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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
SO RUIZ-JARABO COLOMER

foredraget den 2 juli 20021

1. Hoge Raad der Nederlanden (nedan
kallat Hoge Raad) har begirt att domstolen
skall tolka begreppet “verkligt bruk” i
artikel 12.1 i férsta varumirkesdirektivet
(nedan kallat direktivet eller forsta direkti-
vet),2 ndr det dr bestimmande fér upp-
hivandet av denna typ av immateriell
dganderitt.

I — Bakgrund och forfarandet vid den
nationella domstolen

2. Sasom de har redovisats av Hoge Raad i
beslutet om hinskjutande ir féljande
omstiandigheter relevanta fér att besvara
forevarande tolkningsfriga.

3. Ansul B.V. (nedan kallat Ansul) och
Ajax Brandbeveiliging B.V. (nedan kallat
Ajax) dr tvd juridiska personer enligt neder-
landsk ritt som bedriver verksamhet inom

1 — Originalsprdk: spanska.

2 — Riders forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnir av nas varumirke-
slaFar (EGT L 40, s. 1; svensk spccxalutgiva omrdde 13,

17,s. 178).

brandskyddssektorn. Ajax ir dotterbolag
till det tyska foretaget Minimax GmbH.

4. Varumirket Minimax och dirtill
hérande rattigheter tillhérde fram till andra
virldskriget ett tyskt foretag, som hade ett
forsiljningskontor i Nederlinderna. Det
foretaget exproprierades efter kriget som
fiendeegendom, varigenom ritten till det
sirskiljande tecknet delades upp. I Neder-
linderna forvirvades de av Ansuls legala
eftertradare och i Tyskland tillhorde de
Minimax GmbH.

5. Den 15 september 1971 registrerade
Ansul det sirskiljande tecknet Minimax
hos Beneluxlindernas varumirkesmyndig-
het (Benelux-Merkenbureau), under num-
mer 052713 f6r varor i klasserna 1, 6, 9,
12, 20 och 25 i den internationella nomen-
klaturen fér varumirken, 3 sirskilt brand-
slackare.

3 — Upprittad genom Nice-6verenskommelsen av den 15 juni
g.? 7 om internationell klassificering av varor och tjinster
for varumarkcsreglsncrmg, indrad i Genéve

den 13 maj 1977.

I-2441




FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO — MAL C-40/01

6. Ajax for sin del innehar sedan den
16 mars 1992 varumirket i Nederlinderna,
dar det salufor moderbolagets varor under
det blandade varumirket Minimax. Denna
registrering, under nummer 517006, avser
varor i klasserna 1 (brandslickningsmate-
rial)# och 9 (brandslickningsredskap) samt
tjdnster i klass 37 (reparation, installation
och underh3ll av sddana produkter).

7. Ajax och Minimax GmbH bérjade
anvianda det ovannimnda varumirket i
Beneluxlinderna fér att sirskilja de varor
och tjanster som det ar registrerat for. Den
19 januari 1994 invinde Ansul mot
nimnda bruk.

8. Senare, den 13 juni piféljande ar regi-
strerade Ansul (nummer 549146) beteck-
ningen Minimax for tjinster i klasserna 37,
39 och 42, diribland reparation och under-
hall av brandslickare. 3

9. Den 8 februari 1995 stimde Ajax Ansul
vid Rechtbank i Rotterdam, och yrkade att

4 — Inom forsakringsbranschen anvinds beteckningen "brand-
slackningsmaterial” for dmnen eller preparat som kviver
lagor ndr de avges under tryck.

5 — I den ursprungliga lydelsen av Beneluxlindernas enhetli;
lag om varumarken (Nederlands Traktatenblad 1962, nr 8
s. 10—76) foreskrevs inte reglstren av kannctecken for att
sdrskilja tjinster. Forst efter den dndring som tridde i kraft
den 1 januari 1987 behandlas denna mojlighet i artikel 39.
Denna reform var en fsljd av protokollct om varumirken
for tjdnster som undertccimades i B den 10 november
1983 (Nederlands Traktatenblad 19 3 nr 187, s. 1-=7).
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varumirkesritten f6r varor i klass 052713
skulle upphivas och att den skulle ogiltig-
forklaras fér tjanster i klass nummer
549146, samt att respektive registreringar
skulle annulleras.

10. Ansul bestred dessa krav och yrkade
genom ett genkdromdl att Ajax skulle
forbjudas att anvinda beteckningen Mini-
max inom Beneluxlinderna for de varor
och tjanster for vilka dess varumirken ar
registrerade, vid dventyr av vite om bruket
av sagda beteckning inte upphor.

11. Genom dom av den 18 april 1996
ogillade Rechtbank i Rotterdam Ajax
yrkanden och bif6ll Ansuls.

12. Ajax 6verklagade till Gerechtshof i
Haag, som genom dom av den § november
1998 biféll 6verklagandet. Den domstolen
upphivde domen frin férsta instans, ogil-
lade Ansuls yrkanden, biféll Ajax yrkanden
och upphivde Ansuls ritt till varumirke
nummer 052713 och ogiltigférklarade
varumirke nummer 549146, och beord-
rade att bida registreringarna skulle annul-
leras.
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13. Ansul 6verklagade domen. Vid Hoge
Raad har oenigheten gillt begreppet ”verk-
ligt bruk” av ett varumairke, varvid par-
terna har framfért argument avseende den
verksamhet som klaganden har bedrivit
inom sektorn for brandslickare sedan den
2 maj 19896 och sirskilt om den kan
betecknas som verkligt bruk, i den mening
som avses i artikel 12.1 i direktivet, av det
varumirke som foretaget sedan ar 1971 ir
innehavare av.

I — Tolkningsfrigorna

14. For att avgora overklagandet vill Hoge
Raad séledes fi klarhet avseende rickvid-
den av begreppet verkligt bruk i nimnda
gemenskapsrattsliga bestimmelse, varfor
den genom beslut av den 26 januari 2001
har vilandeférklarat foérfarandet och beslu-
tat att stilla tvd tolkningsfrigor till dom-
stolen.

15. Den férsta tolkningsfrigan har féljande
lydelse:

»Skall uttrycket ’tagits i verkligt bruk’ i
artikel 12.1 i direktiv 89/104/EEG tolkas
pé det sitt som anges i punkt 3.4 ovan? Om

6 — Sedan dess har inte Ansul sdlt brandslackmnPsrcdska
under varumirket Minimax. Se punkt 18 i detta forslag till
av Srande angéende den vcrksamhct som har bedrivits frin

med denna tidp:

frigan besvaras nekande, enligt vilka kri-
terier skall begreppet ’verkligt bruk’ tol-
kas?”

16. Namnda punkt i beslutet om hinskju-
tande har foljande lydelse:

”... bruk hirav [médste] avse sirskilda varor
eller tjanster som anvindaren av varumir-
ket salufor eller tillhandah3ller. Frigan om
huruvida visst bruk kan anses sisom ’verk-
ligt bruk’ kan besvaras enbart om (i)
samtliga faktiska omstindigheter i mailet
beaktas och dir (ii) den avgérande faktorn
ir huruvida de specifika faktiska omstin-
digheterna i ett mil, sammantagna.och mot
bakgrund av vad som inom den relevanta
handelssektorn anses som brukligt och
kommersiellt motiverat, ger intrycket av
att bruket avser att hitta eller bevara en
marknad fér varor och tjinster som omfat-
tas av varumirket och inte enbart for att
skydda varumirket och dir vidare (iii)
brukets typ, omfattning, frekvens, regel-
bundenhet och lingd skall tas i beaktande
tillsammans med typen av varor eller tjins-
ter och féretagets typ och storlek”.

17. Den andra tolkningsfrigan frdn Hoge
Raad har foljande lydelse:

”Kan ’verkligt bruk’ anses foreligga da inga
nya varor siljs under varumirket men
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annan verksamhet bedrivs pa det sitt som
beskrivs i punkt 3.1 v och 3.1 vi ovan?”

18. Dessa verksambheter ir foljande:

1. Forsiljning av komponenter och slick-
ningsmedel f6r brandslickningsred-
skap med varumirket Minimax till
foretag som saluférde liknande redskap
utan varumarket, varvid den omtvis-
tade beteckningen inte anvindes av
Ansul i kontakterna med dessa foretag.

2. Saluféring, kontroll, justering, repara-
tion och 6versyn av dessa brandslick-
ningsredskap, sivil av Ansul som av
nimnda foretag. Vid tillhandahéllan-
det av tjdnsterna anvindes komponen-
ter och slickningsmedel som hirrorde
frin det féretag som var innehavare av
varumirket.

3. Nimnda féretags bruk och forsiljning
av klistermirken med varumairket och
etiketter med texten Gebruiksklaar
Minimax (Minimax—firdig att anvin-

da).
1- 2444

III — Forfarandet vid domstolen

19. Den nederlindska regeringen, Ansul,
Ajax och kommissionen har i detta mal
inkommit med skriftliga yttranden inom
den frist som féreskrivs i artikel 20 i
EG-stadgan for domstolen.

20. Vid férhandlingen som hélis den 4 juni
2002 deltog Ansul och kommissionen fér
att framféra muntliga yttranden.

IV — Upphivandet av varumirken pa
grund av att de inte anvinds i den materi-
ella ritten

1. Internationella konventioner om imma-
teriell dganderitt

A. Pariskonventionen

21.1 den ursprungliga lydelsen av Paris-
konventionen om skydd av den industriella
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dganderitten som undertecknades i mars
1883 och till vilken samtliga medlemsstater
1 Europeiska unionen ir anslutna, 7 behand-
lades inte upphidvandet av rittigheterna till
ett varumirke pd grund av att det inte
brukas.

22. Forst genom andringarna i Haag den
6 november 1925 inférdes en bestimmelse
om bruket av varumirken i Pariskonven-
tionen, genom artikel 5 C som har féljande
lydelse:

”1. Om iett land anvindande av registrerat
mirke dr foreskrivet, skall registreringen
icke kunna upphivas forrin efter skilig tid
och endast om vederbérande icke visar skil
f6r sin underldtenhet.

2. Mirkeshavarens anviandande av ett
fabriks- eller handelsmirke under en form,
som endast genom bestindsdelar, vilka icke
andrar markets egenartade karaktir, skiljer
sig frdn den form, under vilken mirket
registrerats i ett unionsland, skall icke
medfora registreringens ogiltighet eller
minska det it mirket givna skyddet.

3. Samtidig anvindning av samma mirke
féor samma eller liknande varor genom

7— Nsederléndema ar part till konventionen sedan den 7 juli
1884,

industri- eller handelsforetag, som enligt de
inhemska lagbestimmelserna i det land, dir
skyddet begirts, anses vara medigare till
mirket, skall icke i ndgot unionsland
hindra registreringen eller pd ndgot sitt
minska det it mirket givna skyddet, sai-
framt denna anvindning icke har till
verkan, att allmiinheten vilseledes, eller ar
stridande mot allminintresset.”

B. Avtalet om handelsrelaterade aspekter
av immaterialritter

23. | detta avtal, som utgér en bilaga till
slutakten om upprittandet av WTO,
undertecknat i Marrakech den 15 april
1994, 8 foreskrivs i friga om bland annat
varumirken att de stater som ir medlem-
mar i organisationen skall iaktta bestim-
melserna i artiklarna 1—12 och i artikel 19
i Pariskonventionen (artikel 2.1).%

24. Under rubriken ”Bruk av varumirken”
foreskrivs i artikel 19 foljande:

”1. Om bruk av varumirke krivs for att
dess registrering skall gilla, kan registre-

8 — EGT L 336, 1994, s. 214—223; svensk specialutgiva,
omrdde 11, volym 38, s. 216.

9 — Samma hinvisning till Pariskonventionen finns i 1994 irs
Varumirkesdverenskommelse, i vars artikel 15 foreskrivs
att "alla avtalsparter skall iaktta bestimmelserna i Paris-
konventionen”.
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ringen endast hivas, om det inte brukats
under minst tre dr i f6ljd, med mindre
innehavaren kan férete giltiga skil, grun-
dade pa forekomsten av hinder for sidant
bruk. Omstindigheter utanfér varumirkes-
havarens kontroll, som utgér hinder for
bruk av varumairket, sdsom importrestrik-
tioner eller andra statliga krav betriffande
de varor eller tjinster som skyddas av
varumirket, skall anses vara giltiga skil
till att varumarket inte brukas.

2. Nir ett varumirke under innehavarens
overinseende brukas av annan person, skall
detta med avseende pi registreringens upp-
riatthillande anses vara bruk av varumir-
ket.”

2. De gemenskapsritisliga bestimmelserna

A. Forsta direktivet

25. Den europeiske lagstiftaren forklarade i
direktivets attonde skil att *[f]ér att
minska det totala antalet registrerade och
skyddade varumirken inom gemenskapen

1-2446

och dirmed antalet tvister dem emellan ir
det av vikt att registrerade varumirken
faktiskt anvinds och att de upphivs om sd
inte dr fallet”.

26. 1 linje med denna strivan behandlas i
artikel 10 och foljande artiklar i direktivet
bruket av varumirken och konsekvenserna
av att de inte anvinds.

27.1 artikel 10 regleras bruket av varu-
mirket pd foljande sitt:

”1, Om innehavaren av varumirket inte
inom fem 4r efter det att registreringsfor-
farandet avslutats har gjort verkligt bruk av
varumirket i medlemsstaten for de varor
eller tjanster fér vilka det registrerats, eller
om sddant bruk inte skett under fem ir i
foljd, skall varumairket bli foremal for de
sanktioner som bestims i detta direktiv,
under forutsittning att det inte finns giltiga
skl till att varumairket inte anvints.

2. Aven féljande utgor enligt punkt 1 bruk:

a) Anvindning av varumirket i en form
som skiljer sig i detaljer vilka inte




férindrar mirkets sirskiljande egen-
skaper sd som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten ifriga
av varumirket (sic) [19] p4 varor eller
deras emballage endast fér exportin-
damail.

3. Varje anvindning av ett varumirke med
tillstdnd av innehavaren eller en person som
ir behérig att anvianda kollektiv-, garanti-
eller kontrollmirke skall anses utgéra bruk
av innehavaren.

28. Konsekvenserna av att ett varumirke
inte anvinds behandlas i artikel 11, i vilken
punkterna 3 och 4 har féljande lydelse:

”3. Om ett genkiromal om upphivande av
registrering gors, fir en medlemsstat
bestimma, utan hinder av tillimpningen

10 — 1 den spanska versionen férekommer denna beteckning
som inte finns i 6vriga versioner. Det dr uppenbarligen
friga om ett grovt fel, eftersom direktivet inte behanglar
bestimmelserna om gemenskapsvarumirken.

ANSUL

av artikel 12, att ett varumirke inte med
framging kan 4beropas i ett mal om
intrdng om det efter invindning frin en
part slds fast att varumirket kan hivas i
enlighet med artikel 12.1.

4. Om det ildre varumirket har anvints
endast for en del av de varor eller tjinster
for vilka det registrerats, skall det vid till-
limpning av punkterna 1, 2 och 3 anses
vara registrerat endast for den delen av
varorna eller tjinsterna.”

29. Upphivandet regleras i artikel 12.1, i
vilken féljande stadgas:

”1. Ett varumirke skall kunna upphivas
om det inom en sammanhingande femars-
period utan giltiga skil inte har tagits i
verkligt bruk i medlemsstaten ifriga fér de
varor eller tjanster for vilka det registrerats.
Emellertid kan ingen kriva att varumirket
skall upphdvas om varumirket har tagits i
verkligt bruk eller dess bruk &terupptagits
under tiden mellan utgdngen av femdrs-
perioden och ansokan om upphivande.
Om bruket av varumirket paborjas eller
dterupptas (sic) [11] inom en tremanaders-
period fére ansokan om upphivande, och
denna tremdnadersperiod inleds tidigast vid
utgdngen av den sammanhingande femars-
period under vilken mirket inte anvints,

11 — [Felet i den spanska versionen saknar betydelse i den
svenska versionen. Overs. anm.].
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skall emellertid anviandningen limnas utan
avseende om forberedelserna fér att inleda
eller dteruppta den vidtogs férst efter det
att innehavaren fick kinnedom om att en
ans6kan om upphiavande kunde komma att
goras.”

B. Forordningen om gemenskapsvarumir-
ken

30. Europeiska unionens rdd antog den
20 november 1993 forordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken. 12
Efter att ha fastslagit principen om ”verk-
ligt bruk” av varumirken, 13 efterstrivas
genom artiklarna 15, 43, 50 och 56 i
forordningen samma mal som genom forsta
direktivet, som jag har angivit i ovansta-
ende punkter.

3. Bestammelserna i Beneluxlinderna

31.1 det forslag till avgorande som jag
foredrog den 31 januari 2002 i mal
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, i
vilket dom dnnu inte har avkunnats, har jag

12 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omride 17,
volym 2,s. 3.

13 — Se nionde skaiilet till f5rordningen.
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beskrivit ursprunget till och uppkomsten av
Beneluxlindernas enhetliga lag om varu-
mirken, som jag har hinvisat till i fotnot 5.

32.1 den ursprungliga lydelsen av
artikel 5.3 i lagen foreskrevs att rittighe-
terna till ett varumirke upphér i féljande

fall:

”[I] den man varumirket, utan giltigt skal,
inte har anvants av varumirkesinnehavaren
eller av en licenstagare inom Beneluxlin-
derna, antingen under de tre efter depone-
ringen foljande 4ren, eller under en oav-
bruten femdrsperiod, kan domstolen i hin-
delse av en tvist helt eller delvis ligga
bevisbordan for anvindningen pd varumir-
kesinnehavaren. Den som 4beropar att
varumirket inte har anvints under de sex
foregdende aren skall dock visa detta.” 14

33. I kommentaren till artikel 5 i motiver-
ingen till lagen forklaras att det obligato-
riska bruket skall vara normalt bruk och att
alla omstindigheter i det enskilda fallet
skall beaktas f6r att avgéra huruvida
varumirket har anvints. 15

14 — Bulletin Benelux, 1962-2, s. 59.
15 — Bulletin Benelux, 1962-2, s. 31 och 32.




34. For att anpassa lagen efter forsta direk-
tivet och komplettera den med tillstinds-
bestimmelserna avseende gemenskapsvaru-
mirket, undertecknade Belgien, Lux-
emburg och Nederlinderna den 2 december
1992 ett protokoll, 16 som, enligt artikel 8,
tridde i kraft den 1 januari 1996, till-
sammans med de dndringar som infordes i
den gemensamma varumirkeslagen.

35. En av dndringarna berérde artikel S, i
vilken punkterna 2 och 3 fick féljande
lydelse:

”2. Inom de grinser som anges i artikel 14
C [17] skall ritten till ett varumirke upp-
hora

a) ndr det utan giltigt skil under en
oavbruten femdirsperiod inte har
anvints inom Beneluxlinderna med

16 — Nederlands Traktatenblad 1993, nr 12, s. 1—12.

17 —1 punkt 1 i artikeln foreskrivs art “alla berérda kan
4beropa upphérandet av rittigheterna till varumirket i de
fall som omfattas av artikel 5.2. Upphérandet enli
bestimmelsen i artikel 5.2 a giller inte om faktiskt brul
av varumirket har inletts eller dterupptagits under inter-
vallet mellan utgingen av den angivna femdrsperioden och
ingivandet av ansékan om upphivande. Inledningen eller
dterupptagandet av bruket inom en frist av tre minader
fore utgingen av den oavbrutma femirsperiod d4 varu-
mirket inte anvints skall dock ¢j beaktas om forberedel-
serna for inledandet eller dterupptagandet av bruket har
dgt rum efter det ant varumirkesinnehavaren fit vetska
om att ansdkan om upphivande kunde komma att inges”.
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avseende pid de varor fér vilka det
registrerades. I hindelse av en tvist kan
domstolen helt eller delvis ligga bevis-
bordan f6r bruket pd varumirkesinne-
havaren.

3. Med bruk av varumirket avses vid till-
lampningen av artikel 5.2 a

a) bruk av varumirket i en form som
skiljer sig i sddana delar som inte
forindrar mirkets sirskiljande egen-
skaper sd som det registrerats,

b) anbringandet pi varor eller deras
emballage uteslutande foér exportinda-
mal, och

c) en utomstiendes bruk med varumir-
kesinnehavarens samtycke.” 18

18 — Min &versiittning av ovanstiende bestimmelser i Benelux-
lindernas enhetliga lag om varumirken.
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36. Enligt artikel 39 i lagen dr ovanstiende
bestimmelser dven tillimpliga pd varumir-
ken for tjinster.

V — Bedomning av tolkningsfrigorna

1. Inledning

37. 1 ovanstiende punkter har jag redovisat
de olika regleringsnivider jag anser att
domstolen, fér att undvika de ensidiga
frigestillningar som har aktualiserats i
detta forfarande for forhandsavgorande,
skall beakta for att besvara Hoge Raads
tolkningsfrigor.

38. Givetvis dar Beneluxlindernas enhetliga
lag om varumirken och rittspraxis om
tolkningen av denna en referenspunkt, men
de kan pd intet sitt omvandlas till det
verktyg med vars hjilp domstolen skall
besvara den nederlindska domstolens fra-
gor. Om maélet 4r att varumirkesinneha-
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vare i alla medlemsstater skall &tnjuta
skydd pd samma niva skall svaret grundas
pé gemenskapsritten, 1°

39. Som jag fick tillfille att pipeka i de
forslag till avgoranden som jag den 18 janu-
ari 2001 foredrog i de ovannamnda maélen
C-517/99, Merz & Krell 2° och Koninklijke
KPN Nederland ir det emellertid si att den
gemenskapsrittsliga ordningen for varu-
mairken har en speciell struktur som kriver
ett integrerande tolkningsarbete.

40. Direktivet och medlemsstaternas lag-
stiftningar skall tolkas mot bakgrund av
Pariskonventionen, 2! som i sin tur ligger
till grund f6r avtalet om handelsrelaterade
aspekter av immaterialritter. 22 Vidare har
Beneluxlindernas tre stater “harmoniserat
sina respektive varumirkesrittsliga bestim-
melser, men de har dven harmoniserat dem
med bestimmelserna i de 6vriga medlems-
staterna i Europeiska gemenskapen, och
anpassat den gemensamma varumirkesla-
gen till direktivet och de har, eftersom
ndgot annat inte var mojligt, gjort detta
med hinsyn till de dtaganden som f6ljer av
Pariskonventionen”. 23

19 — Se nionde skiilet till direktivet och dom av den 20 november
001 i de férenade milen C-414/99—C-416/99, Zino
Davidoff m.fl. (REG 2001, s. [-8691), punkt 42.

20 — Dom i detta mil avkunnades den 4 oktober 2001
(REG 2001, s. 1-6959).

21 — I direktivets sista skil fastslds att dess bestimmelser helt
Sverensstimmer med bestimmelserna i Pariskonventio-
nen”.

22 — Se sdrskile artikel 2.1.

23 — Se punkt 30 i forslaget till avgdrande i mdlet Koninklijke
KPRI Nederland.
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2. Bruket av varumdrken

41. Saledes skall tolkningsfragan frin Hoge
Raad besvaras mot bakgrund av samtliga
gemenskapsrittsliga bestimmelser som
behandlar varumirken. Mot bakgrund av
denna helhetssyn dr det forsta som maste
konstateras, eftersom det ir s3 uppenbart,
att varumidrken ir avsedda att brukas,24
varfor en varumirkesinnehavare som inte
anvinder sitt sirskiljande tecken léper risk
att forlora sina rittigheter genom att de
upphivs.

42. Varumirkesregistren bor inte fungera
som upplag foér kinnetecken man tillskan-
sat sig i vdntan p3 att ndgon blasgd person
forsoker anvinda sig av dem, och d enbart
i spekulationssyfte. De skall tvirtom ge en
rdttvisande bild av verkligheten, av de
beteckningar som féretag anvinder pa
marknaden for att sdrskilja sina varor och
tjanster. Endast varumirken som férekom-
mer i affirslivet bér registreras av byrderna
for immateriell dganderitt. ”Defensiva”
eller ”strategiska” registreringar kan som
kommissionen har pdpekat i sitt skriftliga
yttrande nekas.

43. Om varumirkesinnehavaren tiller-
kinns ett monopol pd det tecken som han

24 — Detta konstaterande r i dag okontroversiellt, vilket inte

var fallet fére den iindring som igde rum &r 1925.

far registrerat och ges ritt art goéra det
gillande gentemot alla och f6rbjuda att det
anvinds, ar det just f6r han skall anvinda
det pd det sitt som motiverar denna
ensamratt.

44. Saledes skall innehavaren av ett varu-
mirke anvinda det pd ett sitt som over-
ensstimmer med de syften som detta insti-
tut tillerkdnns genom rittsordningen. 2% Jag
anser att det dn en gdng bér understrykas
att forhallandet mellan de rittigheter som
ett varumadrke ger sin innehavare och sjilva
varumdrket dr instrumentellt. Den riteslige
fé6rménliga stillning som det medfér ir
motiverad av att konsumenten skall kunna
sirskilja den vara eller tjinst som varumir-
ket betecknar, for att det genom att dessa
kdnns igen, vilket dr en férutsittning for
valfrihet, skall upprittas ett system med fri
konkurrens pa den inre marknaden. 26

45. Sammanfattningsvis mdste varumir-
kesinnehavaren, om han inte vill se sina
rattigheter till varumirket upphivda,
bruka det "i egenskap av varumirke”.
Saledes ndr jag, om dn fran ett annat hill,
samma skarningspunkt som aktualiserades
i mal C-206/01, Arsenal Football Club, i
vilket jag foredrog mitt forslag till avgs-
rande den 13 juni i 4r. I det mélet var det
friga om att utreda nir en utomstiende
brukar det sirskiljande tecknet i egenskap

25 — Till skillnad frn andra typer av immateriella dganderitter
bevakas genom skyddet for sirskiljande tecken {varumir-
ken, kommersiellt namn, ursprungsbeteckningar) inte
upphovsmannens skapande eller innovativa verksamhet,
utan foretagares agerande inom handeln och dirigenom
den allmiinna ekonomiska ordningen.

26 — Se forslagen till avgdrande i milet Merz & Krell
(punkterna 31 och 32) och i milet Koninklijke KPN
Nederland (punkterna 32 och 33).
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av varumirke, med avseende pd varumir-
kesinnehavarens mojlighet att férbjuda
detta. Problemet bestir hir i att utreda
vilket bruk som krivs av varumirkesinne-
havaren. Om bruket inte dger rum under
den lagstadgade tiden kan detta leda till att
dennes rittigheter upphor.

46. Det rader ingen tvekan om att inneh3l-
let i det rattsligt vaga begreppet “bruk i
egenskap av varumirke” ir detsamma i
bida fallen. Foljaktligen hinvisar jag till
mina resonemang och 6éverviaganden i det
forslaget till avgorande,?? och inskrinker
mig hir tll att redovisa den slutsats jag
kom fram till da. '

47. Anvindningen av ett varumairke kinne-
tecknas av tvd aspekter. Den forsta ir att
det skall vara friga om en kommersiell
anvindning, bestiende i tillverkning och
distribution av varor och tjinster pd mark-
naden. I artikel 5 i direktivet talas om
anvindning i niringsverksamhet”. 28

48. Det andra kravet ar att den kommersi-
ella anvindningen skall ske i syfte att
sirskilja varorna och tjinsterna med avse-
ende pd deras ursprung, kvalitet eller
anseende.

27 — Se sirskilt punkterna 49, 50, 62, 64 och 88, nummer 1 och
4

28 — 1 den tyska versionen av direktivet anvinds uttrycket
geschiiftlichen Verkebr, i den franska versionen férekom-
mer vie des affaires, i den engelska course of trade, i den
italienska nel commercio och 1 den nederlindska versionen
slutligen talas om economisch verkeer.

I-2452

3. Begreppet “verkligt bruk”

49. For att legitimera anvindningen av ett
varumirke ar det inte tillrackligt att det
anvinds i naringsverksamhet i nigot av de
niamnda syftena. Det skall dven vara friga
om ”verkligt bruk” eller, omvint formule-
rat, “inte fér syns skull”.

50. Med utgingspunkt frin detta pasta-
ende kan jag preliminirt inringa begreppet
»verkligt bruk”. Verkligt bruk ir inte en
rent fiktiv, formell och retorisk anvindning
som saknar innehdll och endast syftar till
att undvika upphiavande och inte till att
lansera varorna eller tjansterna pd mark-
naden.

51. Nir begreppets negativa grins vil fast-
stillts uppkommer svirigheterna att for-
soka avgrdnsa det positivt.

52. Genom att granska de olika sprikver-
sionerna av direktivet2® kan jag konstatera
att det bruk som gemenskapslagstiftaren

29 —1 den nederlindska anvinds uttrycket normal. 1 den
franska forekommer usage sérieux, i den portugisiska uso
sério, i den engelska genuine use och i den tyska ernsthafte
Benutzung. 1 den italienska versionen anvinds samma
betydelsebirande ord som i den spanska: effettivo.
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begir ar ett bruk som kan betecknas som
tillrackligt” i forhallande till funktionerna
hos denna typ av immateriell dganderitt.
De som har tagit del i detta forfarande har,
med 3beropande av olika versioner av
direktivet, talat om “normalt”, "verkligt”
och ”faktiske” bruk, men dessa beteckning-
ar, som ger beskrivningar med hjilp av de
ord vars definition eftersoks, ir rena tau-
tologier som inte tillfér nigonting.

53. En teleologisk tolkning som dven denna
inriktas pd varumirkets funktioner krivs.
Denna bér innehdlla en analys av om
varumirkesinnehavarens bruk ir inriktat
pé att sdrskilja dennes varor och tjinster pd
marknaden, fér att ta en andel pi en
marknad priglad av fri, rittvis och 6ppen
konkurrens. Enligt min uppfattning 4r den
anvindning som krivs enligt direktivet, och
sdrskilt enligt artikel 12.1, ett “tillriackligt
bruk” eller ett "limpligt bruk” fér detta
syfte (geschikt gebruik; adequate use; usage
approprié; geeignete Benutzung; uso atto).

54. For att anvdndning av ett varumirke
skall kunna betecknas som sidan, och
foljaktligen anses som verklig, skall den
for det forsta bestd i att kinnetecknet
anvinds avseende de varor och tjinster
for vilka det har registrerats. Varumairket
utgdrs, nir det vil har uppfattats av kon-

sumenterna, av foreningen mellan beteck-
ningen och varan eller tjinsten,39 vilket
innebdr att anvindningen av de upplys-
ningar som varumirket bestir av avseende
andra varor eller tjinster inte utgér en
anvindning av varumirket.

55. Av samma skil kraver begreppet verk-
ligt bruk” en anvindning av kinnetecknet
sdsom det beviljades och registrerades, med
alla dess bestindsdelar, om inte skillnaden
undantagsvis avser detaljer som inte for-
dndrar mirkets sirskiljande egenskaper
”sdsom det registrerats”, 31

56. Begreppet varumirke och de specifika
funktionerna hos denna typ av immateriell
dganderitt kriver dven ett offentligt och
externt, utdtriktat bruk. Varumirket mdis-
te, genom att det anvinds, finnas p4 mark-
naden for de varor eller tjinster som det
representerar. Siledes kan man tala om ett
verkligt bruk om varorna saluférs eller
tjdnsterna tillhandahills, men iven nir
varumirket anvinds i reklamsyfte for ate
lansera dem pa marknaden. 32

30 — Se C. Fernindez-Novoa, Fundamentos de derecho de
marcas, editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, s. 23.

31 — Artikel 10.2 a i direktivet. Se dven artikel 5.2 i Parisk-
onventionen.

32 — | det forslag till avgbrande jag foredrog den 6 november
2001 i mal C-273/00, Sieckmann, dom av den 12 decem-
ber 2002 (REG 2002, s. I-11737), framholl jag reklam-
funktionen som en av varumirkets funktioner (punkt 19).
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57. Diremot saknar privat bruk, som inte
strdcker sig utanfor varumirkesinnebava-
rens ndrmaste krets, betydelse si till vida
att denne inte har f6r avsikt att ta en
marknadsandel. P3 si sitt utgor det inte ett
“tillrdckligt” eller ”faktiskt” bruk att vidta
forberedande atgiarder for att salufora
varorna eller tjansterna eller att lagra och
forvara dem utan att de limnar féretagets
lokaler. 33 Ett bruk bestiende i att anbringa
varumirket pd varan eller dess emballage
for export dr endast undantagsvis rele-
vant. 34 Detta undantag berittigas av beho-
vet att skydda foretag vars verksamhet dr
inriktad pd export och som, di de inte
anviander varumirket pd den nationella
marknaden, skulle l6pa risk att forlora det
for att det inte brukas.

58. Sammanfattningsvis kan man endast
tala om “verkligt bruk” nir varumirket,
sdsom det har registrerats, anvinds offent-
ligt och med betydelse utdt, for att lansera
de varor eller tjdnster som det representerar
pd marknaden.

59. Det idr sdledes inte tillrickligt att
nimnda villkor 4r uppfyllda, utan bruket
av varumairket skall som jag redan fram-
hallit vara “limpligt” for att fullgora de
uppgifter som genom rittsordningen till-
delats denna typ av immateriell 4ganderitt.
Jag har ovan pdpekat att ett bruk frdn
varumirkesinnehavarens sida som endast

33 — Se C. Fernindez-Novoa, Fundamentos de derecho de
marcas, editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, 5. 253
och 254. Som intern anvindning nimner férfattaren
exklusiv forsilining av varor forsedda med varumirket
till anstillda vid kooperativ inom foretaget.

34 — Se artikel 10.2 b i direktivet.
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syftar till att undvika ett upphivande inte
kan betecknas som ”verkligt bruk”. Om jag
lamnar denna subjektiva dimension kan jag
tillagga att en anvindning av kinnetecknet
som inte syftar till detta mil, men som inte
over huvud taget ”limpar sig” for att
fullgéra de funktioner som det tilldelas
genom rittsordningen inte heller ar ”till-
racklig”.

60. Denna ”objektiva limplighet” kan
endast bestimmas med utgingspunkt frin
omstindigheterna i det enskilda fallet och
bedomningen av dessa ankommer pi den
nationella domstolen.35 Jag kan dock
namna nigra kriterier som kan vara vigle-
dande vid denna bedémning.

61. Om det ir friga om att placera pro-
dukten eller tjinsten pid marknaden ir
monstret f6r verkligt bruk” att den férra
saluférs eller att den senare tillhandahalls
under varumirket. Den troskel frdn och
med vilken ett affarsmissigt bruk av varu-
mirket kan anses som “limpligt” och
“verkligt” stér i direkt samband med varu-
typen eller tjinstekategorin. Man kan, som
kommissionen har pipekat i sitt skriftliga

35 — Anvindningen av ett varumirke ir en faktisk omstindig-
het understilld bevisbérdereglerna. I detta avseende fore-
skrivs i artikel 22.2 i kommissionens férordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
ridets férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvaru-
mirke att bevis om anvindning skall utgoras av "infor-
mation om plats, tid, omfatming och typ av anviindning av
anvindningsmirket for de varor och tjinster for vilket det
ar registrerat”, och i {)unkt 3 tilliggs att bevismaterialet
helst skall begrinsas till dokument och sidana saker som
forpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor,
fotografier, ticiningsannonscr och undertecknade fullmak-
ter”.




yttrande, inte kriva samma intensitet i
anvindningen av ett varumirke som avser
lyxartiklar som saluférs i begriansad
omfattning, som av ett annat varumirke
som representerar varor som masskon-
sumeras.

62. Oberoende av antalet transaktioner
som genomf6rs under varumirket eller
transaktionernas frekvens skall det vara
friga om en kontinuerlig anvindning, ald-
rig en sporadisk eller tillfillig.

63. Om typen av vara eller tjanst dr av
betydelse, s& giller detta dven den berdrda
marknadens struktur och avgrinsning samt
genomsnittskonsumentens uppfattning av
den berérda varan eller tjinsten.

64. For varumirkesinnehavaren utgors
varumirket som jag har nimnt ovan av
foreningen mellan kidnnetecknet och varan
eller tjansten, med vars hjilp denne, genom
att varumirket uppfattas av konsumen-
terna och dessa féljaktligen identifierar
detta med varan eller tjinsten, kan placera
sig pd marknaden. Dirav féljer att mark-
nadens struktur, som bland annat betingas
av varans art och forsiljningskanalerna,
har stor betydelse fér bedomningen av om
ett varumirke verkligen anvinds. Det ir
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exempelvis uppenbart att anvindningen av
ett varumirke for livsmedelskonserver inte
har nigot samband med anvindningen av
ett varumirke for elektronikkomponenter
f6r informationssystem. Inte heller forelig-
ger det nigon Overensstimmelse mellan
konsumentens férmdga att uppfatta den
ena respektive den andra varan. Det ar stor
skillnad i frdga om hur intensiva anvind-
ningsatgirder som krivs for att varumirket
skall fullgéra sin uppgift i de bida falien.

65. Vid faststillandet av den troskel éver
vilken bruket av ett varumirke kan beteck-
nas som verkligt saknar emellertid storle-
ken pd varumirkesinnehavarens féretag
betydelse. Denna uppgift var berittigad
tidigare, nir det sirskiljande tecknet inte
hade ett i férhillande till évriga féretags-
aktiviteter sjdlvstindigt liv utan endast
kunde overforas i samband med dessa. I
dag ir detta inte lingre fallet. 3¢ Varumir-
ket fir i viss man ett “eget liv”, skilt frin
varumirkesinnehavaren, som kan anvinda
det direkt, men inget hindrar att varumir-
ket med innehavarens samtycke 37 anvinds
av utomstdende.

66. Om syftet ir att lansera de varor eller
tjnster som varumirket representerar pa

36 — Enligt artikel 17 i forordningen om gemenskapsvarumir-
ken fir pelvis ett gemensl arumirke verlitas,
oavsett om foretaget Gverldts,

37 — Se artikel 10.3 i direktivet. Samtyckets omfattning speci-
ficeras inte i bestimmelsen. Skall det vara uttryckligt, som
i friga om en licenstagares anvindning, eller racker enbart
tolerans? I artikel 19.2 i Avtalet om handelsrelaterade
aspekter av immaterialratter talas om anvindning "under
innehavarens dverinseende”.
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marknaden ir det, som jag redan har
framhillit, varans eller tjinstens art samt
den berérda marknadens struktur och stor-
lek som avgér hur intensive bruket méste
vara for att det skall anses vara verkligt,
men inte storleken pi innehavarens foretag,
eftersom det kan tinkas att detta inte
anvinds.

67. Ett litet foretag kan vara innehavare av
ett varumirke for masskonsumtionsvaror
som kriver en omfattande marknadsféring
och kan tvingas 6verlamna utnyttjandet till
ett foretag med stérre mojligheter, medan
ett stort foretag daremot kan vara inneha-
vare av ett varumirke som ir limpat for
introduktion pa en begrinsad och speciali-
serad marknad, och lita det utnyttjas av en
liten organisation med nirvaro inom denna
sektor. Det foreligger sdledes ingen dver-
ensstimmelse mellan storleken pd inneha-
varens féretag och den typ av bruk av
varumirket som kan anses som “verkligt”.

68. Mot bakgrund av ovanstiende over-
viganden foresldr jag att domstolen skall
besvara den forsta tolkningsfriga som har
stillts av Hoge Raad s4, att ”verkligt bruk”
endast kan anses f6religga nir varumirket,
sisom det registrerats (eller med forind-
ringar som inte paverkar dess sirskiljande
egenskaper), anvinds kontinuerligt, offent-
ligt och med verkan utit, f6r att pd mark-
naden lansera de varor eller tjanster som
det representerar, och inte enbart i syfte att
vidmakthalla dess giltighet. Det ankommer
pa den nationella domstolen att, genom en
bedomning av samtliga omstindigheter i
det enskilda fallet och sirskilt varans eller
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tjdnstens art, den berdrda marknadens
struktur och avgrinsning, samt genom-
snittskonsumentens uppfattning av varu-
mirket avseende den berérda varan eller
tjdnsten, faststilla om varumirkesinneha-
varens anvindning alls limpar sig for att
uppnd detta mal.

4, Bruket av varumdirket Minimax

69. Genom sin andra tolkningsfraga vill
Hoge Raad f3 klarhet i om Ansuls anvind-
ning, frdn och med den 2 maj 1989, av
varumirke nr 052713 for att sirskilja
brandslickningsredskap utgor ett verkligt
bruk. Jag har redovisat de verksamheter
som avses i punkt 18 ovan.

70. Svaret pd den andra frigan framgir
indirekt av mitt forslag till svar pd den
forsta tolkningsfrigan. Det ankommer pa
Hoge Raad att med hjidlp av de kriterier
som domstolen tillhandahéller meddela en
lamplig dom mot bakgrund av de uppgifter
som stdr till dess forfogande, pa vilka de
vid forhandlingen nirvarande omotiverat
har insisterat.

71. Framhallas skall dock att begreppet
”verkligt bruk” av ett varumirke forutsit-
ter att anvindningen avser de varor eller
tjdnster for vilka det har registrerats.
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VI — Forslag till avgorande

72. Mot bakgrund av ovanstdende 6verviganden féreslar jag att domstolen skall
besvara de tolkningsfrigor som har stillts av Hoge Raad p3a féljande sitt:

”Verkligt bruk” i den mening som avses i artikel 12.1 i ridets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar kan endast anses foreligga nir varumirket, sisom det
registrerats (eller med forandringar som inte paverkar dess sirskiljande egen-
skaper), anvinds kontinuerligt, offentligt och med verkan utdt, fér att pi
marknaden lansera de varor eller tjinster som det representerar, och inte enbart i
syfte att vidmakthalla dess giltighet.

Det ankommer pd den nationella domstolen att, genom en bedémning av
samtliga omstindigheter i det enskilda fallet och sarskilt varans eller tjanstens art,
den berorda marknadens struktur och avgrinsning, samt genomsnittskonsumen-
tens uppfattning av varumirket avseende den berérda varan eller tjinsten,
faststilla om varumirkesinnehavarens anvindning alls limpar sig for att uppna
detta mal.
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