HAUPL

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
foredraget den 26 oktober 2006

I — Inledning

1. Oberster Patent- und Markensenat, Wien,
det hogsta forvaltningsorganet i Osterrike
som provar vissa tvister angiende patent och
varumirken, har stéllt tvd fragor till dom-
stolen angdende tolkningen av direktiv
89/104/EEG.”

2. Tvisten avser tva aspekter av skyldigheten
att anvdnda varumaérket. For det forsta avser
den fragan nir den tidsperiod, efter registre-
ring av kénnetecknet, under vilken denna
skyldighet inte behover uppfyllas, borjar
lopa. For det andra avser den fragan vilka
skdl som kan motivera att varumirket inte
anvinds under mer @n fem ar, under vilken
tid tredje man inte kan ans6ka om upp-
hivande av registreringen av ett kdnnetecken
som inte anvints under s lang tid.

1 — Originalsprik: spanska.

2 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndgrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, s. 1 ; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17,
s. 178).

3. For att kunna besvara dessa fragor krivs
det att vissa begrepp i artiklarna 10.1 och
12.1 i ndmnda gemenskapsdirektiv tolkas for
forsta gdngen. Eftersom det ar forsta gdngen
som det hinskjutande organet begir ett
féorhandsavgoérande enligt artikel 234 EG
och eftersom detta organ inte ingér i den
Osterrikiska domstolsorganisationen, maéste
provningen i sak av de fragor som stillts
emellertid foregis av en prévning av huru-
vida detta organ dr behdrigt att begira ett
forhandsavgorande angdende tolkningen av
gemenskapsritten.

II — Tillimpliga bestammelser

A — Direktiv 89/104/EEG

4, I artikel 10.1 i detta direktiv, under
rubriken "Bruk av varumirken”, foéreskrivs
féljande:

1. Om innehavaren av varumarket inte inom
fem ar efter det att registreringsforfarandet
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avslutats har gjort verkligt bruk av varumair-
ket i medlemsstaten for de varor eller
tjdnster for vilka det registrerats, eller om
sddant bruk inte skett under fem &r i f6ljd,
skall varumirket bli foremal for de sanktio-
ner som bestdims i detta direktiv, under
forutsittning att det inte finns giltiga skal
till att varumairket inte anvénts.”

5. 1 syfte att harmonisera bestimmelserna
om upphivande av registrering av kénne-
tecken foreskrivs féljande i artikel 12.1 i
direktivet:

”1. Ett varumirke skall kunna upphévas om
det inom en sammanhingande femarsperiod
utan giltiga skil inte har tagits i verkligt bruk
i medlemsstaten ifraga for de varor eller
tjanster for vilka det registrerats. ...”

B — Den dsterrikiska varumdrkeslagen

6. Enligt 33a § forsta stycket i den Oster-
rikiska lagen om varumirkesskydd (Marken-
schutzgesetz) ® kan envar begira att registre-

3 — 1970 4rs lag om varumdirkesskydd, BGBL. 260/1970, senast
andrad genom BGBI. 1 151/2005.
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ringen av ett kinnetecken, som har varit
registrerat i Osterrike i minst fem &r eller
som enligt 2 § andra stycket atnjuter skydd i
denna stat, skall upphivas, om varken
innehavaren eller, med dennes samtycke,
tredje man under de senaste fem ren innan
denna begiran framstilldes gjort verkligt
bruk av varumérket for de varor eller tjanster
for vilka det registrerats (10a § i lagen),
sdvida varumirkesinnehavaren inte kan
anfora giltiga skil till att varumirket inte
har anvints.

7. Genom 2 § andra stycket i samma lag
utstricks tillimpningsomradet, genom ana-
logi, till att gélla varumirken som pa grund
av mellanstatliga 6verenskommelser skyddas
i Republiken Osterrike.

8. Foljaktligen framgar det, enligt det hin-
skjutande organet, av 33a § forsta stycket
jamford med 2 § andra stycket i lagen om
varumirkesskydd att perioden om fem ar, f6r
internationella kdnnetecken som atnjuter
skydd i Osterrike, riknas frin den tidpunkt
dé skyddstiden borjar gélla.

C — Internationell rdtt

9. Bland de multilaterala avtal som dr
relevanta i samband med begidran om
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férhandsavgorande finns Pariskonventionen
for industriellt rittsskydd (Pariskonventio-
nen),* Madridéverenskommelsen om den
internationella registreringen av varumirken
(Madridéverenskommelsen) > och avtalet om
handelsrelaterade asépekter av immaterialrat-
ter (TRIPs-avtalet).

10. T artikel 5 C forsta stycket i Pariskon-
ventionen foreskrivs foljande:

"Om i ett land anvindande av registrerat
midrke ar foreskrivet, skall registreringen icke
kunna upphivas férrdn efter skilig tid och
endast om vederbérande icke visar skil for
sin underlatenhet.”

11. I artikel 4 i Madridéverenskommelsen
uttrycks principen att internationella varu-
mirken skall atnjuta samma skydd som
nationella varumirken i de linder som
omfattas av en registrering vid den inter-
nationella byran. Genom artikel 5 ges de
nationella myndigheterna ritt att vagra detta

4 — Undertecknad i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i
Stockholm den 14 juli 1967 och &ndrad den 28 september
9.

5 — Antagen i Madrid den 14 april 1891, i géllande lydelse efter
revidering i Stockholm den 14 juli 1967 och @ndringar infoérda
den 28 september 1979.

6 — Multilaterala forhandlingar i Uruguayrundan (1986-1994) —
Marrakechavtalet om upprittande av Virldshandelsorganisa-
tionen, antaget i Marrakech, Marocko, den 15 april 1994 —
Bilaga 1C — Handel — Avtal om handelsrelaterade aspekter av
immaterialratter (WTO) (EGT L 336, s. 214; svensk special-
utgava, omréde 11, volym 38, s. 216).

skydd under sddana férutsittningar som
anges i Pariskonventionen (forsta stycket)
inom en tidsperiod som skall anges i landets
lagstiftning, vilken tidsfrist inte fir &ver-
skrida ett ar (andra stycket).

12. Slutligen hanvisar artikel 19 i TRIPs-
avtalet till skyldigheten att bruka varumarket
i féljande termer:

”1. Om bruk av varumaérke kravs for att dess
registrering skall gilla, kan registreringen
endast hidvas, om det inte brukats under
minst tre dr i foljd, med mindre innehavaren
kan forete giltiga skil, grundade pa fore-
komsten av hinder f6r sddant bruk. Omstin-
digheter utanfér varumirkeshavarens kon-
troll, som utgér hinder fér bruk av
varumirket, sdsom importrestriktioner eller
andra statliga krav betriffande de varor eller
tjianster som skyddas av varumdrket, skall
anses vara giltiga skl till att varumairket inte
brukas.”

III — Tvisten vid den nationella dom-
stolen och tolkningsfragorna

13. Lidl driver sedan &r 1973 en stormark-
nadskedja i Tyskland och salufor firdigla-
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gade ritter av mirket Le Chef DE CUISINE
endast i sina egna stormarknader. Lidl &r
innehavare av detta ord- och figurkénne-
tecken, vilket ér registrerat for klasserna 29
och 30 i Niceéverenskommelsen.” Kinne-
tecknet dr skyddat i Tyskland sedan den
8 juli 1993 och i Osterrike — dir det dven
atnjuter skydd som internationellt kinne-
tecken — sedan den 12 oktober 1993.
Offentliggorandet i det internationella regi-
stret innehéller foljande paskrift:

"Datum f6r registrering enligt regel 17.1 i
verkstillighetsforordningen av den 22 april
1988: den 2 december 1993.”%

14. Lidl 6ppnade sin forsta stormarknad i
Osterrike den 5 november 1998, efter det att
varornas utformning hade diskuterats internt
inom foretaget, en Gverenskommelse hade
triffats med dess leverantorer och redan
levererade livsmedel hade lagrats.

15. Den 13 oktober 1998 ingav Armin Haupl
en ansbkan om upphidvande av registre-
ringen av det aktuella varumirket i Osterrike
enligt 33a § i lagen om varumirkesskydd,
med aberopande av att mirket inte hade
anvints. Han gjorde gillande att femérs-
fristen hade bérjat 16pa den 12 oktober 1993

7 — Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjdnster for varumirkesregistrering av den 15 juni
1957, med éndringar och tillagg.

8 — Detta anges pa franska i originaltexten.
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nér skyddstiden bérjade gilla. Han anforde
att Lidl inte hade anvint det omtvistade
varumirket i denna stat inom denna frist.

16. Det tyska foretaget yrkade att denna
ansbkan om upphivande skulle avslas, och
gjorde hirvid gillande att femdrsfristen
borjade lopa den 2 december 1993, och
dérfor 1opte ut forst den 2 december 1998.
Lidl papekade dven att foretaget vid detta
sistndmnda datum redan saluférde varor
forsedda med det omtvistade kinnetecknet
i foretagets forsta stormarknad i Osterrike.
Lidl tillade att féretaget redan ar 1994 hade
planerat att expandera sin rérelse i Osterrike,
men att Oppnandet av nya affirer hade
forsenats pa grund av byrakratiska hinder.

17. Annulleringsenheten vid den nationella
byran for patent och varumérken férklarade
registreringen av det omtvistade varumarket
upphiivd i Osterrike med verkan fran den
12 oktober 1998.

18. Lidl 6verklagade detta beslut till Obers-
ter Patent- und Markensenat, vilken, pa
grund av att den var tveksam till huruvida
de nationella bestimmelserna var férenliga
med gemenskapsritten, beslutade att i enlig-
het med artikel 234 EG hinskjuta foljande
tolkningsfragor till Europeiska gemen-
skapernas domstol:

”1. Skall artikel 10.1 i direktiv 89/104/EEG
tolkas s4, att med tidpunkten ’efter det
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att registreringsforfarandet avslutats’
menas tidpunkten dé skyddstiden bérjar
gilla?

2. Skall artikel 12.1 i direktiv 89/104/EEG
tolkas sd, att det finns giltiga skl till att
varumirket inte har anvints néir
genomforandet av varumérkesinnehava-
rens affirsstrategi fordréjs pa grund av
orsaker som foretaget inte rar ver, eller
ar varumdirkesinnehavaren skyldig att
dndra sin affirsstrategi for att i ritt tid
kunna anvinda varumérket?”

IV — Forfarandet vid domstolen

19. Beslutet om hinskjutande av ovan-
nimnda tolkningsfrigor inkom till dom-
stolens kansli den 10 juni 2005.

20. Armin Héupl, bolaget Lidl, den franska
och den o6sterrikiska regeringen samt kom-
missionen har inkommit med skriftliga
yttranden inom den frist som féreskrivs i
artikel 23 i EG-stadgan fér domstolen. De
framstillde alla, med undantag av den dster-
rikiska regeringen, muntligen sina synpunk-
ter vid forhandlingen den 21 september
2006.

V — Bed6émning av tolkningsfragorna

A — Inledande fraga: Huruvida frdgorna
kan tas upp till sakprévning

21. Det har inte i de skriftliga yttrandena
uttryckts nigra forbehall avseende mojlig-
heten att prova de fragor som har stillts av
Oberster Patent- und Markensenat. Eftersom
det dr forsta gingen som detta organ
anvénder sig av artikel 234 EG, dr domstolen
emellertid skyldig att ex officio préva huru-
vida det uppfyller villkoren for att kvalifice-
ras som domstol i en medlemsstat i den
mening som avses i denna bestimmelse.

22. 1 ett tidigare forslag till avgérande ® har
jag betonat att domstolen i sin réttspraxis
inte tillrackligt exakt har definierat vad som
menas med begreppet nationell domstol i
artikel 234 EG. Jag foreslog darvid att
begreppet skall omfatta alla organ som ingar
i den nationella domstolsorganisationen
samt organ som, dven om de inte ingir i
den nationella domstolsorganisationen, fat-
tar beslut som inte kan 6verklagas. ** I detta
sistndmnda fall skall domstolen strikt till-
lampa de kriterier som utarbetats i dess egen
och Strasbourgdomstolens rittspraxis, sir-
skilt de kriterier som avser oberoende och
kontradiktion. '

9 — Forslag till avgérande av den 28 juni 2001 i det mal som gav
upphov till dom av den 29 november 2001 i méal C-17/00, De
Coster (REG 2001, s. 1-9445).

10 — Punkt 83 och féljande punkter i det ovanndmnda forslaget
(fotnot 9).

11 — Punkt 89 i forslaget till avgorande i malet De Coster.
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23. I ett annat forslag till avgérande '* har
jag framhallit att det i senare rittspraxis kan
urskiljas en viss tendens mot en striktare
tolkning av de egenskaper som kidnnetecknar
dessa organ, sdrskilt vad giller kriteriet om
oberoende.™® Denna tendens overensstim-
mer vil med min 3sikt och representerar en
utveckling som bor gilla dven kriterierna
betréiffande 6vriga egenskaper.

24. Oberster Patent- und Markensenat ingar
inte i den Osterrikiska domstolsorganisatio-
nen, utan tillhér kategorin av oberoende
kollegiala organ med domstolsinslag '* som
avses i 133 § fjarde stycket i den Osterrikiska
forfattningen, vilka domstolen har uttalat sig
om vid tidigare tillfallen. *> Det kravs darfor

12 — Forslag till avgorande meddelat i det mal som gav upphov till
dom av den 30 mars 2006 i méal C-259/04, Emanuel (REG
2006, s. 1-3089), punkt 26.

13 — Dom av den 30 maj 2002 i mal C-516/99, Schmid (REG 2002,
s. 1-4573), med forslag till avgorande av generaladvokaten
Tizzano, och av den 31 maj 2005 i mal C-53/03, Syfait m.fl.
(REG 2005, s. 1-4609), i vilken den begéran om forhandsav-
gorande som framstéllts av Epitropi Antagonismou (den
grekiska konkurrensnimnden) forklarades inte kunna upptas
till sakprovning, eftersom den var understilld den grekiska
ministern fér utvecklingsfrigor och dérmed inte var obe-
roende.

14 — Pa tyska Weisungsfreie Kollegialbehérde mit richterlichem
Einschlag.

15 — Dom av den 15 januari 1998 i mél C-44/96, Mannesmann
Anlagebau Austria mfl. (REG 1998, s. I-73), angéende
Bundesvergabeamt (forbundsbyré for offentlig upphandling),
av den 4 februari 1999 i mal C-103/97, Koéllensperger och
Atzwanger (REG 1999, s. 1-551), angéende Tiroler Landes-
vergabeamt (byré for offentlig upphandling i Tyrolen), och av
den 18 juni 2002 i méil C-92/00, HI (REG 2002, s. I-5553),
angdende Vergabekontrollsenat des Landes Wien (organ som
utovar tillsyn Gver offentlig upphandling i delstaten Wien). I
dessa avgoranden befanns de nimnda organen ha behorighet
att anvinda sig av den metod for rittsligt samarbete som
foljer av artikel 234 EG. Daremot ansags detta inte vara fallet
vad giller Berufungssenat der Finanzlandesdirektion fiir
Wien, Niedersterreich und Burgenland (avdelningen fér
Sverprovning vid delstatsskattemyndigheten for Wien, Nie-
derdsterreich och Burgenland) i domen i det ovanndmnda
malet Schmid (REG 2002, s. [-4573), punkterna 36—44.
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en detaljerad undersokning av de kriterier
som medfér behérighet att stilla tolknings-
fragor.

25. Det rader inget tvivel om att organet ar
upprittat enligt lag, eftersom det nidmns i 74
och 75 §§ i den 6sterrikiska patentlagen
(Patentgesetz) '® och dess funktionssitt reg-
leras i 140 §, vilken innehéller en hanvisning
till bestimmelserna om forfarandet avseende
patent (113-127 och 129-136 §§ i samma
lag).

26. Att organet dr av stadigvarande karaktir
framgir av lydelsen i 70 § andra stycket
andra meningen i ovannidmnda lag, enligt
vilken detta organ #r behorigt att prova
6verklaganden av beslut som fattats av
overklagandenimnden (Beschwerdeabtei-
lung) vid den osterrikiska byran for patent
och varumirken, utan att det anges nigon
tidsbegransning.

27. Av denna paragraf framgir dven att
organets funktion dr av tvingande art, efter-
som en hédnvindelse till organet inte bara &r
en mojlighet, sdsom dr fallet nir det giller
skiljedomsorgan, '’ utan utgér den enda

16 — BGBL. nr 259/1970, senast dndrad genom BGBL I nr 96/2006.

17 — Dom av den 23 mars 1982 i mal 102/81, Nordsee (REG 1982,
s. 1095; svensk specialutgdva, volym 6, s. 345), punkt 7 och
foljande punkter.



HAUPL

lagstadgade mojligheten att Gverklaga ett
beslut om upphivande som fattats av den
nationella byrdn for patent och varumir-
ken. '8

28. Det radet inte heller nagot tvivel om att
organet har en oberoende stillning, eftersom
detta forhallande betonas i nionde stycket i
ovanndmnda 74 §, dir det dven anges att
ledamoéterna av Oberster Patent- und Mar-
kensenat inte fir vara bundna av négra
instruktioner. I sjitte och sjunde styckena
faststills mandattiden och de skil som kan
leda till att mandatet upphor i fortid, vilket
kan ske i extrema situationer, sasom vid
arbetsoférmaga, forlust av osterrikisk natio-
nalitet eller att personen doms for ett brott
for vilket det ar foreskrivet fingelse i minst
ett ar.

29. Av alla dessa bestimmelser i patentlagen
framgér klart att det ifrdgavarande organet
tillimpar réttsregler och anvinder sig av ett
kontradiktoriskt forfarande enligt 113-127
och 129-136 §§ i patentlagen, vilka é&r
tillimpliga i enlighet med 140 § forsta stycket
i lagen.

18 — Det framgir inte klart av artikel 133 i Osterrikes forbunds-
forfattning huruvida den hogsta forvaltningsmyndigheten
(Verwaltungsgerichtshof) har behorighet att avgéra tvister
inom samma dmnesomrade som det hinskjutande organet,
en ovisshet som avser dess behorighet inom omrédet for
registrering och beviljande av ritten till ett varumirke. 1
doktrinen har denna komplicerade férdelning av behorighet
pa olika provningsorgan inom samma juridiska omride
kritiserats. Se, Beetz, R., Artikel 39, i samlingsverket
Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, under ledning av Guido Kucsko, Manzsche
Verlags- und Universitatsbuchhandlung, Wien, 2006, s. 660.

30. Organet fattar dessutom beslut i sista
instans, '* enligt 133 § fjirde stycket i den
Osterrikiska forbundsforfattningen, och dess
beslut har réttskipningskaraktdr, i den
mening som detta begrepp har tolkats av
domstolen. *°

31. Oberster Patent- und Markensenat upp-
fyller siledes de villkor som en nationell
domstol enligt rittspraxis > skall uppfylla for
att vara behorig att framstilla en begéran om
férhandsavgorande enligt artikel 234 EG, och
det foreligger siledes inget hinder mot att
besvara de fragor som Oberster Patent- und
Markensenat har stillt till domstolen. Denna
slutsats delas av huvuddelen av den dster-
rikiska doktrinen. **

B — Bedomning av tolkningsfrdgorna

32. Av det sitt pad vilket de tva tolknings-
fragorna har formulerats framgar att den

19 — Observera att villkoret att organet skall fatta beslut som inte
kan 6verklagas, sésom jag foreslagit i forslaget till avgdrande i
malet De Coster, har en visentlig betydelse fér organets
mgjlighet att kunna anvénda sig av artikel 234 EG. Trots att
organet inte ingar i den dsterrikiska domstolsorganisationen
innebdr nimligen det forhallandet att dess beslut inte kan
Sverklagas, med undantag for de obetydliga méjligheterna att
vicka talan vid den federala forfattningsdomstolen, att det
har behorighet att anvinda sig av méjligheten att begira ett
forhandsavgorande.

20 — I dom av den 19 oktober 1995 i mal C-111/94, Job Centre
(REG 1995, s. 1-3361), punkt 9, utesluts frivillig rattsvard fran
detta begrepp, i dom av den 15 januari 2002 i mal C-182/00,
Lutz m.fl. (REG 2002, s. 1-547), punkterna 15 och 16, utesluts
de nationella tyska domstolarna nér de agerar i egenskap av
handhavare av handelsregistret, och i dom av den 14 juni
2001 i mél C-178/99, Doris Salzmann (REG 2001, s. [-4421),
utesluts vissa dsterrikiska domstolar nir de agerar i egenskap
av handhavare av fastighetsregistret.

21 — Dom av den 17 september 1997 i mal C-54/96, Dorsch
Consult Ingenieursgesellschaft (REG 1997, s. 1-4961),
punkt 23 och dér angiven rittspraxis, och domen av den
30 maj 2002 i det ovannamnda mélet Schmid, punkt 34.

22 — Hackenberg, W./Stix-Hackl, Ch., Handbuch zum Verfahren
vor dem Europdischen Gerichishof, andra upplagan, Wien,
2000, 5. 120, och dven Beetz, R,, a.a,, 5. 664, anser utan tvekan
att Oberster Patent- und Markensenat skall anses utgdra ett
domstolsorgan vid tillimpning av artikel 234 EG.

I- 4681



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO — MAL C-246/05

andra fragan dr subsididr i forhallande till
den forsta, dtminstone inom ramen for de
faktiska omstindigheterna i tvisten vid den
nationella domstolen. Om den tolkning som
ges av artikel 10.1 i direktivet innebidr att
tvisten kan avgoras till fordel f6r innehavaren
av det ifrdgavarande varumairket, saknas
ndmligen anledning att préva huruvida det
finns sadana skil som enligt artikel 12 kan
motivera att kiinnetecknet inte har anvénts.

1. Tolkningen av artikel 10.1 i direktivet

33. Aven om det rér sig om ett inter-
nationellt varumirke, begrinsar jag min
undersokning till att avse ett strikt gemen-
skapsrittsligt perspektiv, for att beakta de
eventuella problem som féljer av en registre-
ring hos Virldsorganisationen for den intel-
lektuella dganderitten (WIPO).

a) Betydelsen av uttrycket ’efter det att
registreringsforfarandet avslutats”

34. De yttranden som har limnats in i detta
mél har huvudsakligen behandlat fragan
huruvida den tidpunkt som avses i det
uttryck som é&r i fraga sammanfaller med
den tidpunkt da skyddstiden for varumarket
borjar gilla. Detta beror utan tvivel pa det
hinskjutande organets stillningstagande till
férman for ett sddant samband i sin begdran
om férhandsavgérande.

I- 4682

35. Debatten bor emellertid styras in pa riitt
spar och diskussionen bér avse ritt sak. Det
dr harvid viktigt att undvika att forvixla
begrepp som, trots att de kan sammanfalla,
inte nédvindigtvis infaller samtidigt. Jag ska
forsoka visa detta i det f6ljande och kommer
hirvid att stodja mig pd tva argument,
ndmligen den 6kande harmoniseringen av
lagstiftningarna genom varumérkesdirektivet
och arten av det obligatoriska bruket av
registrerade varumirken.

i) Omfattningen av harmoniseringen inom
omradet for varumirken

36. I tredje skilet i direktivet anges att
avsikten inte dr att genomfora ett fullstindigt
nidrmande av medlemsstaternas lagstiftning
om varumdrken, utan att begridnsa niarman-
det till de nationella rittsliga bestimmelser
som mest direkt paverkar den inre markna-
dens funktion.

37. Direktivet innehaller saledes uttom-
mande bestimmelser om vilka kdnnetecken
som kan utgora ett varumirke och vilka krav
som stills for registrering (artiklarna 2, 3 och
4), vilka rittigheter som foljer av registre-
ringen och réttigheternas omfattning (artik-
larna 5-9), alla aspekter av skyldigheten att
anvinda varumirket (artiklarna 10, 11
och 12), vissa sirskilda bestimmelser an-
gdende hinder for registrering och grunder
for upphévande och ogiltigférklaring (artik-
larna 13 och 14) samt vissa sarskilda
bestammelser for sirskilda typer av mérken
(artikel 15).
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38. Som en naturlig f5ljd av denna begrins-
ning till vissa omrdden behéller medlems-
staterna sin behorighet inom en rad omra-
den. De ar bland annat, enligt femte skilet,
fria att faststilla bestimmelser for registre-
ring, upphévande och ogiltighet av varumir-
ken som forvérvats genom registrering. De
kan till exempel bestimma sittet for varu-
mairkesregistrering och ogiltighetsférklaring,
bestimma om dldre rittigheter skall abero-
pas antingen vid registrerings- eller ogiltig-
hetsforfarandet eller i bada férfarandena
samt, i det fall de tillater att dldre réttigheter
aberopas i registreringsforfarandet, anvinda
sig av ett invdindningsférfarande eller ett
obligatoriskt granskningsférfarande. Med-
lemsstaterna far dven fortsittningsvis bes-
tdmma vilka konsekvenser som upphivande
eller ogiltighetsforklaring av varumirken
skall fa.

39. Det idr darfor inte forvanande att det sétt
pa vilket dessa drenden behandlas skiljer sig
visentligt at i de nationella lagstiftningarna.
Detta forklarar skillnaderna mellan de 16s-
ningar som foreslagits av dem som deltagit i
detta tolkningsforfarande, vilka i hég grad
varit paverkade av den egna lagstiftningens
sdrdrag.

40. Om jag sammanfattar och i hég grad
forenklar det stora antal bestimmelser som
giller registrering av varumirken kan jag
urskilja minst tre modeller, nidmligen de
system i vilka registreringen avslutas till
och med innan det gors en bedémning av
de absoluta och relativa hindren for registre-
ring, de system dér registreringen avslutas

medan dessa bedémningar gors och de
system i vilka man avvaktar att dessa utred-
ningar har slutforts innan de godkinda
kiannetecknen registreras. Detta sistnidmnda
system dr det som 4r vanligast férekom-
mande i Europa.

41. I de asikter som har framforts infor
denna domstol kopplas ofta den tidpunkt
som markerar bérjan pa den tidsperiod inom
vilken varumirket skall anvidndas samman
med den tidpunkt da agarens innehav blivit
helt definitivt, det vill siga da &dgaren inte
langre behéver oroa sig for att eventuellt
forlora varumaérket pa grund av invdndningar
som framstills av tredje man eller av den
egna nationella byrdn. De ger endast uttryck
for att skyldigheten att anvinda kidnneteck-
net bérjar gilla ndr védl alla de okdnda
faktorer som hotar dess inférande i registret
har undanrojts.

42. Det satt pa vilket tolkningsfriagan har
stillts, dar uttrycket “efter det att registre-
ringsforfarandet avslutats” kopplas ihop med
uttrycket "tidpunkten da skyddstiden bérjar
gilla”, har emellertid fort in diskussionen pa
vilseledande vigar och styrt den i en felaktig
riktning.

43. Enligt min mening &r det, for att korrekt
tolka det ifragavarande uttrycket, nédvindigt
att utga fran lagstiftarens avsikt med bestdm-
melsen, i enlighet med nedanstidende Gver-
viganden.
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44. For det forsta utgir texten i direktivet
just frdn den ndimnda mangfalden av system i
unionens liander och faststiller den mest
karakteristiska gemensamma faktorn, det
som 4r allmingiltigt for forfarandet for
registrering av kidnnetecken, vilket &r att
forfarandet alltid — for det fall varumérket
godkinns — avslutas med att det registreras,
vilket sker till foljd av ett beslut av den
behériga varumérkesbyran. Detta beslut skall
dateras och delges, vanligtvis, den berdrde
och det skall offentliggéras.

45. For det andra 4r det inte preciserat i
direktivet vid vilken tidpunkt detta registre-
ringsforfarande avslutas, huvudsakligen for
att, som ett uttryck for en extrem forsiktig-
het, respektera den férdelning av behorighet
som gjorts i femte skilet. Det ankommer
sdledes pad medlemsstaterna att faststilla nir
ett registreringsférfarande vid en varumir-
kesbyra kan anses avslutat och klargora
huruvida detta intraffar fore eller efter det
att det har undersokts huruvida det fore-
ligger ndgra relativa hinder fér registrering
samt om forfarandet dven avser offentliggo-
randet.

46. For det tredje, eftersom lagstiftaren varit
medveten om skillnaderna i de nationella
lagstiftningarna, anges inte det definitiva
innehavet av varumirket i direktivet som
en referenspunkt f6r inledningen av preskrip-
tionstiden for varumairket. Detta skulle inte
heller ha medfért nigon harmonisering,
eftersom startpunkten for den ovannamnda
skyldigheten att anvinda varumirket, allt-
efter de juridiska systemen, skulle senareldg-
gas och borja gilla forst nér alla invdnd-
ningar fran tredje man mot varumirket hade
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avgjorts eller tidigareldggas till ansoknings-
tidpunkten, nir detta foéreskrivs i den natio-
nella rittsordningen.

47. Av direktivet framgéir dérfor inte nigon
exakt tidpunkt da registreringsforfarandet
skall anses vara avslutat, utan det ankommer
pa den nationella lagstiftaren att faststilla
denna tidpunkt. Det kommer nédmligen
aldrig att forflyta sa lang tid mellan de
mojliga tidpunkterna (registreringen, delgiv-
ningen till den berérde och offentliggéran-
det) for att rittssikerheten eller gemen-
skapsrattsaktens harmoniserande syfte skall
dventyras.

48. Allt detta forstds battre efter en under-
sokning av den ritta betydelsen av skyldig-
heten att anvinda varumirket.

ii) Skyldigheten att anvdnda mirket

49. Det dr nodviandigt att klargoéra vad som
menas med skyldigheten att anvinda kénne-
tecknet, eftersom det i direktiv 89/104 anges
en frist inom vilken &garen till kénnetecknet
mdste bérja anvinda det kommersiellt. Nar
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denna tid har 16pt ut kan innehavarens ritt
till kdnnetecknet ifragasittas pd grund av
passivitet. B

50. Oberoende av skillnaderna i respektive
nationell lagstiftning, har denna réttsliga
foreteelse samma dndamaél i alla lagstift-
ningarna, nimligen att avpassa antalet regi-
strerade kidnnetecken till det antal som
anvinds och som fyller en ekonomisk
funktion i handeln,?* och dirmed nirma
uppgifterna i registret till vad som verkligen
forekommer i handeln. Varumarkesregistren
bor, som jag redan nidmnt vid ett tidigare
tillfille, inte fungera som upplag for kinne-
tecken man tillskansat sig i véntan pa att
nagon oférsiktig person férsoker anvinda sig
av dem, for att dd med kraft géra dem
gillande, och da enbart i spekulationssyfte.
De skall tvirtom ge en rittvisande bild av
verkligheten, av de beteckningar som foretag
anvinder pa marknaden for att sirskilja sina
varor och tjdnster. Endast varumirken som
féorekommer i affirslivet bor registreras av
byraerna for immateriell aganderitt. 2°

23 — 1 tysk lagstiftning framhivs mojligheten till frvixling, se
Bous, U, ”§ 25 Ausschluf} von Anspriichen bei mangelnder
Benutzung”, i Ekey, F.L./Klippel, D., Heidelberger Kommentar
zum Markenrecht, forlag CF. Miiller, Heidelberg, 2003,
s. 370.

24 — Fezer, K.-H., Markenrecht, forlag C.H. Beck, tredje upplagan,
Miinchen, 2001, s. 1191.

25 — Mitt forslag till avgorande i det mal som gav upphov till dom
av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-
2439), punkt 42. Se dven punkt 36 i domen.

51. Denna skyldighet syftar till att underlitta
for tredje man att fa tilltridde till registret. >
Detta foljer av direktivets lydelse, enligt
vilken ett registrerat kdnnetecken som inte
anvints under mer dn fem &r inte kan
aberopas som skal foér att upphiva registre-
ringen av ett annat identiskt eller liknande
varumirke eller for att neka registrering av
detta varumirke (artikel 11.1 och 11.2).

52. Dessa bada syften kommer dven till
uttryck i attonde skilet i direktivet. Dar
anges namligen att "[flor att minska det
totala antalet registrerade och skyddade
varumirken inom gemenskapen och darmed
antalet tvister dem emellan ar det av vikt att
registrerade varumirken faktiskt anvinds
och att de upphivs om si inte ar fallet. ...”

53. Skyldigheten att anvidnda varumirket
kan sammanfattningsvis rittsligt sett delas
upp i tva aspekter, dels en forpliktelse som ex
lege alaggs en ny innehavare av en immate-
riell rittighet av denna kategori, dels tredje
mans mdéjligheter och rittigheter for det fall
denna skyldighet inte uppfylls.

54. Mot bakgrund av denna dubbla natur &r
det inte svart att forstd att den dag da
registreringsforfarandet avslutas dr den som
bist tillgodoser allas intressen. For att

26 — Fernindez-Né6voa, C., Tratado sobre Derecho de marcas,
forlag Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 454.
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registrets tillforlitlighet skall kunna bibehal-
las, maste dgaren av en immateriell réttighet
kunna berdkna tidsperioden och planera sin
affarsstrategi. Att lata faststillandet av denna
tidpunkt styras av méjliga invindningar fran
konkurrenterna, vilket foreskrivs i de system
i vilka registreringshindren kan avgéras efter
registreringen, medfér en alltfor stor osiker-
het angdende tidpunkten da skyldigheten
borjar gélla inte bara fér innehavaren och
invindaren, utan sérskilt fér tredje man som
inte dr inblandad i tvisten.

55. Liknande oldgenheter skulle uppkomma
om forfarandets avslut kopplades till den
tidpunkt di skyddsperioden bérjar, vilket
féreskrivs i de lagstiftningar som tillampar
detta juridiska knep for att skydda varumair-
kesinnehavaren retroaktivt fran det att ansé-
kan om registrering gjordes. I detta fall kravs
att det gors effektivt bruk av varumirket
redan frdn det att ansdkan inges till den
nationella byrdn for industriella réttigheter.
Denna l6sning kan kritiseras, eftersom den
innebdr dels att en skyldighet aliggs en
person som inte dr innehavare av nigon
rattighet, dels att personens ensamritt att
anvianda varumairket blir kortare 4n fem ar,
och detta endast pa grund av att personen
beviljats en immateriell rittighet utan att ha
nagon mdjlighet att kontrollera lingden pa
det forfarande, genom vilket personen for-
virvade denna ensamritt.

56. Den dag da registreringsforfarandet
avslutas dr sdledes den dag som, pd grund
av att den dr av objektiv karaktir och litt kan
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kontrolleras av alla berérda parter, bist
garanterar nodvindig rattssdkerhet. Den
utgor darfor den bist limpade tidpunkten
for att inleda berdkningen av den tidsperiod
om fem ar inom vilken skyldigheten att
anvinda varumirket skall uppfyllas. Denna
tidpunkt sammanfaller dessutom oftast med
sjilva registreringen, vars delgivning marke-
rar att varumirkesinnehavarens skyldighet i
detta hinseende borjar gélla, men den ér inte
nodvindigtvis kopplad till den tidpunkt da
varumadrkesinnehavaren utan risk for invind-
ningar kan dtnjuta ritten till det beviljade
varumdrket.

57. Ndar nu gemenskapsritten har under-
sokts, Overgir jag till att i det foljande
analysera hur det internationella varumirket
péaverkar dessa 6verviganden.

b) Det internationella varumarket

58. Varken i Madridéverenskommelsen eller
i det avtal som Overenskommelsen kom-
pletterar, ndmligen Pariskonventionen, reg-
leras skyldigheten att anvidnda varumaérket.
Madridéverenskommelsen innehaller inte
nagon bestimmelse i detta hinseende,
medan det i Pariskonventionen, i arti-
kel 5 C 1, foreskrivs att de avtalsslutande
staterna skall foreskriva en skilig tid under
vilken denna skyldighet skall uppfyllas och
att den berorde skall kunna visa skil for sin
underlatenhet. Det anges emellertid inget om
den tidpunkt fran vilken denna period skall
borja riknas, vilket innebir att, eftersom det
ar nodvindigt att beakta den nationella
ritten, dven gemenskapsritten, och dirmed
dven direktiv 89/104, &r relevant.
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59. Men jag skall inte dra forhastade slut-
satser, eftersom det genom Madridéverens-
kommelsen organiseras ett registreringssys-
tem vars grundléggande kannetecken bor
framhallas. =

60. Genom denna virldsomspdnnande ord-
ning kan ett foretag, med en enda registre-
ring, erhélla skydd for ett varumirke som
giller i ursprungsstaten i ett valfritt antal
avtalsslutande stater. Skyddet for de varu-
mérken som registreras i WIPO:s hogkvarter
i Genéve kinnetecknas av principerna om
territorialitet och likabehandling, vilket inne-
bér att de varumérken for vilka en ansékan
om utstrickning till andra avtalsslutande
linder har gjorts skall erhilla samma skydd
som nationella varumirken. 2

61. Ansokningsformuléret ges in till byran i
ursprungslandet fér det varumirke som
ansokan om registrering som internationellt
varumirke giller.” Denna myndighet fore-
tar direfter en summarisk prévning av de
dokument som lamnats in av den berérde for
att sdrskilt forsdkra sig om att varumirket
finns upptaget i det nationella registret i

27 — Jag avser i det foljande endast Madridéverenskommelsen och
inte till dess protokoll, vilket ocksé undertecknades i Madrid
den 27 juni 1989 och vilket, trots dess rubrik, utgor ett nytt
internationellt férdrag dven om dess innehdll &r mycket
likartat innehallet i 6verenskommelsen. Genom det andra av
de nimnda fordragen lyckades man f& med vissa linder som
kritiserade 6verenskommelsen for att sakna flexibilitet och
for att inte acceptera méjligheten att i det internationella
registret skriva in ansokningar om varumérken som ingetts
till de nationella byrderna. Protokollet tridde i kraft den 1
december 1995. Fezer, K.-H., a.a,, s. 2027 och f6ljande sidor.

28 — Artikel 4.1 i Madridéverenskommelsen.
29 — Artikel 3.1 i Madridéverenskommelsen.

sokandens namn for de varor eller tjanster
som angetts i formuldret. Myndigheten
kontrollerar dessutom s6kandens behdrighet
och att denne utfort proceduren pa ett
korrekt sitt genom att inge relevanta hand-
lingar. *°

62. Nir den internationella byran har mot-
tagit handlingarna kontrollerar den endast de
formella aspekterna och att de avgifter som
foljer av Madridéverenskommelsen och dess
tillimpningsforordning ' har betalats. Om
villkoren ar uppfyllda, inférs registreringen i
det internationella registret. Vid den inter-
nationella byran bedoms inte huruvida det
varumirke som dr foremal for ansokan
fortjanar skydd i de angivna avtalsslutande
landerna. Det ankommer £é dessa liander att
utfora en sadan kontroll °* inom ett ar fran
registreringsdagen. *

63. Sammanfattningsvis giller att det inter-
nationella varumirket innebidr att skyldig-
heten att registrera kidnnetecknet i varje land
i vilket skydd onskas ersitts med en enda

30 — En mer detaljerad redogérelse ges i Botana Agra, J.M., "Las
marcas internacionales”, i Navarro Chinchilla, J.J. och
Vazquez Garcia, R.J. (samordnare), Estudios sobre marcas,
forlag Comares, Granada, 1995, s. 37 och féljande sidor.

31 — Nu for tiden finns det en gemensam tillimpningsférordning
till Madridéverenskommelsen om registrering av internatio-
nella varumirken och till protokollet betriffande denna
Sverenskommelse (i kraft sedan den 1 april 2004). Den kan
hittas pa foljande hemsida: http://www.wipo.int/madrid/es/
legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Artikel 5.1 i Madridéverenskommelsen.
33 — Artikel 5.2 i Madridéverenskommelsen.
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ansbkan som inges till den internationella
byran i Genéve. Harigenom ges innehavarna
av dessa immateriella rdttigheter limplig
hjalp for att skydda sig fran olagliga angrepp
fran illojala konkurrenter eller fran pirattill-
verkare pd andra sidan grinsen.

64. For att kunna besvara tolkningsfragan &r
det noédvindigt att ta reda pa vilken dag
registreringen faktiskt inforts i det inter-
nationella registret.

65. Genom artikel 3.4 i Madridéverenskom-
melsen infors ett system med olika alternativ
for att konkretisera registreringsdagen, vilket
innebar foljande. Som allmént kriterium
galler det datum da ansokan inges till den
internationella byrdn. Undantagsvis tidigare-
laggs tidpunkten till det datum da den
behoriga myndigheten i ursprungslandet
mottog formuléret, under forutsittning att
denna myndighet vidarebefordrar ansokan
till den internationella byran inom tva
manader. For det fall det férekommer
oegentligheter giller det datum da alla
brister avseende den internationella ans6kan
har avhjilpts. 3*

66. Av detta foljer inte enbart att skyldig-
heten att anvinda varumadrket styrs av den
nationella lagstiftningen, vilken inom Euro-
peiska gemenskapen delvis dr harmoniserad
pé det sitt som tidigare beskrivits, utan dven
att varumirket, fran det datum da det infors i

34 — Regel 15.1 i tillimpningsférordningen.
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det internationella registret, atnjuter skydd,
dven om detta skydd forst giller efter det att
en period om ett ar 16pt ut under vilken de
avtalsslutande stater som angetts i varje
formulir kan neka det begirda skyddet inom
sitt territorium. Detta visar att det inte heller
gar att rdkna med att datumet for registre-
ringen sammanfaller med den tidpunkt frin
vilken denna typ av immateriella rattigheter
kan atnjutas till fullo. Dessutom, eftersom
registreringen av det skyddade varumérket
vid den internationella byran, enligt termi-
nologin i artikel 4a i Madridéverenskommel-
sen, ersitter de nationella registreringarna
sker det inte nagon registrering i egentlig
mening av det internationella varumirket vid
de nationella byrierna, vilka endast under-
rattas om att det enda tillforlitliga sattet att
avsluta det internationella registreringsforfa-
randet ar att registreringsdatumet ges denna
verkan vid den aktuella byrén.

67. Denna tidpunkt sammanfaller med den
tidpunkt som markerar borjan av den tids-
frist som géller for att iaktta skyldigheten att
anvinda mdrket, i enlighet med direktivet.
Den klara onskan som uttrycks i inter
nationell ritt att nirma de bada datumen till
varandra, det nationella och det varldsom-
fattande, talar ocksd f6r den losning jag
foreslar. Om man godtog de asikter som
framkommit i de yttranden som ingetts i
detta forhandsavgoérande, enligt vilka fristen
inte borjar 16pa forrdn skyddet ar definitivt,
skulle detta namligen innebéra en beklaglig
spridning av den tidpunkt fran vilken berik-
ningen skall ske av den period inom vilken
skyldigheten att anvinda varumérket skall
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uppfyllas. I vissa fall skulle tidpunkten folja
av nationella bestimmelser, sarskilt i de fall
dd relativa skdl kan utgéra hinder for
registrering, och i andra fall skulle tidpunk-
ten vara avhingig av att invindningar frin
tredje man mot de internationella varumir-
kena har avgjorts, vilket skulle senareldgga
den omstridda tidsperioden pa obestimd tid.

68. Dessutom vill jag understryka den
visentliga betydelsen av datumet for den
internationella registreringen,®® eftersom
den ar avgorande for berdkningen av den
tidsfrist inom vilken de avtalsslutande sta-
terna kan neka registrering, >® for nir verk-
ningarna av registreringen®’ eller ansok-
ningen om territoriell utstrickning bdrjar
gilla,®® for registreringens varaktighet och
oberoende® samt for dess fornyelse, *
Eftersom den utgor referenspunkten i sa
ménga avseenden, dr det logiskt att detta
datum aven tas som utgangspunkt foér den
period inom vilken skyldigheten att anvinda
varumdrket skall uppfyllas.

69. Vad giller den ovanliga situation som
uppstar da en stat som undertecknat Mad-
ridoverenskommelsen nekar registrering
efter det att varumirket har registrerats vid
den internationella byran, vill jag géra tva
preciseringar. For det forsta anser jag att det
ar osannolikt att det forekommer ndgra
absoluta registreringshinder inom den ord-
ning som inférts genom denna &verens-

35 — Denna grundliggande aspekt framgér av Botana Agra, ] M., a.
a, 5. 38 och foljande sidor.

36 — Artikel 5.2 i Madridéverenskommelsen.
37 — Artikel 4.1 i Madridéverenskommelsen.
38 — Artikel 3.2 i Madridéverenskommelsen.
39 — Artikel 6.2 i Madridéverenskommelsen.
40 — Artikel 7 i Madridéverenskommelsen.

kommelse, eftersom varumirket har grans-
kats i ursprungsstaten och eftersom kriteri-
erna har harmoniserats genom Pariskon-
ventionen. For det andra beror férekomsten
av relativa registreringshinder pa hur akt-
samma foretagen ir, eftersom de, innan de
ansoker om internationell registrering, har
mojlighet att till en skilig kostnad utréna
vilka kdnnetecken som kan utgéra hinder f6r
foretagets egna varumirken i de stater i vilka
foretaget ansoker om skydd for sina varu-
mirken.

70. Jag ar siledes Gvertygad om att datumet
da registreringsforfarandet avslutats sam-
manfaller med det datum som férekommer
vid den internationella byrin i Genéve dven
for internationella varumérken.

71. Efter dessa forklaringar vill jag besvara
den forsta frigan som stillts av Oberster
Patent- und Markensenat si, att den tid-
punkt som markerar inledningen av perio-
den “efter det att registreringsforfarandet
avslutats” i artikel 10.1 i direktiv 89/104/
EEG inte hinfor sig till den tidpunkt da
skyddsperioden borjar, dven om den kan
sammanfalla med den, utan till den tidpunkt
da den behériga myndigheten, enligt de
nationella bestimmelserna, avslutar registre-
ringsédrendet eller, f6r det fall det ror sig om
ett internationellt varumérke, nir den inter-
nationella byran har avslutat drendet.
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2. Tolkning av artikel 12.1 i direktiv 89/104

72. Grunden f6ér upphivande ér titt férenad
med skyldigheten att anvinda varumérket.
Skillnaden ér att grunden fér upphévande
utmirker sig genom att tidsperioden kan
borja vilken tidpunkt som helst, utan nigot
samband med att ett forfarande avslutas. Nar
innehavaren av varumirket inte har anvint
det under mer dn fem é&r har konkurrenter
och berord tredje man mojlighet att lagligen
fa dganderitt till varumirket. De tva rittsliga
figurerna har emellertid, som tva djur
férenade under samma ok, samma rittsliga
syfte, namligen, som jag redan har papekat,
att avpassa de uppgifter som finns i registret
efter vad som faktiskt géller i handeln.

73. Den nationella domstolen har fragat
vilka skil som kan motivera att ett kom-
mersiellt varumirke inte anvinds under den
tid som foreskrivs i den gemenskapsrittsliga
bestaimmelsen. Lidl har, i tvisten vid den
nationella domstolen, gjort géllande att det
forelag byrakratiska hinder som var oféren-
liga med foretagets strategi, vilken bestod i
att silja foretagets varor med mirket Le Chef
DE CUISINE endast i sina egna affirer, vars
oppnande forsenades mycket mer 4n vad
som var forutsett.

74. Mot bakgrund av mitt forslag till svar pd
den forsta fragan och med hinsyn till
bestimmelserna angdende varumirken i
Osterrike, 4r det inte nédvindigt att besvara
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den andra fragan for att kunna avgora tvisten
i mélet vid den nationella domstolen. For det
fall domstolen inte besvarar den f6rsta fragan
p& samma sitt och anser det nédvindigt att
tolka artikel 12 i direktivet, ligger jag
emellertid kort fram nagra synpunkter.

75. Jag delar inte Republiken Osterrikes
asikt att denna tolkningsfraga inte kan upp-
tas till provning, eftersom den till sitt
innehall inte 4r av allmén karaktir och den
faktiska beskrivningen inte saknar tillréckliga
uppgifter for att det ska vara mdojligt att
utlédsa att det finns ett intresse och ett behov
av ett utlitande.

76. Domstolen har i sin rittspraxis redan
uttalat sig angdende artikel 12.1, sérskilt om
betydelsen av begreppet verkligt bruk. Dom-
stolen har dérvid uttalat att ett varumérke
anvinds pa detta sitt “ndr detta anvinds i
enlighet med dess grundlidggande funktion ...
i syfte att skapa eller bibehilla avsittnings-
mojligheter for dessa varor och tjanster.
Detta krav ér inte uppfyllt nir varumairket
anvinds pa ett fiktivt sdtt som enbart har till
syfte att bibehalla ritten till varumiarket.” *!
Bedémningen av huruvida det har gjorts
verkligt bruk av varumirket skall géras "pa
grundval av samtliga omstindigheter och
forhallanden som kan styrka att mairket
faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sidana
omstindigheter dr i synnerhet anvindning
som anses motiverad i den berérda ekono-
miska sektorn.” *2

41 — Domen i det ovannimnda mélet Ansul, punkt 43.
42 — Ibidem.
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77. All anvindning som avviker frin detta
omfattas foljaktligen inte av begreppet. Jag
har redan namnt att privat bruk, som inte
stricker sig utanfor varumérkesinnehavarens
nédrmaste krets, saknar betydelse satillvida att
denne inte har for avsikt att ta en mark-
nadsandel. Pa sa sdtt utgér det inte ett
"tillrdckligt” eller “faktiskt” bruk att vidta
forberedande &tgiarder for att saluféra
varorna eller tjinsterna eller att lagra och
férvara dem utan att de limnar foretagets
lokaler. **

78. I den analyserade bestimmelsen hinvi-
sas emellertid till mdjliga skdl som kan
motivera en underlatenhet att anvinda
mirket, men utan att det anges nagra
exempel. Artikel 19 i TRIPs-avtalet kan ge
mycket ledning i det avseendet. 1 denna
bestimmelse anges att omstindigheter utan-
fér varumirkeshavarens kontroll, som utgor
hinder for bruk av varumirket, skall anses
vara giltiga skil till att varumirket inte
brukats. I artikeln anges néigra typiska
situationer, sdsom importrestriktioner eller
andra statliga krav betriffande de varor eller
tjdnster som skyddas av varumérket.

79. De byrakratiska hinder som dberopats av
Lidl i tvisten vid den nationella domstolen
maéste, trots att de inte stir under varumir-
kesinnehavarens kontroll, ha ett sadant
direkt samband med varumairket att detta
kan anvidndas forst nir den administrativa

43 — Forslag till avgorande meddelat i det ovannimnda malet
Ansul, punkt 57.

handldggningen har avslutats. Det kan tidnkas
att det krivs tillstand fran halsoregistret for
varor som siljs under namnet Le Chef DE
CUISINE eller, om det ror sig om ett
likemedel, att de behdriga nationella hilso-
och sjukvirdsmyndigheterna godkénner det.
Men de komplikationer som uppkommer till
f6ljd av forseningar med avseende pa till-
stand for att uppfora affirslokaler har inte ett
tillrackligt nira samband med varumirket.
Det &r inte heller latt att forsta skalet till att
det var omgjligt f6r Lidl att i tid fordndra sin
affirsstrategi. Lidl hade till exempel kunnat
utforma ett system med licenser for att
distribuera sina varor under en begrinsad
tid med andra livsmedelsleverantorer eller
med livsmedelsaffirer.

80. Som kommissionen med fog har gjort
gillande ingdr beslut angdende foretagets
strategi i den sfar inom vilken foretaget har
full kontroll 6ver sina beslut och det ar
dédrfor svart att acceptera att det skulle vara
omdjligt att undvika eventuella hinder och
att anpassa taktiken till skiftande férhallan-
den och motgingar. Det dr i detta mal
tveksamt vad som utgjort det storsta hindret
for att lyckas genomféra det angivna malet,
de formella komplikationerna till f5ljd av
administrationens tillvigagangssitt eller
envisheten att halla fast vid en olimplig
planering. Denna undersékning, som avser
faktiska omstindigheter, skall emellertid
utforas av den nationella domstolen, vilken
béttre kanner till de faktiska forhallandena
och dr ansvarig for att avgora tvisten vid den
nationella domstolen.

I- 4691



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO — MAL C-246/05

81. Mot bakgrund av detta foreslar jag att
domstolen besvarar den andra tolknings-
fragan pa sd sdtt att artikel 12.1 i
direktiv 89/104/EEG skall tolkas sa, att de
skil som kan motivera en underlitenhet att
anvinda varumérket maste vara omstindig-
heter utanfér innehavarens kontroll och
utgora ett hinder for att anvinda varumarket.
Nir dessa tva villkor ar uppfyllda ingér en

VI — Forslag till avgorande

82. Mot bakgrund av ovanstiende foreslar

byrikratisk handldggning i denna kategori av
skal, vilket inte ér fallet nér hindret beror pa
genomforandet av en affirsstrategi, eftersom
foretaget har full behorighet att fatta beslut i
detta avseende och att anpassa strategin till
de administrativa hindren. Det ankommer pa
den nationella domstolen att mot bakgrund
av dessa Overviganden bedoma de faktiska
omstindigheterna.

jag att domstolen besvarar de

tolkningsfragor som stillts av Oberster Patent- und Markensenat pa foljande satt:

1. Den tidpunkt som markerar inledningen av perioden “efter det att registre-
ringsforfarandet avslutats” enligt artikel 10.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumdér-
keslagar hanvisar inte till den tidpunkt di skyddsperioden borjar, d&ven om den
kan sammanfalla med denna, utan till den tidpunkt da den behériga
myndigheten, enligt sin nationella ritt, har avslutat registreringsirendet eller,
for det fall det ror sig om ett internationellt varumérke, nér den internationella

byran har avslutat drendet.
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Artikel 12.1 i direktiv 89/104/EEG skall tolkas pa sa sdtt att de skidl som
motiverar en underlatenhet att anvinda varumérket maste vara omsténdigheter
utanfor innehavarens kontroll och utgéra ett hinder for att anvinda varumérket.
Nir dessa tva villkor dr uppfyllda ingér en byrakratisk handliggning i denna
kategori av skdl, vilket inte dr fallet nar hindret beror pé genomforandet av en
affarsstrategi, eftersom foretaget har full behorighet att fatta beslut i detta
avseende och att anpassa strategin till de administrativa hindren. Det ankommer
pé den nationella domstolen att mot bakgrund av dessa 6verviganden bedéma
de faktiska omstindigheterna.
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