisk anvdndning som enbart har till syfte att
bibehalla varumairkesrétten. Bedomningen av huruvida varumérket verkligen har brukats ska goras pa
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grundval av samtliga omstidndigheter och forhallanden som kan styrka att det faktiskt utnyttjas
kommersiellt. Sddana omsténdigheter &r, i synnerhet, anvindning som anses motiverad i den berérda
ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor och tjdnster som
skyddas av varumirket, dessa varors eller tjdnsters art, marknadens egenskaper samt i vilken
omfattning och hur ofta varumirket har anvénts (domarna i de ovannimnda maélen Ansul, punkt 43,
och Sunrider mot harmoniseringsbyrdan, punkt 70, samt beslutet i det ovanndmnda malet La Mer
Technology, punkt 27).

Domstolen har ocksa framhallit att omfattningen av det omrade dar varumaérket har anvints endast ar
en omstindighet bland flera som ska beaktas for att avgora huruvida det ror sig om verkligt bruk (se
domen i det ovanndmnda maélet Sunrider mot harmoniseringsbyran, punkt 76).

Denna tolkning ar analogt tillimplig pd gemenskapsvarumairken, eftersom direktiv 2008/95 och
forordning nr 207/2009 har samma syfte vad giller kravet pa verkligt bruk av varumarket.

Det framgar bade av skdl 9 i direktivet och av skil 10 i forordningen att unionslagstiftaren har haft for
avsikt att villkora uppritthallandet av de réttigheter som ett nationellt varumirke respektive ett
gemenskapsvarumirke medfér med att det faktiskt anvdnds. Sasom generaladvokaten papekat i
punkterna 30 och 32 i sitt forslag till avgorande, skulle ett gemenskapsvarumérke som inte anviands
kunna vara ett hinder for konkurrensen genom att begrénsa vilka kédnnetecken som kan registreras av
andra som varumdrken samt berova konkurrenterna mojligheten att anvinda detta eller ett liknande
varumirke vid saluforingen av varor eller tjanster pa den inre marknaden vilka &r identiska med eller
av liknande slag som dem som skyddas av varumadrket i fraga. Om ett gemenskapsvarumirke inte
brukas riskerar det foljaktligen ocksd att begrinsa den fria rorligheten for varor och friheten att
tillhandahalla tjanster.

Vid en analog tillimpning pa gemenskapsvarumérken av ovan i punkt 29 nimnda réttspraxis ska dock
skillnaden mellan den geografiska rackvidden av skyddet for nationella varumairken respektive skyddet
for gemenskapsvarumairken beaktas, en skillnad som for ovrigt ocksa framgar av sjélva lydelsen av de
bestimmelser om kravet pa verkligt bruk som ér tillimpliga pa respektive typ av varumairken.

Enligt artikel 15.1 i férordning nr 207/2009 ska, ”[o]m innehavaren av varumérket inte inom fem ar
efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumairket i gemenskapen for de varor eller
tjianster for vilka det registrerats, eller om sadant bruk inte skett inom en period av fem ar i {dljd, ...
gemenskapsvarumarket bli foremal for de sanktioner som bestdims i denna forordning, under
forutsdttning att det inte finns skélig grund for att gemenskapsvarumairket inte anvénts”. Artikel 10 i
direktiv 2008/95 innehaller i sak samma bestimmelse tillimpat pa nationella varumairken, vilka ska
vara foremal for verkligt bruk ”i medlemsstaten”.

Denna skillnad mellan de tva varumérkesordningarna vad géiller den geografiska utbredningen av det
"verkliga bruket” understryks dessutom av artikel 42.3 i forordning nr 207/2009. Diar stadgas att
bestimmelsen i artikel 42.2 i forordningen - ndmligen att den som ansoker om ett
gemenskapsvarumirke vid invdndning kan begira att det liaggs fram bevis for att det é&ldre
gemenskapsvarumarket verkligen har anvdnts inom gemenskapen — ska tillimpas dven pa éldre
nationella varumirken, “varvid anvdndningen i den medlemsstat i vilken det é&ldre nationella
varumérket skyddas ska motsvara anvindning i gemenskapen”.

Sasom framgar av ovan i punkt 30 ndmnda réttspraxis utgoér emellertid den geografiska utbredningen
av bruket inte ett separat kriterium for verkligt bruk, utan en av komponenterna i ett sadant bruk
som maste ingd som en del i helhetsbedomningen och beaktas parallellt med oOvriga ingaende
komponenter. Frasen ”i gemenskapen” syftar till att precisera den geografiska referensmarknaden for
bedomningen av huruvida det foreligger verkligt bruk av ett gemenskapsvarumarke.
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For att kunna besvara de hdnskjutna fragorna ska domstolen saledes prova vad som omfattas av
uttrycket “verkligt bruk i gemenskapen” i den mening som avses i artikel 15.1 i forordning
nr 207/2009.

Lydelsen av den bestammelsen hénvisar inte pa nagot sitt till medlemsstaternas territorium. Tvirtom
framgar det tydligt att gemenskapsvarumirket maste anvidndas i gemenskapen, vilket med andra ord
innebdr att bruk av varumaérket i tredjeland inte far beaktas.

Eftersom artikel 15.1 i forordning nr 207/2009 inte innehéller nagra ytterligare preciseringar, ska
bestimmelsens sammanhang samt det system som upprittats genom lagstiftningen i fraga liksom
syftena med denna beaktas.

Vad giller syftena med forordning nr 207/2009 framgar det av skélen 2, 4 och 6 i forordningen att den
avser att motverka det hinder som de territoriellt avgrdnsade rattigheter som medlemsstaternas
lagstiftning ger varumairkesinnehavarna utgoér och ddrmed ge foretagen mojlighet att anpassa sin
ekonomiska verksamhet till gemenskapsdimensionen och utéva sin verksamhet utan hinder.
Gemenskapsvarumairket ger saledes innehavaren mdjlighet att saluféra sina varor och tjanster under
samma kénnetecken i hela gemenskapen, utan att behova ta hidnsyn till granser. De foretag som inte
ar intresserade av att skydda sina varumirken pa gemenskapsniva kan & sin sida vilja att anvénda sig
av nationella varumirken och didrmed inte behdova ansoka om registrering av dessa som
gemenskapsvarumarken.

For att nd dessa mal har unionslagstiftaren foreskrivit i artikel 1.2 jamford med skél 3 i forordning
nr 207/2009 att ett gemenskapsvarumérke ska ha en enhetlig karaktér. Det betyder att det ska atnjuta
ett enhetligt skydd och ha samma rittsverkan i hela gemenskapen. Det far i princip inte registreras,
overlatas eller avstas ifran eller bli foremal for beslut om upphdvande av innehavarens réttigheter eller
forklaras ogiltigt, och inte heller far dess anvdndning forbjudas om det inte giller for hela
gemenskapen.

Syftet med systemet med gemenskapsvarumairken ér séledes, saisom framgar av skal 2 i férordningen,
att erbjuda motsvarande villkor pa den inre marknaden som de som rader pa en nationell marknad.
Att mot den bakgrunden tillmédta medlemsstaternas territorier en sérskild betydelse inom ordningen
med gemenskapsvarumirken skulle motverka uppnaendet av de mal som anges i punkt 40 ovan och
skada gemenskapsvarumarkets enhetliga karaktér.

En systematisk undersokning av forordning 207/2009 ger visserligen vid handen att vissa av
bestimmelserna hanvisar till en eller flera medlemsstaters territorium. De hénvisningarna gors dock
fraimst i sammanhang som ror nationella varumirken, i bestimmelser om behorighet och om
domstolsforfaranden rorande gemenskapsvarumidrken samt om internationell registrering, medan

uttrycket ”i gemenskapen” i allménhet anvinds i samband med de rittigheter som ett
gemenskapsvarumarke medfor.

Vid bedomningen av huruvida det foreligger "verkligt bruk i gemenskapen” i den mening som avses i
artikel 15.1 i forordning nr 207/2009 ska man saledes bortse fran medlemsstaternas territoriella
granser.

Den tolkningen paverkas varken av den i punkt 23 ovan nidmnda gemensamma forklaringen, enligt
vilken "verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15 i ett enda land utgor verkligt bruk inom
gemenskapen”, eller av harmoniseringsbyréans riktlinjer for invindningsforfarandet, som innehaller en
motsvarande bestimmelse.

Vad for det forsta giller den gemensamma forklaringen framgér det av fast rittspraxis att ndr en

forklaring som forts in i radets protokoll inte kommit till uttryck i den sekundérrittsliga
bestimmelsens lydelse, kan den inte tillmétas betydelse vid tolkningen av bestimmelsen (se dom av
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den 26 februari 1991 i mal C-292/89, Antonissen, REG 1991, s. [-745, punkt 18, svensk specialutgéva,
volym 11, s. I-55, av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 25, av den
10 januari 2006 i mal C-402/03, Skov och Bilka, REG 2006, s. 1-199, punkt 42, och av den
19 april 2007 i mél C-356/05, Farrell, REG 2007, s. I-3067, punkt 31).

Radet och kommissionen har for oOvrigt uttryckligen erkdnt denna begrinsning i ingressen till
forklaringen, dar det anges att "radets och kommissionens forklaringar, som aterges nedan, utgor inte
en del av lagstiftningen och foregriper inte domstolens tolkning av denna”.

Vad for det andra giller harmoniseringsbyrans riktlinjer, dr dessa inte bindande vid tolkningen av
unionsrattens bestimmelser.

Argumentet fran vissa berorda parter som yttrat sig i detta forfarande att den geografiska utbredningen
av bruket av ett gemenskapsvarumirke pa intet sitt far vara begridnsad till en enda medlemsstat kan
inte heller godtas. Det argumentet grundar sig pa artikel 112.2 a i forordning nr 207/2009, enligt
vilken ett gemenskapsvarumarke, vars innehavare har forlorat sina réttigheter pa grund av underlaten
anviandning, far omvandlas till en ansokan om nationellt varumérke om ”"gemenskapsvarumaérket i den
medlemsstat for vilken omvandlingen begirs har anvénts pa ett sadant sédtt som kan anses som verkligt
bruk enligt den medlemsstatens lagstiftning”.

Aven om det férvisso dr motiverat att vinta sig att ett gemenskapsvarumirke — eftersom skyddet for
ett sadant dr geografiskt mer omfattande dn for ett nationellt varumirke — ocksd maste anvidndas
inom ett storre geografiskt omrade én i en enda medlemsstat for att uppfylla kravet pa "verkligt bruk”,
ar det inte uteslutet att marknaden for de varor eller tjanster for vilka ett gemenskapsvarumirke har
registrerats under vissa omstdndigheter faktiskt dr avgransad till en enda medlemsstat. I ett sddant fall
skulle anvidndningen av gemenskapsvarumarket inom det omradet samtidigt kunna uppfylla kravet pa
verkligt bruk av ett gemenskapsvarumarke och pa verkligt bruk av ett nationellt varumarke.

Sasom generaladvokaten betonat i punkt 63 i sitt forslag till avgorande, ar det bara i det fallet da en
nationell domstol finner att anvdndningen i en medlemsstat, med hénsyn till samtliga omstandigheter i
malet, inte var tillrackligt omfattande for att utgora verkligt bruk i gemenskapen som det fortfarande
kan vara mdjligt att omvandla gemenskapsvarumairket till en ansokan om ett nationellt varumaérke
med stod av undantaget i artikel 112.2 a i férordning nr 207/2009.

Vissa berorda parter som yttrat sig infor domstolen har ocksa anfort att &ven om medlemsstaternas
granser inte beaktas inom den inre marknaden, innebdar kravet pa verkligt bruk av ett
gemenskapsvarumairke att detta anvdnds i en vésentlig del av gemenskapen, vilket kan utgoéras av en
medlemsstat. Det kriteriet pastas folja analogt av dom av den 14 september 1999 i mal C-375/97,
General Motors (REG 1999, s. [-5421), punkt 28, av den 22 november 2007 i mal C-328/06, Nieto
Nuno (REG 2007, s. 1-10093), punkt 17, och av den 6 oktober 2009 i mal C-301/07, PAGO
International (REG 20009, s. 1-9429), punkt 27.

Inte heller det argumentet kan godtas av domstolen. For det forsta ror ndmnda rittspraxis tolkningen
av bestimmelserna om utvidgat skydd for varumirken som ar kdnda eller vilkdnda i gemenskapen
eller i den medlemsstat dér de dr registrerade. Dessa bestimmelser har emellertid ett annat syfte &n
kravet pa verkligt bruk, vilket kan medfora att en invindning avslas eller till och med att
varumérkesratten upphévs, sasom foreskrivs bland annat i artikel 51 i férordning nr 207/2009.

Aven om det, fér det andra, dr rimligt att vdnta sig att ett gemenskapsvarumirke anvinds inom ett
storre geografiskt omrade dn de nationella varumirkena, behover det bruket inte vara geografiskt
omfattande for att betraktas som verkligt, eftersom detta beror pa den berérda varans eller tjanstens
egenskaper pa marknaden (se, analogt, vad giller brukets kvantitativa utbredning, domen i det
ovannamnda maélet Ansul, punkt 39).
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Eftersom bedomningen av huruvida varumérket verkligen har brukats ska goras pa grundval av
samtliga omstidndigheter och forhéllanden som kan styrka att det utnyttjas kommersiellt for att
bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som varumérket ar registrerat for, ér
det inte mojligt att a priori abstrakt faststdlla vilken geografisk utbredning som ska krédvas vid
provningen av huruvida verkligt bruk foreligger. Nagon de minimis-regel, vilken skulle foérhindra de
nationella domstolarna att gora en helhetsbeddomning av omstdndigheterna i maélet, kan saledes inte
faststillas (se, analogt, beslutet i det ovanndmnda malet La Mer Technology, punkterna 25 och 27,
och domen i det ovanndmnda malet Sunrider mot harmoniseringsbyran, punkterna 72 och 77).

Vad giller bruket av gemenskapsvarumaérket i fraga i det nationella malet, forfogar EU-domstolen inte
over de faktiska uppgifter som krévs for att ge den hénskjutande domstolen mer konkreta anvisningar i
fragan huruvida det varumairket verkligen brukas. Sdsom framgér av 6vervigandena ovan ankommer
det pa den hinskjutande domstolen att bedoma huruvida varumérket i frdga anvdnds i enlighet med
sin grundldggande funktion och i avsikt att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor eller
tjianster som skyddas. Den beddémningen ska grunda sig pa samtliga relevanta omstdndigheter och
forhallanden, sasom den relevanta marknadens egenskaper, varornas eller tjainsternas art, brukets
geografiska och kvantitativa utbredning samt i vilken omfattning och hur ofta varumérket har anvints.

De hénskjutna fragorna ska foljaktligen besvaras pa foljande sitt. Artikel 15.1 i férordning nr 207/2009
ska tolkas si, att vid bedomningen av huruvida ett varumirke blivit foremal for "verkligt bruk i
gemenskapen” i den mening som avses i nidmnda bestimmelse ska medlemsstaternas territoriella
granser inte beaktas.

Ett gemenskapsvarumirke &r foremal for "verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i
forordning nr 207/2009 nir det anvdnds i enlighet med sin grundldggande funktion och i avsikt att
bibehélla eller skapa marknadsandelar i gemenskapen for de varor eller tjinster som avses med
varumirket. Det ankommer pa den hédnskjutande domstolen att avgora huruvida de villkoren é&r
uppfyllda i det nationella malet. Den bedomningen ska grunda sig pa samtliga relevanta
omstindigheter och forhédllanden, sasom den relevanta marknadens egenskaper, varornas eller
tjiansternas art, brukets geografiska och kvantitativa utbredning samt i vilken omfattning och hur ofta
varumarket har anvints.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pd den nationella domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter
har haft ér inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

Artikel 15.1 i radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken ska tolkas sa, att vid bedomningen av huruvida ett varumirke blivit
foremal for ”verkligt bruk i gemenskapen” i den mening som avses i nimnda bestimmelse ska
medlemsstaternas territoriella grinser inte beaktas.

Ett gemenskapsvarumirke dr foremal for ”verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 15.1 i
forordning nr 207/2009 nir det anvinds i enlighet med sin grundliggande funktion och i avsikt
att bibehalla eller skapa marknadsandelar i Europeiska gemenskapen for de varor eller tjinster
som avses med varumirket. Det ankommer pa den hanskjutande domstolen att avgora huruvida
de villkoren ér uppfyllda i det nationella malet. Den bedémningen ska grunda sig pa samtliga
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relevanta omstindigheter och forhallanden, sasom den relevanta marknadens egenskaper,
varornas eller tjinsternas art, brukets geografiska och kvantitativa utbredning samt i vilken
omfattning och hur ofta varumirket har anvints.

Underskrifter
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