SUNRIDER MOT HARMONISERINGSBYRAN — ESPADAFOR CABA (VITAERUIT)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 8 juli 20047

I mal T-203/02,

The Sunrider Corp., Torrance, Kalifornien (Férenta staterna), foretritt
av advokaten A. Kockliuner,

stkande,

mot

Byréan for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Laitinen, i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i forfarandet vid dverklagandenéimnden vid harmoniseringsbyran
var:

Juan Espadafor Caba, bosatt i Grenada (Spanien),

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn den 8 april 2002
(drende R 1046/2000-1), avseende ett invindningsforfarande mellan
Juan Espadafor Caba och The Sunrider Corp.,,

* Rittegangssprak: engelska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordfdranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N.J. Forwood,

justitiesekreterare : byradirektoren J. Plingers,

med beaktande av den ansékan och den replik som inkom till forstainstansrattens
kansli den 2 juli 2002 respektive den 27 mars 2003,

med beaktande av den svarsinlaga och den duplik frén harmoniseringsbyran som
inkom till forstainstansrattens kansli den 23 oktober 2002 respektive
den 23 juni 2003,

efter forhandlingen den 3 december 2003,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 1 april 1996, med stéd av radets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1L
svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i andrad lydelse, en ansdkan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byréan).
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Det varumérke som avses med registreringsansékan ar ordmirket VITAFRUIT.

De varor som avses med ansdkan om registrering som gemenskapsvarumirke ingar i
klasserna 5, 29 och 32 enligt Nicetverenskommelsen om internationell klassificering
av varor och tjlinster vid registrering av varumérken av den 15 juni 1957, med
dndringar och tilldgg, och motsvarar, efter senare &ndringar av registreringsansékan
enligt s6kandens skrivelser av den 30 juli och den 14 december 1998, fér var och en
av klasserna foljande beskrivning:

— Klass 5: "Likemedel, farmaceutiska och kemiska hygienprodukter; dietiska
substanser och niringsersittningar anpassade for medicinskt bruk; barnmat;
preparat baserade pé vitaminer, sparimnen och/eller mineraler for dietiskt
dndamél eller som niringstillskott; néringskoncentrat eller niringstillskott
baserade pa orter, ortteer, allt for hilsovardsdndamal.”

— Kklass 29: "Kétt, fisk, icke levande bltdjur och skaldjur samt fiaderfi och vilt;
kstt och korv, skaldjur, fjaderfi och vilt, dven konserverade eller djupfrysta;
frukter och gronsaker (inklusive svamp och potatis, sirskilt pommes frites och
andra potatisprodukter), konserverade, djupfrysta, torkade kokta eller tillagade
for omedelbar konsumtion; soppor eller soppkonserver; delikatessallader; ratter
innehéllande kott, fisk, fjaderfd, vilt och grénsaker, dven djupfrysta; Hgg;
buljongkétt och buljongextrake; gronsaksextrakt och konserverade orter for
anvindning vid matlagning; icke medicinska niringskoncentrat och néirings-
tillskott baserade pa orter, 6rtmat, #ven i form av mellanmal.”

— klass 32: "OL; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker; frukt- och grénsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat for
framstillning av drycker; drycker baserade pa 6rter och vitaminer.”
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Registreringsansokan offentliggjordes den 5 januari 1998 i Bulletinen for gemen-
skapsvarumdrken nr 2/98.

Den 1 april 1998 framstillde den andra parten i forfarandet vid overklagande-
nimnden, med stéd av artikel 42.1 i forordning nr 40/94, en invindning mot att
varumirket skulle registreras for samtliga varor som avsigs med anstkan.
Inviindningen grundades pa att det fanns ett varumérke registrerat i Spanien, med
den 19 oktober 1960 som prioritetsdatum, Detta varumérke (nedan kallat det &ldre
yarumirket) utgors av ordmirket VITAFRUT och har registrerats for varor som
ingar i klasserna 30 och 32 enligt Niceverenskommelsen och som motsvarar
foljande beskrivning: "kolsyrade icke alkoholhaltiga drycker som inte r avsedda for
medicinskt bruk, alla slag av kalla drycker som inte &r avsedda for medicinskt bruk,
kolsyrade preparat, brusgranulat, ojésta frukt- och grénsakssafter (med undantag av
vort), laskedrycker, apelsindricka, kalla drycker (med undantag av mandelmjolk),
kolsyrat vatten, Seidlitzvatten och konstgjord is”.

Till stéd for sin invindning aberopade den andra parten i invindningsforfarandet
det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Sokanden begirde i skrivelse av den 21 oktober 1998 att den andra parten i
forfarandet vid overklagandenimnden i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94 skulle ligga fram bevis for att det under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggérandet av ansékan om gemenskapsvarumirke hade gjorts
verkligt bruk av det #ldre varumirket i den medlemsstat i vilken detta varumirke
skyddas. Invindningsenheten vid harmoniseringsbyrin (nedan kallad invéndnings-
enheten) anmodade, i meddelande av den 26 november 1998, den andra parten i
forfarandet vid 6verklagandenimnden att ligga fram sdan bevisning inom tvé
ménader.
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Den 22 januari 1999 tillhandaholl den andra parten i férfarandet vid 6verklagande-
nimnden vid harmoniseringsbyrdn dels sex flasketiketter pa vilka det aldre
varumdrket forekom, dels fjorton fakturor och bestillningssedlar, varav tio stycken
var daterade fére den 5 januari 1998,

Genom beslut av den 23 augusti 2000 avslog inviindningsenheten registrerings-
ansdkan, med stod av artikel 43.5 férsta meningen i forordning nr 40/94, for de
varor som betecknades “mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker; frukt- och grénsaksdrycker, fruksafter; safter och andra koncentrat for
framstallning av drycker; drycker baserade pa 6rter och vitaminer”, Invindnings-
enheten ansag for det forsta, i den del den avslog registreringsanskan, att det av de
bevis som hade lagts fram av den andra parten i forfarandet vid éverklagande-
némnden framgick att det hade gjorts verkligt bruk av det #ldre varumirket i den
mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 fér de varor som
betecknades "ojiista frukt- och gronsakssafter, liskedrycker, apelsindricka”. Invind-
ningsenheten ansag for det andra att dessa varor delvis var av liknande slag som och
identiska med de varor som i registreringsansékan betecknades "mineral- och
kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och grénsaksdrycker,
fruktsafter; safter och andra koncentrat fér framstillning av drycker; drycker
baserade pa orter och vitaminer” och att det finns en risk att kéinnetecknen i fraga
forvixlas i den mening som avses i artikel 8.1 b i samma forordning,

Den 23 oktober 2000 éverklagade sékanden, med stéd av artikel 59 i forordning
nr 40/94, inviindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran. Sokanden begrde, i
fOrsta hand, att 6verklagandendmnden delvis skulle ogiltigférklara beslutet i den del
det innebar att registreringsansdkan avslogs och, i andra hand, att nimnden delvis
skulle ogiltigforklara beslutet i den del det innebar att ansékan avslogs for de varor
som betecknades "drycker baserade pa 6rter och vitaminer”.

Genom beslut av den 8 april 2002 (nedan kallat det ifragasatta beslutet) avslog forsta
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyran 6verklagandet. Overklagande-
niimnden faststillde i huvudsak de bedémningar som hade gjorts i inviindnings-
enhetens beslut. Nimnden understrék emellertid att det endast hade visats att det
dldre varumirket hade anvints for de varor som betecknades saftkoncentrat (juice
concentrate).

I - 2819



12

13

14

DOM AV DEN 8.7.2004 — MAL T-203/02

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— i forsta hand ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— i andra hand ogiltigforklara det ifrgasatta beslutet i den del det innebdr att
sokandens overklagande avslogs savitt det avsag ogiltigforklaring av invénd-
ningsenhetens beslut betriffande de varor som betecknades ”drycker baserade
pa orter och vitaminer”, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta réittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyrin har yrkat att forstainstansratten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Rittslig bedomning

Till stod for sin ansékan har sékanden gjort gillande tvd grunder. Den forsta
grunden, som har aberopats till stod for sékandens forstahandsyrkande, avser
asidosittande av artikel 43.2 i forordning nr 40/94. Denna grund bestar av tvd delar,
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varav den forsta delen bestar i att harmoniseringsbyrdn ansag att tredje mans
anvindning utgjorde verkligt bruk, utan att det hade visats att det foreldg ett
medgivande frdn varumirkesinnehavaren, och den andra delen bestir i att
harmoniseringsbyran har missforstatt uttrycket verkligt bruk. Den andra grunden,
som har &beropats till stdd for sékandens andrahandsyrkande, avser &sidosittande
av artikel 8.1 b i férordningen.

Den grund som avser att artikel 43.2 i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Grundens férsta del, enligt vilken 6verklagandendmnden felaktigt tog hinsyn till
tredje mans anvindning av varumirket

— Parternas argument

Sékanden har gjort gillande att det framgar av de fakturor som getts in av den andra
parten i forfarandet vid 6verklagandenimnden att det dldre varumérket har anvints
av bolaget Industrias Espadafor, SA, och inte av sjilva varumérkesinnehavaren, det
vill séga Juan Espadafor Caba. Den andra parten i forfarandet vid éverklagande-
nimnden &r nimligen en fysisk person, medan det #r ett bolag som har anvint det
dldre varumirket. Enligt sokanden har den andra parten i férfarandet vid
overklagandendmnden inte heller visat att den, i sin egenskap av varumirkesinne-
havare i den mening som avses i artikel 15.3 i forordning nr 40/94, hade gett sitt
medgivande till anviindningen av det ldre varumérket.

Sokanden preciserade vid férhandlingen att den i sina inlagor, som getts in i
forfarandena vid harmoniseringsbyrin den 22 september 1999 och den 22 december
2000, hade papekat att det av den bevisning som hade lagts fram av den andra paiten
i forfarandet vid harmoniseringsbyrdn inte framgick att sistndmnda part hade gjort
verkligt bruk av det dldre varumérket. Sokanden har dirav dragit slutsatsen att
denna del av den grund som avser ésidoséttande av artikel 43 i férordning nr 40/94
inte har aberopats for sent,
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Harmoniseringsbyran har hdvdat att denna delgrund inte kan tas upp till
sakprévning, enligt artikel 135.4 i forstainstansrittens rittegéngsregler, eftersom
den varken beropades i invindningsforfarandet eller infor éverklagandendmnden.

Harmoniseringsbyrén anser i sak att det forhallandet att den som har framstillt en
invéindning i ett invindningsforfarande kan ligga fram bevisning om det éldre
varumérkets anvindning gor det mojligt att dra slutsatsen att denna anvéndning har
skett med varumirkesinnehavarens medgivande. Enligt harmoniseringsbyran kan en
sadan slutsats endast omkullkastas om detta uttryckligen bestrids av den som har
ansokt om varumairkesregistrering.

— Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.1 i forordning nr 40/94 skall en invéndning
mot att registrera ett gemenskapsvarumirke avslds om innehavaren av det #ldre
varumirket inte ldgger fram bevis for att han under en tid av fem dr fore dagen for
offentliggérandet av ansdkan om gemenskapsvarumérke har gjort verkligt bruk av
det ildre varumirket. Om innehavaren av det éldre varumirket didremot lyckas ligga
fram ett sadant bevis skall harmoniseringsbyrin préva om de registreringshinder
som har aberopats av den inviindande parten foreligger.

Enligt artikel 15.3 i forordning nr 40/94, jamford med artikel 43.3 i férordningen,
skall tredje mans anvindning av ett éldre nationellt varumérke som sker med
varumirkesinnehavarens medgivande anses utgéra anvéndning av innehavaren.
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Det skall inledningsvis papekas att forstainstansritten tidigare har slagit fast att
omfattningen av den provning som éverklagandenimnden vid harmoniseringsbyran
dr skyldig att foreta betriffande det dverklagade beslutet, i férekommande fall
invindningsenhetens beslut, inte &r beroende av att den &verklagande parten
&beropar en specifik grund mot detta beslut, genom att klandra det stt pa vilket den
enhet vid harmoniseringsbyran som har avgjort drendet i forsta instans har tolkat
eller tillimpat en rittsregel eller bedémt ett bevis (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot
harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. [1-3253, punkt 32).
Aven om den part som har éverklagat beslutet till overklagandeniimnden vid
harmoniseringsbyran inte har anfért nagon speciell grund #r saledes overklagande-
nimnden #ndd skyldig att mot bakgrund av alla uppgifter om rittsliga och faktiska
férhéllanden som finns tillgingliga préva huruvida ett nytt beslut som har samma
innehdll som det Gverklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt da
overklagandet avgors (domen i det ovannimnda mélet KLEENCARE, punkt 29). I
denna prévning ingér dven frigan huruvida den andra parten i forfarandet vid
overklagandendmnden, med hiinsyn till de faktiska férhallandena och till de bevis
som han har lagt fram, har visat att det har gjorts verkligt bruk av det ildre
varumérket, antingen av dess innehavare eller av tredje man efter medgivande, i den
mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.3 i férordning nr 40/94. Av
detta foljer att den forsta delgrunden kan tas upp till sakprévning,

I prévningen i sak ingdr att avgora huruvida pastdendet att sbkanden inte har
bestridit, vare sig vid inviindningsenheten eller vid overklagandenimnden, att
innehavaren av det éldre varumirket hade gett sitt medgivande &r relevant.

Sasom framgar av de fakturor som har getts in av den andra parten i férfarandet vid
overklagandeniimnden saldes varorna under det dldre varumirket av bolaget
Industrias Espadafor, SA, och inte av varumirkesinnehavaren, sven om dennes
namn &ven ingdr i det ifrigavarande bolagets firmanamn.
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En invindande part som gor gillande att tredje man har gjort verkligt bruk av det
gldre varumirket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i forordning
nr 40/94 menar underforstatt att anvindningen har skett med hans medgivande.

Vad giller sakforhallandena bakom detta underférstadda antagande forefaller det
som om bolaget Industrias Espadafor, SA, om anvindningen av det aldre
varumérket, sisom den framgar av de fakturor som getts in till harmonisering-
sbyrén, hade skett utan innehavarens medgivande och, foljaktligen, i strid med
dennes varumirkesritt, normalt sett skulle ha haft ett intresse av att inte avslSja
bevisen for en sadan anvéndning for varumérkesinnehavaren i friga. Det framstr
diirfor som foga sannolikt att innehavaren av ett sadant varumérke kan ldgga fram
bevis for att varumirket har anvéints mot hans vilja.

Harmoniseringsbyrin kunde i #nnu hégre grad grunda sig pa denna presumtion,
eftersom sékanden inte bestred att bolaget Industrias Espadafor, SA anvinde det
sldre varumirket med ‘den invindande partens medgivande. Det ricker inte att
sokanden i forfarandet vid harmoniseringsbyrin mer allmént gjorde gillande att de
bevis som den invindande parten hade lagt fram till styrkande av att han hade gjort
verkligt bruk av varumirket var otillrickliga.

Det framgar av handlingarna i mélet att sdkanden nérmare bestimt har pétalat att
den anvéndning som styrkts motsvarade en alldeles for liten forsiljningsvolym och
att bevisningen var bristfillig. Lydelsen av de inlagor som sokanden gav in i
forfarandet vid harmoniseringsbyran kan emellertid inte i ndgot avseende leda till
slutsatsen att sokanden har uppmirksammat harmoniseringsbyran pa att det rorde
sig om tredje mans anvindning eller att den uttryckte tvivel i fragan huruvida
varumirkesinnehavaren hade gett sitt medgivande till denna anviéindning.

Overklagandenamnden fann i dessa omstindigheter tillrackligt stod for att kunna
sluta sig till att anvindningen av det éldre varumérket omfattades av innehavarens
medgivande.
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Av detta foljer att talan inte kan vinna bifall pi den férsta delgrunden, som avser
asidosdttande av artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94.

Grundens andra del, enligt vilken 6verklagandenimnden gjorde en felaktig tolkning
av uttrycket verkligt bruk

-— Parternas argument

Sékanden har for det forsta hiivdat att de etiketter som gavs in av den andra parten i
forfarandet vid 6verklagandendmnden inte borde ha betraktats som bevisning,
eftersom de inte dr forsedda med ndgot datum. Sékanden har dessutom understrukit
att nimnda part inte har lagt fram nagon bevisning av vilken det framgér att det har
gjorts verkligt bruk av etiketterna for att i Spanien saluféra de varor som avsigs med
det &ldre varumirket under den relevanta perioden. Soékanden uppgav vid
forhandlingen att den andra parten i férfarandet vid 6verklagandenimnden borde
ha kompletterat den framlagda bevisningen med en med ed likstilld férsikran om
att etiketterna anvéndes pa den spanska marknaden under den relevanta perioden.

Stkanden har for det andra hévdat att éverklagandenimnden felaktigt ansig att det
dldre varumirkets anvindning, sdsom den framgar av den bevisning som gavs in av
den andra parten i forfarandet vid éverklagandenimnden, var tillrickligt omfattande
for att det skulle kunna anses att det rérde sig om verkligt bruk i den mening som
avses i artikel 43.2 i férordning nr 40/94. S6kanden har i detta hiinseende papekat att
den andra parten i forfarandet vid 6verklagandenimnden inte hade avgett en med ed
likstilld forsdkran med uppgift om den &rsomsittning som motsvarade forsiljningen
av de varor som omfattades av det dldre varumérket, Sékanden har dessutom anfort
att det i dessa fakturor endast redovisades forsiljningar, av varor som omfattades av
detta varumirke, med ett sammanlagt virde av cirka 5 400 euro for hela den
relevanta perioden. Vid férhandlingen gjorde sdkanden en ny uppskattning, varvid
den uppgav att omsittningen av de aktuella varorna uppgick till cirka 3 500 euro ar
1996 och till 1 300 euro ar 1997,
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Sokanden har for det tredje forklarat att det i de fakturor som gavs in av den andra
parten i forfarandet vid éverklagandendmnden inte finns nagon uppgift om i vilken
form det dldre varumérket anvéndes.

Sokanden anser slutligen att det ifrigasatta beslutet ér oforenligt med det beslut som
fijirde 6verklagandeniamnden vid harmoniseringsbyrén antog den 26 september
2001 i drende R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), i vilket det togs hénsyn till
forhallandet mellan den omséttning som uppnaddes genom forséljningar under det
dldre varumirket och den sammanlagda &rsomsittningen for det féretag som
anvinde varumérket.

Harmoniseringsbyran har replikerat att det, i frdga om typen av och omridet for
anvindningen av det dldre varumirket, framgér av handlingarna i mélet att
varumirket anvindes sasom ordmirke inom det relevanta omradet, det vill séiga i
Spanien, och foljaktligen i den form i vilken det hade registrerats.

Vad betriffar frigan i vilken omfattning det éldre varumirket hade anvénts, har
harmoniseringsbyrdn medgett att forséljningsvolymen under det &ldre varumérket
under hela den relevanta perioden inte var stor och att de fakturor som hade getts in
dessutom endast avsag forsiljning till en enda kund. Harmoniseringsbyrén anser
emellertid att anvindningen av det &ldre varumirket var tillrdckligt omfattande for
att den skall kunna kvalificeras som verkligt bruk.

— Forstainstansrittens bedémning

Sasom framgar av nionde skilet i forordning nr 40/94 anser gemenskapslagstiftaren
att det endast 4r motiverat att skydda #ldre varumérken i den utstréckning dessa
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faktiskt anvinds. I enlighet med detta skil foreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i
férordning nr 40/94 att den som anséker om registrering av ett gemenskapsvaru-
miérke kan krdva bevis for att det under en tid av fem &r fore dagen for
offentliggérandet av den registreringsansékan mot vilken det har framstillts en
invindning har gjorts verkligt bruk av det 4ldre varumirket inom det omrade inom
vilket det skyddas (forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i
mdl T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrdn — Harrison
(HIWATT), REG 2002, s. II-5233, punkt 34).

Enligt regel 22.2 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december
1995 om genomférande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) skall bevis om
anvindning utgéras av information om plats, tid, omfattning och typ av anviindning
av det dldre varumirket. Det kréivs diremot inte att den som har framstillt
invindningen avger en skriftlig forsikran med uppgift om den omséttning som
uppnatts genom anviindning av det dldre varumérket. Enligt artikel 43.2 och artikel
76 i forordning nr 40/94 samt regel 22.3 i forordning nr 2868/95 kan den som har
framstillt en invdndning némligen vilja den bevisning han anser vara limplig for att
styrka att det har gjorts verkligt bruk av det #ldre varumérket under den relevanta
perioden. S6kandens kritik att det inte finns nagon med ed likstalld forsikran med
uppgift om den sammanlagda omsiittning som motsvarade forséljningen av de varor
som omfattades av det éldre varumirket skall féljaktligen inte godtas.

Det skall vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk tas hinsyn till att syftet med
kravet pa att det har gjorts verkligt bruk av det dldre varumirket for att det skall
kunna é&beropas som hinder mot en ansbkan om gemenskapsvarumirke ir att
begréinsa antalet konflikter mellan tvi varumérken, om det inte finns nagra giltiga
ekonomiska skil som foljer av en faktisk funktion som varumirket fyller pa
marknaden (forstainstansiittens dom av den 12 mars 2003 i mal T-174/01,
Goulbourn mot harmoniseringsbyran — Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s. II-789,
punkt 38). Syftet med nédmnda bestimmelse &r emellertid varken att uppskatta hur
framgangsrikt ett foretag ir eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens
att uteslutande ge varumirkesskydd at kommersiellt utnyttjande som sker i stor
omfattning,
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Sasom framgér av domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul (REG
2003, s. 1-2439), angéende tolkningen av artikel 12.1 i radets direktiv 89/ 104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178), vars
normativa innehall i sak motsvarar innehallet i artikel 43.2 i forordning nr 40/94, &r
det fraga om verkligt bruk av ett varumirke nér detta anvénds i enlighet med dess
grundliggande funktion, som dr att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och
tjanster for vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehélla avsdttnings-
méjligheter for dessa varor och tjanster. Detta giller inte fiktiv anviandning som
enbart har till syfte att bibehélla varumrkesritten (domen i det ovannimnda malet
Ansul, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumérket forutsitter hérvid att
mirket, sasom det dr skyddat inom det relevanta omradet, anvinds offentligt och
utat (domarna i de ovannimnda mélen Ansul, punkt 37, och Silk Cocoon, punkt 39).

Bedémningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumérket skall goras pa
grundval av samtliga omstéindigheter och forhallanden som kan styrka att mérket
faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sidana omstindigheter dr i synnerhet anvindning
som anses motiverad i den berdrda ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa
marknadsandelar f6r de varor och tjinster som skyddas av varumérket, dessa varors
eller tjinsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta
varumirket har anvints (domen i det ovannimnda malet Ansul, punkt 43).

Nir det giller fragan i vilken omfattning det dldre varumérket har anvénts, skall det
sérskilt tas hansyn till dels den forsaljningsvolym som all anvéndning motsvarar, dels
hur linge och hur ofta nimnda varumérke har anvénts.

Vid prévningen, i ett enskilt fall, av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett dldre
varumirke, skall det goras en helhetsbedémning med hénsyn till samtliga relevanta
omstindigheter i fallet. Vid bedémningen skall det utgs fran att de omstindigheter
som beaktas i viss utstréickning paverkar varandra. Saledes kan en mindre kvantitet
av de varor som har saluférts under nimnda varumérke kompenseras av att
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varumirket tidigare har anvints mycket intensivt eller regelbundet och vice versa.
Den omsittning som uppnatts och den kvantitet varor som har slts under det ildre
varumirket kan inte heller bedémas utan att de jamfors med andra relevanta
omstéindigheter, sisom forsiljningsvolymen, produktions- och saluféringskapacite-
ten eller diversifieringen hos det féretag som utnyttjar varumirket samt de
egenskaper som varorna eller tjénsterna har pd marknaden i friga. Domstolen har pa
grund hirav klargjort att det inte &r nédvindigt att anviindningen av det ildre
varumérket alltid & kvantitativt betydande fér att den skall kunna anses utgéra
verkligt bruk (domen i det ovannimnda malet Ansul, punkt 39).

Det skall mot bakgrund av det foregéende prévas om harmoniseringsbyran hade rétt
niir den pd grundval av den bevisning som hade getts in av den andra parten i
forfarandet vid harmoniseringsbyran ansdg att det var styrkt att det hade gjorts
verkligt bruk av det &ldre varumirket.

Eftersom den ansdkan om gemenskapsvarumirke som stkanden hade gett in
offentliggjordes den 5 januari 1998, striicker sig den femarsperiod som avses i artikel
43.2 i forordning nr 40/94 frén den 5 januari 1993 till och med den 4 januari 1998
(nedan kallad den relevanta perioden).

Sasom framgar av artikel 15.1 i samma férordning ér det endast sddana varumirken
av vilka det inte har gjorts verkligt bruk under fem ar i f6ljd som skall bli foremal for
sanktionsatgirder enligt férordningen. Det ricker foljaktligen att det har gjorts
verkligt bruk av ett varumirke under en del av den relevanta perioden for att sidana
sanktionsatgirder inte skall vidtas,

Det framgir av de fakturor som getts in av den andra parten i forfarandet vid
harmoniseringsbyran att varumiirket anvindes mellan slutet av maj manad 1996 och
mitten av maj méanad 1997, det vill séiga under elva och en halv manad.
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Det framgér éven att de utférda leveranserna var avsedda for en kund i Spanien och
att de skulle betalas i spanska pesetas. Av detta foljer att varorna var avsedda for den
spanska marknaden, som utgjorde den relevanta marknaden.

Vad betriffar kvantiteten saluférda varor, uppgick vérdet hérav till ett belopp som
inte 6versteg 4 800 euro, vilket motsvarar en forsdljning av 293 enheter, som i
fakturorna betecknades cajas (lidor), med 12 artiklar i varje, det vill siga
sammanlagt 3 516 artiklar, varvid priset exklusive mervirdesskatt for varje artikel
uppgick till 227 spanska pesetas (1,36 euro). Aven om denna kvantitet ar relativt
liten kan man pé grundval av de ingivna fakturorna sluta sig till att saluféringen av
de varor som avses ddri var relativt konstant under en lingre tid &n 12 ménader, en .
period som varken r sarskilt kort eller ligger sérskilt néra tidpunkten da sokandens
ansdkan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes.

De genomforda forséljningarna motsvarar anvindning, som objektivt sett kan skapa
eller bibehalla avsittningsméjligheter for varorna i fréga, vars forsiljningsvolym,
med hénsyn till hur linge och hur ofta anvindningen har pégétt, inte ar s liten att
man kan dra slutsatsen att det ror sig om en rent symbolisk, minimal eller fiktiv
anvindning som enbart har till syfte att bibehalla varumérkesrétten.

Att fakturorna var stillda till en enda kund foranleder inte ndgon annan beddmning.
Det riicker att varumirket anvinds offentligt och utdt och inte enbart inom det
foretag som innehar det #ldre varumirket eller i ett distributionsndt som detta
foretag innehar eller kontrollerar. S6kanden har i detta fall inte gjort gillande att
mottagaren av fakturorna #gs av den andra parten i forfarandet vid harmoniser-
ingsbyran, och det finns i detta fall ingen omstindighet som antyder att sa skulle
vara fallet. Det &r foljaktligen inte nédvéndigt att som stdd dberopa det argument
som harmoniseringsbyran anforde vid férhandlingen, enligt vilket kunden &r en stor
leverantor till spanska stormarknader.
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Vad betriffar den typ av anviindning som har skett betréffande det #ldre varumirket
har de varor som fakturorna avser betecknats concentrado (koncentrat), ett begrepp
som férst f0ljs av en smakangivelse (kiwi, menta (mint), granadina (grenadin),
maracuya, lima (limett), eller azul trop.) och direfter av ordet "vitafrut” inom
citattecken. Man kan pd grundval av beteckningen sluta sig till att varorna i friga
utgors av koncentrerade fruktsafter eller olika fruktsaftskoncentrat.

Det framgér ocksé av de etiketter som getts in av den andra parten i forfarandet att
det ror sig om koncentrat av olika fruktsafter som #r avsedda for konsumenterna,
och inte om saftkoncentrat som #r avsedda for industriféretag som framstiller
fruktsafter. P4 etiketterna forekommer siledes angivelsen "bebida concentrada para
diluir 1 + 3” (koncentrerad dryck fér utspadning 1 + 3), som uppenbarligen riktar sig
till konsumenterna,

Sasom sokanden har papekat ér etiketterna inte forsedda med nigot datum. Fragan
huruvida etiketterna vanligtvis dr férsedda med datum, vilket har hivdats av
s6kanden men bestridits av harmoniseringsbyran, saknar foljaktligen relevans. Aven
om etiketterna i sig saknar bevisviirde, kan de ddremot aberopas som stéd for den
bevisning som ldggs fram i forfarandet vid harmoniseringsbyrén,

Av detta foljer att den andra parten i férfarandet vid 6verklagandenimnden har lagt
fram bevis pa att det, med hans samtycke, under perioden maj 1996—-maj 1997, till
en spansk kund séldes cirka 300 enheter koncentrat av olika fruktsafter, med 12
artiklar i varje enhet. Detta motsvarar en omsittning pa cirka 4 800 euro. Aven om
det dldre varumirket anvéindes i begrénsad omfattning och det ar att foredra att det
finns mer bevisning tillginglig om typen av anvindning under den relevanta
perioden, dr de faktiska omstindigheterna och den bevisning som har lagts fram av
den andra parten i forfarandet tillriickliga for att faststilla forekomsten av verkligt
bruk. Harmoniseringsbyrén hade foljaktligen rétt nir den i det ifrdgasatta beslutet
anség att det hade gjorts bruk av det éldre varumirket for en del av de varor for vilka
varumérket hade registrerats, det vill siga for fruktsafter.

II- 2831



55

56

57

58

DOM AV DEN 8.7.2004 — MAL T-203/02

Vad betriffar den pastadda oférenligheten mellan det ifrégasatta beslutet och det
beslut som fjarde éverklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn fattade i drende R
578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), skall det erinras om att sistnimnda beslut
har ogiltigforklarats genom forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal
T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyran —Vetoquinol (HIPOVITON)
(REG 2004, s. 11-2787).

Mot bakgrund av det foregdende forklarar forstainstansrétten att talan inte kan
vinna bifall pa den andra delgrunden. Av detta foljer att forstahandsyrkandet, om
ogiltigforklaring av det ifrgasatta beslutet, skall ogillas.

Eftersom talan inte kan vinna bifall pa den forsta grunden, kommer forstainstans-
ritten att prova andrahandsyrkandet om delvis ogiltigfrklaring av det ifragasatta
beslutet pa den grunden att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har &sidosatts.

Den grund som avser att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att det som mest finns en knapp likhet mellan de varor
for vilka det har gjorts verlligt bruk av det éldre varumérket, det vill siga
saftkoncentrat, 4 ena sidan, och de varor som betecknas drycker baserade pa orter
och vitaminer, som avses med registreringsansokan, & andra sidan.
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I detta hinseende har sokanden fér det forsta hivdat att varorna har olika
beskaffenhet, eftersom framstillningen av saftkoncentrat i regel baseras pa frukter,
medan huvudingredienserna i drycker baserade pa drter och vitaminer utgdrs av
vatten samt Orter och syntetiska bestindsdelar. Enligt sokanden forutsitter
framstéllningen av dessa olika varor dessutom olika maskiner och anldggningar
samt ett specifikt kunnande.

Stkanden har for det andra forklarat att varorna i fraga har skilda &indamal, eftersom
saftkoncentrat &r avsedda for framstéllning av liskedrycker, medan drycker baserade
pé &rter och vitaminer i huvudsak konsumeras for dietiska, kosmetiska och/eller
medicinska dndamal,

Enligt s6kanden tar sig skillnaderna mellan varorna i fraga uttryck i att de &r avsedda
for olika kopare, namligen for industriféretagens framstillning av fruktsafter, sivitt
avser saftkoncentrat, och for konsumenterna, savitt avser drycker baserade pa érter
och vitaminer. I den man konsumenterna #ven képer saftkoncentrat har sékanden
hiivdat att distributionskanalerna for dessa varor, 4 ena sidan, och for drycker
baserade p& orter och vitaminer, & andra sidan, dr olika. Enligt s6kanden siljs de
férstnimnda varorna némligen pd stormarknader, medan de sistnimnda varorna
snarare kan siljas pd apotek eller i hilsokostaffirer. Aven om de tva varukatego-
rierna skulle saluféras i en och samma affiir, presenteras de i skilda avdelningar.

Harmoniseringsbyran anser att saftkoncentraten samt fruktsafterna, & ena sidan, och
de drycker baserade pé érter och vitaminer, som avses med registreringsansdkan, &
andra sidan, r varor av liknande slag,
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Forstainstansrittens bedémning

Om innehavaren av ett ildre varumirke framstiller en invindning skall ett
varumérke, enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, inte kunna registreras om de
varor eller tjinster som registreringsanskan giller &r identiska eller av liknande slag
som de varor eller tjanster for vilka ett dldre varumérke har registrerats och om
likheten mellan varumsrkena dr tillrckligt stor for att det skall kunna anses att det
foreligger en risk att allménheten forviixlar dem inom det omréde ddr det dldre
varumirket r skyddat. Dessutom avses med dldre varumérken, enligt artikel 8.2 a ii i
forordning nr 40/94, varumérken som har registrerats i en medlemsstat, for vilka
ansokan om registrering gjorts tidigare &n ansokan om registrering av gemenskaps-
varumérke.

Sokanden har i detta fall endast ifragasatt overklagandenimndens konstateranden
savitt avser fragan huruvida de varor som betecknas drycker baserade pa orter och
vitaminer, som avses med registreringsansokan, & ena sidan, och de varor for vilka
det har gjorts verkligt bruk av det éldre varumérket, det vill séga fruktsafter, & andra
sidan, &r identiska eller av liknande slag (punkterna 19 och 20 i det ifrigasatta
beslutet). '

Sasom framgar av rattspraxis skall man, for att beddma om varorna eller tjansterna i
fraga liknar varandra, beakta samtliga relevanta faktorer som avser forhallandet
mellan varorna eller tjinsterna, sirskilt deras art, de tilltinkta koparna, anvénd-
ningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra
(domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-
5507, punkt 23).

Sasom har konstaterats ovan i punkt 52 har det #ldre varumirket anvénts for
koncentrerade fruktsafter som dr avsedda for konsumenter och inte for fruktsafts-
koncentrat som #r avsedda for industriforetag som framstiller fruktsafter.
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Sékandens argument att varorna i friga 4r avsedda for olika kopare, det vill siga for
industriforetag, savitt avser saftkoncentrat, och fér konsumenterna, savitt avser
drycker baserade pa 6rter och vitaminer, skall foljaktligen underkénnas.

Overklagandenimnden gjorde vidare en riktig beddmning nér den ansig att varorna
i friga har samma dndamal, nimligen att slicka torst, och att de i stor utstriickning
konkurrerar med varandra, Nir det giller de aktuella varornas art och anviindning
rér det sig i bada fallen om icke alkoholhaltiga drycker som i regel konsumeras kalla,
vars sammanséttning i de flesta fall forvisso dr olika. Att varornas sammansittning
skiljer sig &t paverkar emellertid inte konstaterandet att varorna #r &msesidigt
utbytbara av det skilet att de dr avsedda att tillfredsstilla ett identiskt behov.

Av detta foljer att 6verklagandendmnden inte gjorde sig skyldig till en oriktig
bedémning nér den ansig att varorna i friga ir av liknande slag. Eftersom talan
foljaktligen inte kan vinna bifall p denna grund, skall &ven andrahandsyrkandet
ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta harmoniseringsbyrans rittegingskostnader.
Eftersom sdkanden har tappat maélet, skall harmoniseringsbyrins yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom :

1) ‘Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegingskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 8 juli 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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