DOM AV DEN 24.3.2009 — FORENADE MALEN T-318/06—T-321/06
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 24 mars 2009 *

I de forenade malen T-318/06—T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.%, Santo Tirso (Portugal), foretritt av
advokaterna M. Oehen Mendes och D. Jeffries,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av J. Novais Gongalves, i egenskap av
ombud,

svarande,

* Rattegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

General Optica, SA, Barcelona (Spanien), foretritt av advokaterna M. Curell Aguila
och X. Fabrega Sabaté,

angaende talan i fyra mal mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd den 8 augusti 2006 (drendena R 944/2005-1, R 945/2005-1,
R 946/2005-1 och R 947/2005-1) om ogiltighetsférfaranden mellan Jorge Moreira da
Fonseca, L.® och General Optica, SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordforanden I. Pelikdnova samt domarna K. Jiirimae och S. Soldevila
Fragoso (referent),

justitiesekreterare: handldggaren N. Rosner,

med beaktande av de ansokningar, som inkom till forstainstansréttens kansli den
27 november 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlagor, som inkom till forstain-
stansréttens kansli den 23 mars 2007,
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med beaktande av intervenientens svarsinlagor, som inkom till férstainstansrittens
kansli den 23 mars 2007,

efter forhandlingen den 16 september 2008,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten General Optica, SA ingav den 10 juli 1997 tvd ansokningar om
registrering av gemenskapsvarumérke till harmoniseringsbyrén i enlighet med radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaruméirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse.
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De sokta varumérkena utgors av de nedan atergivna figurkédnnetecknen GENERAL
OPTICA:

- I-
o

CEMNERAL
CP LA

De tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klass 42 i Nicedverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumaérkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.
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Den 10 september 1999 registrerades gemenskapsvarumérkena GENERAL OPTICA
for optikertjanster under nummer 573592 och 573774.

Intervenienten ingav den 5 november 2001 ytterligare tva ans6kningar om registrering
av gemenskapsvarumirke for samma tjdnster. Dessa ansokningar avsdg de nedan
atergivna figurkdnnetecknen GENERAL OPTICA. Dessa varumirken registrerades
den 20 november 2002 och den 31 januari 2003 under nummer 2436798 respektive
2436723.

GENERALEDGEFIER

Intervenienten ar dven innehavare av det internationella varumirket nr 483246,
GENERAL OPTICA for apparater, instrument och optiska artiklar i klass 9 samt for
annons- och reklamverksamhet, avseende optiska varor som respektive dgare tillverkar
och salufér, som omfattas av klass 35. Sedan intervenienten den 13 februari 1997 avstatt
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fran att utvidga varumarkesritten till att omfatta Portugal, ingavs en ansdkan om en
sadan utvidgning pa nytt den 14 februari 1997 och beviljades den 16 februari 1998.
Detta varumaérke aterges nedan:

Den 27 januari 2004 ingav sékanden Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.%,
ansokningar om ogiltighetsforklaring av gemenskapsfigurmédrkena GENERAL
OPTICA till harmoniseringsbyran med stéd av artiklarna 52.1 ¢ och 8.4 i férordning
nr 40/94, i den lydelse som var tillimplig vid tidpunkten for omstiandigheterna i malet.

Sokanden grundade sina ansokningar om ogiltighetsforklaring pa innehavet av det
dldre nidringskidnnetecknet (nome de estabelecimento) Generaldptica, for vilket en
ansokan om registrering hade ingetts den 4 september 1987 och vilket hade registrerats
den 24 april 1990 for import och detaljhandelsforséljning av optiska apparater,
precisionsapparater och kameror.

P& samma grundval vickte sokanden &ven talan vid portugisisk domstol om
ogiltigforklaring av utvidgningen till Portugal av det internationella varumérket och
intervenientens bolagsnamn samt om forbud att anvdnda dessa kédnnetecken. Under
forhandlingen ingav sokanden ett avgorande fran Supremo Tribunal de Justica
(portugisisk kassationsdomstol) av den 10 juli 2008, i vilket denna domstol faststillde
avgoranden fran Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (civildomstol i Lissabon,
Portugal) och Tribunal da Relagdo de Lisboa (appellationsdomstol i Lissabon), som
avgjort malet till sokandens fordel. Sedan parterna utvecklat sin talan i detta avseende
lades avgorandet fran Supremo Tribunal de Justica till handlingarna i malet den
16 september 2008, vilket har beaktats i forhandlingsprotokollet.
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Den 7 juni 2005 avslog harmoniseringsbyrans annulleringsenhet ansdkningarna om
ogiltighetsforklaring av de fyra gemenskapsfigurmérkena GENERAL OPTICA. Annul-
leringsenheten bedomde att sokanden inte hade visat att det a&beropade kdnnetecknet
verkligen anvénts och inte heller att detta hade anvénts i mer &n lokal omfattning.

Sokanden 6verklagade vart och ett av annulleringsenhetens beslut den 1 augusti 2005.
Sokanden yrkade att dessa beslut skulle ogiltigforklaras och att yrkandena om
ogiltigforklaring av de ovanndmnda gemenskapsvarumérkena skulle bifallas.

Forsta overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran faststillde annulleringsen-
hetens beslut genom beslut av den 8 augusti 2006 (nedan kallade de angripna besluten)
och avslog 6verklagandena.

Overklagandenimnden angav i huvudsak att sokandeforetaget inte hade styrkt att detta
verkligen hade anvént det ifragavarande kdnnetecknet och vidare att denna anvéindning
varit av lokal omfattning.

Forfarandet och parternas yrkanden

Genom beslut meddelat den 10 juli 2008 av ordféranden pa forstainstansrittens andra
avdelning, forenades mélen T-318/06—T-321/006 vad giller det muntliga forfarandet
och domen, i enlighet med artikel 50 i forstainstansréittens réittegangsregler.
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Sokanden har yrkat att forstainstansratten ska

— vilandeforklara mélet tills de portugisiska domstolarnas avgérande vinner laga
kraft,

— ogiltigférklara de angripna besluten,

— ogiltigforklara registreringen av gemenskapsfigurmédrkena GENERAL OPTICA,
och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersétta réittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansritten ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.
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Under forhandlingen har s6kanden forklarat sig aterkalla det tredje yrkandet, vilket har
beaktats i forhandlingsprotokollet.

Rittslig bedomning

Yrkandet om vilandeforkiaring

Parternas argument

Sokanden har hidvdat att ett gemenskapsbeslut som strider mot ett avgérande som
meddelats av portugisisk domstol skulle vara till skada for principen om gemenskaps-
varumdrkessystemets enhetlighet, som innebér att ett varumirke ska ha samma
rattsverkan i samtliga medlemsstater i unionen, och att denna inte &r absolut
sjalvstandig i forhallande till de nationella rittsordningarna. Sékanden har darfor gjort
gillande att det dr nodviandigt att vilandeforklara malet tills de portugisiska
domstolarnas avgorande vinner laga kraft.

Harmoniseringsbyrén och intervenienten har gjort gillande att dessa argument inte
kan godtas.

Forstainstansrattens beddmning

Det ska anmirkas att de portugisiska domstolarnas avgorande betréiffande det
internationella varumairket nr 483246, GENERAL OPTICA, och intervenientens
bolagsnamn har vunnit laga kraft till fo6ljd av det ovan i punkt 9 ndmnda avgorandet fran
Supremo Tribunal de Justica. I det nuvarande skedet av forfarandet vid forstainstans-
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ratten har sokandens yrkande att mélet ska vilandeforklaras tills de portugisiska
domstolarnas avgorande vinner laga kraft dérfor forlorat sitt foremal.

Det ska i vart fall betonas att de portugisiska domstolarnas avgorande endast avser
utvidgningen till Portugal av det internationella varumérket GENERAL OPTICA och
intervenientens bolagsnamn. Eftersom de portugisiska domstolarnas avgérande inte
innebar ett allmént forbud mot att anvdnda ett varumérke som innehaller orden general
optica i Portugal, inverkar detta avgorande inte pd gemenskapsvarumirkena
GENERAL OPTICA. I motsats till vad sokanden har anfért under férhandlingen
skulle ett avgorande fran forstainstansritten som innebér att registreringen av
gemenskapsvarumérkena GENERAL OPTICA faststills darfor inte gora det mojligt
for intervenienten att kringga de portugisiska domstolarnas avgorande. I synnerhet
inverkar en faststillelse av att gemenskapsvarumarkena GENERAL OPTICA ir giltiga
inte pa den skyldighet att avsta frdn att anvinda det internationella varumérket
GENERAL OPTICA och intervenientens bolagsnamn i Portugal som fdljer av Supremo
Tribunal de Justicas avgérande.

I motsats till vad s6kanden har gjort gillande, kan bristande 6verensstimmelse mellan
de portugisiska domstolarnas och forstainstansrittens avgéranden inte medfora att
gemenskapsvarumirkessystemets enhetliga karaktir ifrdgasitts. Gemenskapsvaru-
mirkets enhetliga karaktér ér en princip som inte &r absolut utan innebér att undantag
kan goras, sasom de som foreskrivs i artiklarna 106 och 107 i férordning nr 40/94 om
forbud mot bruk av ett gemenskapsvarumairke respektive éldre réttigheter som géller
lokalt (domstolens dom av den 22 juni 1994 i mal C-9/93, IHT Internationale
Heiztechnik och Danzinger, REG 1994, s. I-2789, punkt 55; svensk specialutgéva,
volym 15, s. [-227).

Sokandens yrkande att malet ska vilandeforklaras ska darfor ogillas.

II - 663



24

25

26

DOM AV DEN 24.3.2009 — FORENADE MALEN T-318/06—T-321/06

Yrkandena om ogiltigforklaring

Till stod for sin talan har sokanden dberopat tva grunder. Den forsta grunden avser
asidosittande av artiklarna 52.1 ¢ och 8.4 i forordning nr 40/94. Den andra grunden
avser asidosittande av reglerna 22 och 40.6 i kommissionens férordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av radets forordning nr 40/94
(EGT L 303, s. 1).

Om sokandens begiran om vilandeforklaring ska tolkas som en grund avseende
ifrigasittande av den omstandigheten att harmoniseringsbyran inte vilandeférklarade
forfarandet i vintan pa att de portugisiska domstolarnas avgorande skulle vinna laga
kraft, ska det konstateras att denna omsténdighet inte kan inverka pa de angripna
beslutens lagenlighet. Detta argument kan saledes inte godtas.

Den forsta grunden: Asidosdittande av artiklarna 52.1 ¢ och 8.4 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har forst och framst gjort géllande att rdtten till ndringskdnnetecknet
Generaldptica forvarvades fore tidpunkten for registreringen av gemenskapsfigurmar-
kena GENERAL OPTICA. Detta niringskidnnetecken registrerades némligen den
4 september 1987, medan den forsta ansokan om registrering som gemenskapsvaru-
mérke av figurmirkena GENERAL OPTICA ingavs forst den 10 juli 1997.
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Sokandeforetaget har for det andra hévdat att dess ensamritt till naringskidnnetecknet
Generaloptica enligt artikel 295.2 i Cédigo da propriedade industrial (portugisisk lag
om industriell 4ganderétt) medfor forbud mot senare registrering av ett kinnetecken
som varumdrke eller annat kdnnetecken som anvéinds i naringsverksamhet.

Betriffande 6verklagandendmndens pastiende att sokanden inte hade gjort verkligt
bruk av niringskannetecknet Generaldptica i niringsverksamhet i den mening som
avses i artikel 8.4 i forordning nr 40/94 har s6kanden gjort géllande att portugisiska
nédringskdnnetecken inte omfattas av gemenskapsrittsliga bestimmelser om anviand-
ning, utan av den ordning som anges i Cédigo da propriedade industrial. S6kanden har
dérefter preciserat att foretaget sedan ar 1987 och fram till nu har anvint kinnetecknet
Generaldptica som ndringskannetecken i enlighet med tillamplig portugisisk lagstift-
ning.

Sokandeforetaget har for det fjarde havdat att dess ensamritt till ndringskdnnetecknet
Generaloptica har nationell omfattning, eftersom den i enlighet med artikel 4.1 i Cédigo
da propriedade industrial omfattar hela Portugal. Sokanden har vidare héavdat att
gemenskapsritten inte dr relevant for att sla fast vad som utgor relevant anvéndning,
eftersom bestimmelserna om néiringskdnnetecken inte har harmoniserats.

I samband med sina argument avseende artikel 8.4 i férordning nr 40/94 har
sokandeforetaget for det femte péstétt for det forsta att dess ekonomiska verksamhet
liknar intervenientens och for det andra att gemenskapsfigurmarkena GENERAL
OPTICA och niringskdnnetecknet Generaldptica bestar av exakt samma ord och
uttalas pa samma sitt, varfor de inte kan skiljas at.

Harmoniseringsbyrén och intervenienten har gjort gdllande att det saknas skl att godta
sokandens argument avseende verkligt bruk och kdnnetecknets omfattning. Harmoni-
seringsbyran har dessutom bestritt argumentet avseende risk for forvaxling.
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Forstainstansrattens bedomning

Enligt artikel 52.1 c i férordning nr 40/94 jamford med artikel 8.4 i samma férordning
innebdr den omstandigheten att ett annat kinnetecken &n ett varumairke foreligger att
ett gemenskapsvarumérke kan ogiltigforklaras om kiannetecknet uppfyller f6ljande fyra
kumulativa villkor samtidigt. Kénnetecknet ska anvindas i naringsverksamhet. Det ska
anvidndas i mer dn bara lokal omfattning. Rétten till kinnetecknet ska ha forvirvats
enligt ratten i den medlemsstat dar detta kidnnetecken anvéndes innan ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumirke gavs in. Kénnetecknet ska slutligen ge
innehavaren ritt att forbjuda anvidndning av ett yngre varumirke. Genom dessa fyra
villkor begrinsas det antal andra kédnnetecken &n varumérken som kan aberopas mot
ett gemenskapsvarumarkes giltighet inom hela gemenskapen i enlighet med artikel 1.2
i forordning nr 40/94.

De tva forsta villkoren, det vill sdga villkoren avseende anvindningen och omfattningen
av det aberopade kénnetecknet, varav den sistndimnda inte far vara enbart lokal, f6ljer av
lydelsen i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 och ska dérfor tolkas mot bakgrund av
gemenskapsritten. I forordning nr 40/94 foreskrivs saledes enhetliga normer for
anvindningen av kdnnetecken och deras omfattning. Dessa normer ér forenliga med de
principer som ligger till grund for det system som inforts genom nédmnda férordning.

Det framgér dédremot av uttrycket “om och i den man det finns tillimplig nationell
lagstiftning om detta kdnnetecken” att de tva andra villkor, som anges dérefter
i artikel 8.4 a och b i férordning nr 40/94 ér villkor som foreskrivs i férordningen, men
som till skillnad fran de foregaende villkoren ska beddmas med beaktande av kriterier
som foreskrivs i den nationella ritt som giller for det &dberopade kénnetecknet.
Hénvisningen till den nationella ritt som géller for det aberopade kdnnetecknet ar
fullstindigt befogad, eftersom kidnnetecken som star utanfor systemet fér gemen-
skapsvarumairken enligt forordning nr 40/94 kan éberopas mot ett gemenskapsvaru-
mirke. Det édr siledes endast med stod av den nationella rétt som géller for det
aberopade kidnnetecknet som det kan slas fast huruvida det &beropade kidnnetecknet ar
dldre 4n gemenskapsvarumirket och om det kan medfora att det &r motiverat att
férbjuda anvindning av ett yngre varumérke.
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Villkoren om anvéndning i néringsverksamhet och omfattningen av det aberopade
kénnetecknet ska darfor, i motsats till vad s6kanden har anfért, tolkas mot bakgrund av
de enhetliga normerna i gemenskapsritten och inte mot bakgrund av portugisisk rétt.

Enligt villkoret avseende omfattningen av det ifrigavarande kénnetecknet ska denna
omfattning inte vara enbart lokal. Betréffande tolkningen av detta villkor ska det forst
och fraimst betonas att ratio legis for denna bestimmelse &dr att begrdnsa antalet
kédnnetecken som kan hamna i konflikt genom att det inte dr mojligt att bestrida
registrering av ett gemenskapsvarumirke eller bestrida ett gemenskapsvarumérkes
giltighet pa grundval av ett dldre kénnetecken som inte ar tillréckligt betydelsefullt eller
signifikativt.

Det ska i 6vrigt preciseras att omfattningen av ett kidnnetecken som anvénds for att
identifiera en viss ekonomisk verksamhet ska bestimmas i forhéllande till kénneteck-
nets funktion att ange ursprung. Med beaktande av detta fordras forst och framst att
hénsyn tas till det geografiska perspektivet av kinnetecknets omfattning, det vill sdga
det omrade inom vilket kdnnetecknet anvinds for att identifiera innehavarens
ekonomiska verksamhet, sdsom framgar av en bokstavstolkning av artikel 8.4
i forordning nr 40/94. For det andra ska det ekonomiska perspektivet av kannetecknets
omfattning beaktas. Detta ska bedomas med beaktande av under hur ling tid
kénnetecknet har fyllt sin funktion i ndringsverksamhet och hur intensivt det anvénts,
med beaktande av den grupp inom vilken det ifrdgavarande kdnnetecknet har blivit kdnt
som en sérskiljande bestandsdel, ndmligen konsumenter, konkurrenter och leveran-
torer, samt med beaktande av vilken spridning kidnnetecknet har fatt genom till exempel
reklam och Internet.

Relevansen av undersokningen av det ekonomiska perspektivet kan forstas genom en
teleologisk tolkning av villkoret avseende det &beropade kinnetecknets omfattning.
Sasom redan konstaterats ovan i punkt 36 syftar detta villkor till att begrdnsa potentiella
konflikter till sdidana som kan uppkomma mellan de kdnnetecken som verkligen ar
betydande. For att faststilla vilken faktisk och verklig betydelse det &beropade
kannetecknet har inom det ifragavarande omradet ska bedémningen inte vara enbart
rent formell, utan kénnetecknets inverkan inom det ifragavarande omradet ska
undersokas efter det att det har anvénts som en sérskiljande bestandsdel.
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Av vad som anforts framgar — i motsats till vad sokanden har gjort géllande — att den
omsténdigheten att kinnetecknet ger innehavaren ensamritt inom hela det nationella
omradet i sig &r otillricklig for att sla fast att kdnnetecknet anvdnds i mer &n bara lokal
omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning nr 40/94.

Betriffande det relevanta omradet ska det, for att sla fast att det aberopade
kénnetecknet anvdnds i mer 4n bara lokal omfattning, beaktas att de kdnnetecken
som kan hamna i konflikt med ett gemenskapsvarumérke ér ensamrétter som grundas
pé rittsregler som ér tillimpliga inom olika geografiska omraden. Harav foljer att det
omrade som &r relevant vid bedomningen av dessa ensamrétters omfattning ar det
omrade inom vilket var och en av dessa rittsregler ar tillimpliga. Det ér ndmligen inom
hela eller en del av detta omréde som en rittsregel ger upphov till ensamrétter som kan
hamna i konflikt med ett gemenskapsvarumarke.

Ur gemenskapsrittslig synvinkel anvénds kdnnetecknet i mer &dn lokal omfattning inom
det relevanta omradet nér det har en inverkan som inte &r inskrankt till en begransad del
av detta omrade, vilket i allménhet ar fallet med en stad eller en provins. Det ar
emellertid inte mojligt att a priori och pa ett abstrakt sétt avgora vilken del av ett omrade
som ska beaktas for att sla fast att ett kinnetecken anvénds i mer &én lokal omfattning.
Bedomningen av ett kidnneteckens omfattning maste dérfor goras pa ett konkret sétt
och med beaktande av omsténdigheterna i varje enskilt fall.

For att med giltig verkan kunna invéinda mot registrering av ett gemenskapsvarumérke
eller ha framgang med en talan om ogiltigférklaring &r det nédvandigt att visa att det
aberopade kdnnetecknet efter anvdandning har fatt sadan betydelse att det ur tredje
mans synvinkel inte &r inskrankt till en begransad del av det relevanta omradet.

Sokanden har enligt forordning nr 40/94 mojlighet att vilja vilken bevisning han vill
anvinda for att styrka att det &beropade kdnnetecknet anvénts i mer dn bara lokal
omfattning. Detta kan styrkas genom ett nétverk av filialer som &r ekonomiskt
verksamma inom hela det ifrdgavarande omradet. Det kan styrkas pa ett enklare sitt
genom att till exempel forete fakturor som utfirdats utanfor den region dir sokanden
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har sitt sdte, genom att forete tidningsartiklar som utvisar i vilken omfattning
allménheten har kinnedom om det aberopade kdnnetecknet eller genom att visa att
reseguider innehaller hdnvisningar till anlaggningen.

Det framgar emellertid inte av den bevisning som s6kanden har férebringat att det
kédnnetecken som &beropats i forevarande mal har anvints i mer &n bara lokal
omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning nr 40/94. Sasom
overklagandendmnden konstaterade i punkt 33 i de angripna besluten, foljer det av de
handlingar som sokanden har foretett att det ifrdgavarande kdnnetecknet vid den
tidpunkt d& ans6kan om registrering av de tva forsta gemenskapsvarumérkena gavs in
under néstan tio r hade anvénts enbart for en inrédttning som ar 6ppen for allménheten
i den portugisiska staden Vila Nova de Famalicdo, som har 120000 invanare. Sina
forklaringar under forhandlingen till trots har sokanden inte forebringat nagon
bevisning for att kédnnetecknet &r ként bland konsumenterna och inte heller for
sokandens handelsforbindelser utanfoér denna stad. Sokandeforetaget har inte heller
visat att det utvecklat ndgon annonsverksamhet for att gora reklam for sin inrdttning
utanfor ndmnda stad. Néaringskdnnetecknet Generaloptica maste darfor anses ha
anvénts i enbart lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i férordning
nr 40/94.

I motsats till vad sokanden forefaller ha gjort gillande innebdr denna slutsats inte att
subsidiaritetsprincipen dsidositts. Enligt andra och tredje skélen i forordning nr 40/94
ar den omstindigheten att en gemenskapsordning for varumarken foreligger en foljd av
att Europeiska unionen har tillagts behorighet i friga om den inre marknaden, eftersom
de hinder i form av territoriell begridnsning av de rittigheter som medlemsstaternas
respektive lagstiftning ger varumarkesinnehavare ska avskaffas genom denna marknad.
Subsidiaritetsprincipen kan darfor inte spela nagon roll. Det ska i 6vrigt betonas att de
nationella réttsordningarna inte forbigds genom den rittsliga regleringen av
gemenskapsvarumairken, eftersom denna innehéller foreskrifter om mekanismer som
gor det mojligt att beakta dldre nationella kénnetecken. Detta giller bland annat
artikel 106 i forordning nr 40/94 med avseende pa dldre rittigheter i den mening som
avses i artiklarna 8 och 52.2 i namnda férordning, déribland sadana kidnnetecken som
anvénts i mer dn bara lokal omfattning. Detta giller dven artikel 107 i férordning
nr 40/94 med avseende pa éldre réttigheter som géller lokalt. I forevarande mal maste
mojligheten for gemenskapsvarumérkena GENERAL OPTICA att samexistera med
néringskdnnetecknet Generaldptica undersokas i ett annat forfarande med avseende pa
artikel 107 i forordning nr 40/94. Innehavaren av en dldre rattighet som géller lokalt har
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enligt detta forfarande mojlighet att motsitta sig anvindning av ett gemenskapsvaru-
miérke inom det omride dir denna rittighet atnjuter skydd.

Mot bakgrund av det anférda finner fOrstainstansrdtten att niringskdnnetecknet
General6ptica inte dr ett kinnetecken som anvénts i mer dn bara lokal omfattning i den
mening som avses i artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

Eftersom villkoren i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 &r kumulativa dr det tillrdckligt att
ett av dem inte dr uppfyllt for att en ansokan om ogiltighetsforklaring ska ogillas. Det
saknas under dessa forhallanden anledning att bedoma om det &éberopade kdnnetecknet
har anviénts i ndringsverksamhet.

Det ska noteras att risken for forvaxling mellan néringskdnnetecknet Generaléptica
och gemenskapsvarumirkena GENERAL OPTICA kan beaktas i samband med en
bedomning enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 f6rst i ssmband med en prévning av
en néringskanneteckeninnehavares mojligheter att, enligt artikel 239 avsnitt fi Codigo
da propriedade industrial, motsitta sig att ett liknande eller identiskt yngre varumérke
anvinds. Denna bedomning kan emellertid goras endast om néringskédnnetecknet
uppfyller de 6vriga villkoren i artikel 8.4 i férordning nr 40/94, vilket inte &r fallet
i forevarande mal.

Av vad anforts foljer att 6verklagandendmnden inte begick négot fel nér den avslog de
ansokningar om ogiltighetsforklaring som grundats pé en éldre rittighet i den mening
som avses i artiklarna 52.1 ¢ och 8.4 i férordning nr 40/94. Talan kan dérfor inte bifallas
savitt avser den forsta grunden.
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Den andra grunden: Asidosdttande av reglerna 22 och 40.6 i forordning nr 2868/95

Parternas argument

Sokanden har hdvdat att 6verklagandendmnden inte iakttog skyldigheten att anmoda
sokanden att forebringa bevisning for tidigare anvindning av det aberopade
kédnnetecknet och vidare att ndmnden forbigick den ytterligare bevisning som
sokanden forebringade under forfarandet. Denna bevisning utgjordes av bland annat
ett nytt intyg, som forsamlingen i Vila Nova de Famalicio hade utfirdat. Av detta
framgick att inrédttningen varit 6ppen oavbrutet sedan ar 1988. Bevisningen utgjordes
vidare av en kopia av en deklaration som séndes till skattemyndigheterna nir den
ekonomiska verksamheten inleddes och av en deklaration som uppréttats av foretagets
revisor. I denna anges den dag da inréttningen paborjade sin ekonomiska verksamhet,
att inrdttningen fortfarande dr 6ppen och den érliga genomsnittliga omsattningen.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har gjort géllande att dessa argument inte
kan godtas.

Forstainstansrattens bedomning

Forstainstansrdtten konstaterar forst och framst att overklagandendmnden i det
aktuella fallet inte var skyldig att anmoda s6kanden att forebringa bevis for anvandning
av ndringskdnnetecknet Generaloptica. Sasom forstainstansritten angett ovan
i punkt 32 dr bevis for anvidndning av det aberopade varumérket ett av de villkor som
maste vara uppfyllda for att komma i atnjutande av det skydd som foreskrivs i artikel 8.4
i forordning nr 40/94. Det &r enbart innehavare av kidnnetecken som anvénts
i ndringsverksamhet som kan gora géllande ett sddant skydd. Detta utgor en visentlig
skillnad i férhéllande till gemenskapsvarumaérken och nationella varumérken enligt
artikel 8.2 a i férordning nr 40/94, som aberopas i ett invandningsforfarande eller ett
ogiltighetsforfarande. Enligt artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 samt reglerna 22
och 40.6 i forordning nr 2868/95 behover anvandning av varumadrke visas endast om
den som ansoker om registrering av gemenskapsvarumairke eller innehavaren av ett
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gemenskapsvarumirke begir det. Enligt reglerna 22.1 och 40.6 i férordning nr 2868/95
ar harmoniseringsbyran dérvid skyldig att anmoda invdndaren eller den som ansoéker
om ogiltighetsforklaring att forebringa bevis pa anvédndning inom en féreskriven frist.

Det ska i 6vrigt anmérkas att det saknas fog for grunden avseende att 6verklagande-
ndmnden begick ett fel genom att inte beakta de handlingar som ingetts for forsta
gangen under Overklagandeforfarandet. Det framgar ndmligen av punkt 33 i de
angripna besluten att 6verklagandendmnden undersokte dessa handlingar innan den
fann att dessa inte var tillrackliga for att styrka att ndringskédnnetecknet General6ptica
hade anvénts i mer dn lokal omfattning. Talan kan dérfor inte bifallas sévitt avser den
andra grunden och ska ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler ska tappande part forpliktas
att ersitta rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och
intervenienten har yrkat att skanden ska forpliktas att ersitta riattegangskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyrans och intervenientens
yrkanden bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L.** ska ersitta rittegangskostnaderna.

Pelikanova Jurimée Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 24 mars 2009.

Underskrifter
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