DOM AV DEN 14.6.2007 — MAL C-246/05

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)
den 14 juni 2007

I mal C-246/05,

angdende en begiran om forhandsavgérande enligt artikel 234 EG, framstilld av
Oberster Patent- und Markensenat (Osterrike) genom beslut av den 9 februari 2005,
som inkom till domstolen den 10 juni 2005, i méalet

Armin Haupl

mot

Lidl Stiftung & Co. KG,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av A. Rosas, ordféranden fér tredje avdelningen, samt domarna
A. Tizzano, A. Borg Barthet (referent), U. Lohmus och A. O Caoimbh,

* Rattegangssprak: tyska.
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generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: handlaggaren B. Fiilop,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 21 september 2006,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— A. Haupl, Patentanwalt, for egen rikning, bitradd av W. Ellmeyer, Patentanwalt,

— Lidl Stiftung & Co. KG, genom H. Sonn, Patentanwalt,

— Osterrikes regering, genom C. Pesendorfer, i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom G. de Bergues, J.-Ch. Niollet och A.-L. During,
samtliga i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom G. Braun, N.B. Rasmussen
och W. Wils, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 26 oktober 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,
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foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande ror tolkningen av artiklarna 10.1 och 12.1 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

Begiran har framstillts i en tvist mellan Armin Haupl och Lidl Stiftung & Co. KG
(nedan kallat Lidl) angéende hdvande av registreringen av ett varumirke som Lidl
innehar.

Tillimpliga bestimmelser

De gemenskapsrdttsliga bestdmmelserna

Artikel 10.1 i direktivet har foljande lydelse:

"Om innehavaren av varumdrket inte inom fem ar efter det att registrerings-
forfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumérket i medlemsstaten f6r de
varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om sadant bruk inte skett under
fem ar i foljd, skall varumairket bli foremal for de sanktioner som bestims i detta
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direktiv, under forutsittning att det inte finns giltiga skal till att varumérket inte
anvants.”

Enligt artikel 12.1 i direktivet skall ”[e]tt varumirke ... kunna upphévas om det inom
en sammanhidngande feméarsperiod utan giltiga skil inte har tagits i verkligt bruk i
medlemsstaten ifradga for de varor eller tjanster for vilka det registrerats.”

De internationella bestimmelserna

I artikel 3.4 i Madridoverenskommelsen om internationell registrering av
varumirken av den 14 april 1891, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967
och #dndrad den 28 september 1979 (nedan kallad Madridéverenskommelsen),
foreskrivs foljande: "Den internationella byran vid [Virldsorganisationen for den
intellektuella dganderitten (WIPO) (nedan kallad den internationella byrén)] skall
utan drojsmal registrera varumirken for vilka ansokan ingetts i enlighet med
artikel 1. Datum for registreringen skall vara den dag d& anstkan om internationell
registrering ingavs i ursprungslandet, forutsatt att ansékan mottagits av den
internationella byran inom tva manader fran denna dag.”

Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter, vilket aterfinns i
bilaga 1C till Marrakechavtalet om upprittande av Virldshandelsorganisationen,
har godkints pa Europeiska gemenskapens vignar genom radets beslut 94/800/EG
av den 22 december 1994 om ingéende, pa Europeiska gemenskapens viagnar — vad
betriffar fragor som omfattas av dess behorighet — av de avtal som &r resultatet av de
multilaterala férhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, s. 1 ;
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svensk specialutgava, omrade 11, volym 38, s. 216) (nedan kallat TRIPs-avtalet). I
artikel 19.1 i TRIPs-avtalet redogors for skyldigheten att anvianda ett varumérke
enligt foljande:

”Om bruk av varumirke krévs for att dess registrering skall gilla, kan registreringen
endast hédvas, om det inte brukats under minst tre ar i foljd, med mindre
innehavaren kan forete giltiga skil, grundade pa férekomsten av hinder foér sddant
bruk. Omstindigheter utanfoér varumirkes[inne]havarens kontroll, som utgor hinder
for bruk av varumirket, sisom importrestriktioner eller andra statliga krav
betriffande de varor eller tjanster som skyddas av varumérket, skall anses vara
giltiga skal till att varumaérket inte brukas.”

De nationella bestdmmelserna

Av 19 § i 1970 ars lag om varumirkesskydd (Markenschutzgesetz 1970,
BGBI. 260/1970, nedan kallad MSch@G) féljer att “rétten till varumérket uppkommer
den dag da varumérket fors in i varumirkesregistret (registrering). Skyddstiden
upphor tio ar efter utgdngen av den manad da registrering 4gde rum.”

33a § forsta stycket MSchG har foljande lydelse:

"Vem som helst kan begira att registreringen av ett varumérke, som har varit
registrerat i Osterrike i minst fem ar eller som enligt 2 § andra stycket atnjuter skydd
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i denna stat, skall havas, om varken innehavaren eller, med dennes samtycke, tredje
man under de senaste fem aren innan denna begiran framstélldes gjort verkligt bruk
av varumirket for de varor eller tjanster for vilka det registrerats (10a §), sdvida
varumairkesinnehavaren inte kan anfora giltiga skal till att varumdrket inte har
anvénts.”

Enligt 2 § MSchG ér lagen analogt tillimplig p& varumirkesrittigheter som &r
skyddade i Republiken Osterrike pa grund av internationella 6verenskommelser.

Bakgrund och tolkningsfragor

Lidl ar innehavare av ord- och figurmirket "Le Chef DE CUISINE”. Det
grundlaggande tyska varumirket ar skyddat sedan den 8 juli 1993 och det
internationella varumirket — som #ven registrerats med avseende pa Osterrike —
sedan den 12 oktober 1993. Den internationella byran offentliggjorde registreringen
av detta sistnamnda varumirke den 2 december 1993 och underrittade de angivna
avtalsslutande staterna om registreringen.

Lidl driver en stormarknadskedja som é&r etablerad i Tyskland sedan ar 1973. Den
forsta Lidlstormarknaden i Osterrike 6ppnades den 5 november 1998. Lidl salufor
fardigratter med varumarket "Le Chef DE CUISINE” uteslutande i sina egna afférer.
Innan Lidls forsta oOsterrikiska stormarknader 6ppnades férevisade bolaget varan
internt inom foéretaget, ingick avtal med sina leverantorer och borjade lagerfora
redan levererade varor.
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Den 13 oktober 1998 begirde Armin Héupl, med stod av 33a § forsta stycket
MSchG, att registreringen av ndmnda varumadrke skulle hidvas med avseende pa
Osterrike, eftersom det inte anvints. Han ansag att den tidsperiod pa fem ar som
anges i denna bestimmelse bérjade 16pa redan nér skyddstiden inleddes, det vill siga
den 12 oktober 1993. Lidl bestred bifall till begiran om hivande. Lidl ansag att den
aktuella tidsperioden boérjade 16pa den 2 december 1993, och att den dirfér inte
lopte ut forrdn den 2 december 1998. Vid detta datum saluférde bolaget varor
férsedda med det aktuella varumirket i sin forsta Osterrikiska stormarknad. Lidl
anforde dessutom att bolaget redan ar 1994 hade planerat att expandera sin
verksamhet till Osterrike, men att éppnandet av nya stormarknader i denna
medlemsstat hade forsenats pa grund av “byrakratiska hinder”, sérskilt pd grund av
drojsmal med att erhélla naringstillstand.

Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (den Osterrikiska patentbyrans avdelning for
hivande) beslutade att registreringen av varumérket inte skulle gélla i Republiken
Osterrike med verkan fran den 12 oktober 1998. Lidl éverklagade detta beslut till
Oberster Patent- und Markensenat (hogsta instans fér patent- och varumirkes-
arenden).

Oberster Patent- und Markensenat beslutade att vilandeférklara malet och stilla
foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Skall artikel 10.1 i direktivet ... tolkas s&, att det med uttrycket ’[dagen d&]
registreringsforfarandet avslutats’ avses tidpunkten da skyddstiden inleds?
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2) Skall artikel 12.1 i direktivet ... tolkas sa, att det finns giltiga skal till att
varumérket inte har anvénts nir genomférandet av varumérkesinnehavarens
affarsstrategi fordrojs pad grund av orsaker som ligger utanfoér foretagets
kontroll, eller 4r varumérkesinnehavaren skyldig att dndra sin affarsstrategi for
att i rétt tid kunna anvénda varumarket?”

Domstolens behorighet

Innan fragorna besvaras skall det undersokas huruvida Oberster Patent- und
Markensenat utgér en domstol i den mening som avses i artikel 234 EG och,
foljaktligen, om domstolen dr behorig att uttala sig angaende de fragor som stéllts till
den.

Det framgér av fast rittspraxis att domstolen vid bedéomningen av huruvida det
hinskjutande organet 4r en domstol i den mening som avses i ovannidmnda
bestimmelse, vilket 4r en rent gemenskapsrittslig fraga, skall beakta ett antal
omstindigheter, ndmligen om organet dr upprittat enligt lag, om det 4r av
stadigvarande karaktir, om dess jurisdiktion &r av tvingande art, om forfarandet ar
kontradiktoriskt, om organet tillimpar réttsregler samt om det har en oberoende
stéillning (se bland annat dom av den 17 september 1997 i mal C-54/96, Dorsch
Consult, REG 1997, s. 1-4961, punkt 23, och av den 31 maj 2005 i mal C-53/03, Syfait
m.fl, REG 2005, s. 1-4609, punkt 29).

For att klargora detta ar det, saisom generaladvokaten har gjort i punkterna 25-29 i
sitt forslag till avgérande, nodvindigt att undersoka bestimmelserna i 1970 ars
patentlag (Patentgesetz 1970, BGBI. 259/1970, nedan kallad patentlagen).
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Det framgér forst och fraimst av 74 och 75 §§ patentlagen, i vilka behérigheten for
och sammansittningen av Oberster Patent- und Markensenat regleras, att detta
organ uppfyller de kriterier som avser att det skall vara upprittat enligt lag och ha en
oberoende stillning. I 74 § nionde stycket i denna lag foreskrivs dessutom
uttryckligen att ledaméterna av detta organ skall utéva sitt dmbete sjélvstindigt,
utan att vara bundna av nagra instruktioner. I 74 § sjatte och sjunde styckena
foreskrivs att mandattiden dr fem &r, att den kan fornyas och att den endast kan
upphora i fortid i klart definierade undantagsfall, sasom férlust av Osterrikiskt
medborgarskap eller en begriansning av personens rittsliga handlingsférmaga.

Oberster Patent- und Markensenats varaktiga karaktir kan hirledas ur 70 § andra
och tredje styckena samt 74 § forsta stycket patentlagen, i vilka det foreskrivs att
detta organ ar behorigt att avgéra Overklaganden av beslut som fattats av
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes och av Beschwerdeabteilung des Patentamtes
(6verklagandendamnd vid Osterrikiska patentbyran) utan nagon begrénsning i tiden.
Att ndimnda organs jurisdiktion &dr av tvingande art foljer av samma bestaimmelser,
eftersom dess behorighet att avgéra ovanndmnda 6verklaganden foreskrivs i lag och
inte ar av valfri karaktir.

Vad betriffar forfarandet vid Oberster Patent- und Markensenat, hianvisas i 140 §
forsta stycket patentlagen till 113-127 §§ och 129-136 §§ i samma lag, vilka
innehéller processuella bestimmelser som visar att detta organ tillimpar rittsregler
och att dess forfarande dr kontradiktoriskt.

Av detta foljer att Oberster Patent- und Markensenat utgér en domstol i den mening
som avses i artikel 234 EG och att domstolen, f6ljaktligen, dr behorig att besvara de
fragor som detta organ har hanskjutit till den.
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Tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Den nationella domstolen vill genom sin forsta fraga fa klarhet i huruvida artikel 10.1
i direktivet skall tolkas pa s& sitt att uttrycket "[dagen da] registreringsforfarandet
avslutats” avser tidpunkten da skyddstiden inleds. Den vill siledes fa klargjort
huruvida den femarsperiod som innehavaren av ett varumirke har pa sig att goéra
verkligt bruk av varumirket borjar 16pa samtidigt som skyddstiden for det aktuella
mirket inleds.

Klaganden i malet vid den nationella domstolen samt den Osterrikiska regeringen
anser att den dag dé varumérket registreras, det vill sdga da skyddstiden inleds enligt
Osterrikisk ratt, motsvarar “[dagen d&] registreringsforfarandet avslutats”, i den
mening som avses i artikel 10.1 i direktivet.

Lidl, den franska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission anser
emellertid att uttrycket ”[dagen da] registreringsforfarandet avslutats” inte avser
tidpunkten da skyddstiden inleds, utan den dag da prévningsforfarandet vid den
behoriga byran har avslutats. Ett forfarande som avser internationell registrering
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enligt Madridéverenskommelsen kan inte anses avslutat forrdn de nationella
myndigheternas frist for att temporért viagra skydd har 16pt ut eller forrdn dessa
myndigheter slutgiltigt har bekriftat skyddet.

For att kunna besvara tolkningsfragan ar det forst nodvindigt att papeka att flera
rattsordningar ar inblandade vid en internationell registrering av ett varumdrke,
sdsom i malet vid den nationella domstolen. Tillaimpliga bestimmelser &r saval
bestimmelserna i Madridoverenskommelsen, vilka i huvudsak reglerar den del av
registreringen som 4ger rum vid den internationella byrén, som bestdmmelserna i
nationell lagstiftning, vilka skall vara forenliga med gemenskapsritten och i
synnerhet med direktivet. I detta avseende foreskrivs i artikel 1 i direktivet att det
"skall tillimpas for varumérken ... vilka ar ... foremal f6r en internationell
registrering med rittsverkan i en medlemsstat”.

Det skall vidare preciseras, sisom anges i tredje skilet i direktivet, att direktivet inte
har till syfte att genomfora en fullstindig tillndrmning av medlemsstaternas
lagstiftning om varumérken. I femte skilet anges att ”[m]edlemsstaterna forblir ...
fria att faststdlla procedurregler for registrering, upphidvande och ogiltighet av
varumirken som forvirvats genom registrering [och att de till exempel kan]
bestamma séttet for varumarkesregistrering och ogiltighetsforklaring, bestimma om
aldre rattigheter skall aberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsforfa-
randet eller i bada forfarandena samt, i det fall de tilliter att dldre réttigheter
aberopas i registreringsforfarandet, anvinda sig av ett invindningsférfarande eller
ett obligatoriskt granskningsférfarande eller bada ...”. Det framgar saledes av dessa
skil i direktivet att detta inte medfér en harmonisering av forfarandet vid
registrering av varumérken.

Dessa 6verviaganden maste beaktas vid tolkningen av artikel 10.1 i direktivet. I denna
bestimmelse faststills inte pa ett otvetydigt sitt fran och med vilken tidpunkt
brukandetiden skall bérja ridknas och sdledes nédr den femarsperiod som anges i
bestimmelsen borjar lopa. Som bestimmelsen dr formulerad definieras niamligen
utgangspunkten for denna period i férhallande till registreringsforfarandet, vilket ar
ett omrade som inte har harmoniserats genom direktivet. Som kommissionen har
gjort gillande innebér denna lydelse att nimnda period kan anpassas till sirdragen i
de nationella forfarandena.
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28 Av detta foljer att medlemsstaterna kan organisera registreringsférfarandet som de
vill och att de foljaktligen kan bestimma bland annat nér forfarandet skall anses vara
avslutat.

20 Nér det &dr friga om en internationell registrering, sisom i mélet vid den nationella
domstolen, ankommer det siledes pd den medlemsstat f6r vilken ansékan om
registrering har ingetts att bestimma nér registreringsforfarandet skall anses vara
avslutat i enlighet med de egna forfarandereglerna.

s0  Det saknas dérfor skal att godta den standpunkt som framforts av klaganden i malet
vid den nationella domstolen, ndmligen att dagen for registrering motsvarar ”"[dagen
dé] registreringsforfarandet avslutats”, i den mening som avses i artikel 10.1 i
direktivet. Denna staindpunkt innebidr nimligen att denna bestimmelse skall tolkas
endast mot bakgrund av de Osterrikiska forfarandereglerna, medan den dag som
avses i denna bestimmelse, av de skél som angetts ovan, kan variera fran en nationell
lagstiftning till en annan.

s1 Mot bakgrund av ovanstdende skall den forsta tolkningsfragan besvaras pa sa sitt att
”"[dagen da] registreringsforfarandet avslutats”, i den mening som avses i artikel 10.1
i direktivet, skall faststillas i varje medlemsstat i enlighet med de forfaranderegler
vid registrering som giller i denna stat.
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Den andra fragan

Den nationella domstolen vill genom sin andra fraga fa klarhet i huruvida artikel 12.1
i direktivet skall tolkas pa sa sitt att det finns giltiga skal till att ett varumérke inte
har anvénts nir genomférandet av varumérkesinnehavarens affarsstrategi fordrojs
pd grund av orsaker som ligger utanfor foretagets kontroll, eller huruvida
varumairkesinnehavaren i ett sddant fall dr skyldig att dndra sin affirsstrategi for
att i rétt tid kunna anvénda varumérket.

Det framgar av beslutet om hénskjutande att drojsmalet med att pa den osterrikiska
marknaden saluféra varor forsedda med det varumirke som malet vid den nationella
domstolen ror berodde dels pa Lidls strategi att endast salufora dessa varor i sina
egna affirer, dels pd att Oppnandet av Lidls forsta Osterrikiska stormarknader
fordrojdes pa grund av “byrakratiska hinder”.

Den osterrikiska regeringen anser att denna fraga har formulerats i extremt
abstrakta termer och att beskrivningen av bakgrunden inte ar tillrackligt konkret och
har till f6ljd av detta ifrdgasatt huruvida denna fraga kan upptas till sakprévning.

Det ar riktigt att beslutet om héanskjutande endast innehéller en kort sammanfatt-
ning av de faktiska omstandigheter som ligger till grund for den andra fragan, medan
parterna i malet vid den nationella domstolen didremot har namnt en méangd faktiska
omstéindigheter. Detta forhallande 4dr emellertid i detta fall inte av sddan art att det
medfor att denna fraga inte kan upptas till sakprévning. Aven om den ar kortfattad
medfér den nationella domstolens redogobrelse fér bakgrunden till tvisten att
domstolen kan f& en tillrdcklig forstielse for det sammanhang som niamnda fraga
ingar i for att kunna besvara denna pa ett dndamalsenligt sitt och déirmed
mojliggéra for den nationella domstolen att avgdra malet mot bakgrund av alla
faktiska omstindigheter, vilka endast den nationella domstolen kan bedéma. Den
andra fragan kan séledes upptas till sakprévning,
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Vad betriffar sakfragan finns det i de yttranden som ingetts till domstolen angiende
tolkningen av artikel 12.1 i direktivet en enighet om att ge begreppet "giltiga skal”
betydelsen yttre omstindigheter eller omstindigheter som ligger utanfor det berérda
foretagets kontroll.

Klaganden i malet vid den nationella domstolen har emellertid preciserat att en
affarsstrategi aldrig i sig kan utgora en ursikt och att det i vilket fall som helst &r
nodvindigt att bedéma hur varumirkesinnehavaren konkret agerar infor svarigheter
som ligger utanfor foretagets kontroll.

Lidl har déremot gjort gillande att omstindigheter som ligger utanfor foéretagets
kontroll, vilka fordréjer genomforandet av en ekonomiskt sett vilbetdankt affars-
strategi utgdr giltiga skal for att varumirket inte har anvénts.

Kommissionen anser att det inte finns nagra giltiga skil for att ett varumérke inte
har anvédnts ndr genomférandet av varuméirkesinnehavarens affarsstrategi, vilken
denne i allménhet kan besluta om, har f6rdrojts pa grund av omsténdigheter som
ligger utanfor varumérkesinnehavarens kontroll, men nédr denne har underlatit att
anpassa sin affdrsstrategi i ratt tid.

Enligt den osterrikiska regeringen finns det giltiga skal for att ett varumérke inte har
anvénts ndr detta beror pa att genomforandet av en seridst bedriven affarsstrategi
har fordréjts pa grund av omstindigheter som ligger utanfor foretagets kontroll,
bland annat lagliga skél eller tvingande ekonomiska skal.
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Den franska regeringen har slutligen gjort gillande att med ”giltiga skil” avses
omstéindigheter som ligger utanfor foretagets kontroll, sasom offentliga foreskrifter
eller force majeure.

Domstolen skall inledningsvis prova huruvida begreppet “giltiga skil” enligt
artikel 12.1 i direktivet skall tolkas pa ett enhetligt sétt.

Det foljer av savil kravet pa en enhetlig tillimpning av gemenskapsritten som
likhetsprincipen att en gemenskapsbestimmelse som inte innehéller nagon
uttrycklig hénvisning till medlemsstaternas réttsordningar nidr det giller att
bestimma dess betydelse och rickvidd skall ges en sjilvstindig och enhetlig
tolkning inom hela Europeiska gemenskapen (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 19 september 2000 i mal C-287/98, Linster, REG 2000, s. 1-6917, punkt 43,
och av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. 1-2439, punkt 26).

I punkt 31 i domen i det ovanndmnda maélet Ansul fann domstolen att begreppet
verkligt bruk av ett varumarke sdsom det anvinds i artiklarna 10 och 12 i direktivet
skall tolkas enhetligt. Det foljer ndamligen av sjunde, attonde och nionde skilen i
direktivet samt artiklarna 10-15 i detta att gemenskapslagstiftaren har avsett att
samma krav pa verkligt bruk for att bibehalla réttigheterna till varumaérket skall gilla
i samtliga medlemsstater, sa att den garanterade skyddsnivan fér varumérket inte
varierar beroende pa vilken lagstiftning som &r i friga (punkterna 27-29 i samma
dom). Andamalet med att ange giltiga skl ar att géra det méjligt att motivera fall da
det inte gjorts verkligt bruk av varumirket for att undvika att registreringen av
varumdrket hdvs. Darfor har dessa skl en funktion som ar nira knuten till den som
hanfor sig till verkligt bruk, vilket innebér att begreppet giltiga skl skall upptylla
samma krav pa en enhetlig tolkning som begreppet verkligt bruk av varumérket.

Det ankommer foljaktligen pa domstolen att tolka begreppet “giltiga skal [for att
varumdrket] inte har tagits i verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i
direktivet, pa ett enhetligt satt.
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I denna bestimmelse regleras det fall di ett varumirke har registrerats, men
innehavaren inte anvinder det. Om detta pagar under en sammanhingande
femarsperiod kan registreringen av varumirket hdvas, om inte innehavaren kan
aberopa giltiga skal.

Det skall emellertid papekas att denna bestimmelse inte innehaller ndgon som helst
uppgift om arten och beskaffenheten av de "giltiga skil” som ndmns i den.

Skyldigheten att anvdnda varumirket och skil som kan motivera att det inte anvénds
regleras emellertid &ven i artikel 19.1 i TRIPs-avtalet, till vilket Europeiska
gemenskapen har anslutit sig. Den definition av detta begrepp som dir ges kan
sdledes anvindas vid tolkningen av det motsvarande begreppet giltiga skil som
anvénds i direktivet.

Omstandigheter som ligger utanfér varumérkesinnehavarens kontroll och som
utgor ett hinder for bruk av varumérket skall enligt artikel 19.1 i TRIPs-avtalet anses
utgora giltiga skdl till att varumirket inte brukas.

Det skall hirefter faststillas vilka typer av omstéindigheter som utgor hinder f6r bruk
av varumérket i den mening som avses i ndimnda bestdmmelse. Det ar ndmligen inte
ovanligt att omstdndigheter som ligger utanfér varumérkesinnehavarens kontroll vid
ett eller annat tillfille hindrar forberedelserna infér anvindningen av detta
varumirke, men i de flesta fall ror det sig om svéarigheter som kan &Gvervinnas.
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Det kan i detta ssmmanhang papekas att det i attonde skalet i direktivet anges att det
"[f]or att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumérken inom
gemenskapen ... dr ... av vikt att registrerade varumirken faktiskt anvinds och att de
upphévs om s inte 4r fallet”. Innehéllet i detta skal tyder pa att det skulle strida mot
systematiken i artikel 12.1 i direktivet att ge en alltfér vid tolkning at begreppet
giltiga skdl for att varumirket inte har tagits i bruk. Det skulle &dventyra
genomforandet av det i detta skil uttalade dndamalet om varje hinder, hur litet
det &n ar, som ligger utanfér varumérkesinnehavarens kontroll, skulle ricka for att
motivera att varumérket inte anvénds.

Det dr i synnerhet inte tillrickligt, sdisom generaladvokaten med ritta har angett i
punkt 79 i sitt forslag till avgorande, att "byrakratiska hinder”, sdsom de som gjorts
gillande i malet vid den nationella domstolen, inte stir under varumirkesinneha-
varens kontroll, utan dessa hinder skall dven ha ett sddant direkt samband med
varumdrket att detta kan anvidndas forst nar den administrativa handlidggningen har
avslutats.

Det skall emellertid preciseras att det aktuella hindret inte nédvindigtvis maste
medféra att det blir oméjligt att anvdnda varumérket f6r att det skall anses ha ett
tillrackligt direkt samband med varumérket, utan ett saidant samband kan 4ven anses
finnas nar hindret medfér att det ar orimligt att anvinda varumarket. Om ett hinder
ar av sddan art att det allvarligt dventyrar en lamplig anvindning av varumirket kan
det ndmligen inte anses rimligt att begira att varumérkesinnehavaren skall anvinda
det d4nda. Det kan saledes till exempel inte rimligen begéras att en varumérkesinne-
havare skall saluféra sina varor i konkurrenternas affarer. I sddana fall 4r det inte
rimligt att begdra att varumirkesinnehavaren skall dndra sin affirsstrategi for att
trots allt kunna anvinda varumaérket.
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Harav foljer att endast hinder som har ett sadant tillrickligt direkt samband med ett
varumirke att det medfor att det 4r omojligt eller orimligt att anvinda varumérket
och som ligger utanfér varumairkesinnehavarens kontroll kan utgéra giltiga skal for
att varumairket inte anvénts. Det méste bedémas fran fall till fall om det férhallandet
att affirsstrategin maste dndras for att undgé det aktuella hindret innebir att det &r
orimligt att anvdnda nidmnda varumirke. Det ankommer p& den nationella
domstolen, som skall préova malet i sak och som &r den enda som kan faststilla
de faktiska omstindigheterna, att foreta denna bedémning i detta mal.

Mot bakgrund av det ovanstaende skall den andra tolkningsfragan besvaras enligt
foljande. Artikel 12.1 i direktivet skall tolkas pa sa sitt att “giltiga skl [for att ett
varumdrke] inte har tagits i verkligt bruk” utgérs av hinder som har ett sddant direkt
samband med varumirket att det medfoér att det ar omgjligt eller orimligt att
anvinda varumirket och som ligger utanfor varumérkesinnehavarens kontroll. Det
ankommer pé& den nationella domstolen att mot bakgrund av dessa dverviganden
prova de faktiska omstédndigheterna i malet.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i mélet vid den nationella domstolen
utgdr ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pi den nationella
domstolen att besluta om rittegéngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande
till domstolen som andra én namnda parter har haft dr inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) foljande:

1) ”[Dagen di] registreringsforfarandet avslutats”, i den mening som avses i
artikel 10.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, skall faststillas i
varje medlemsstat i enlighet med de forfaranderegler vid registrering som
giller i denna stat.
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2) Artikel 12.1 i direktiv 89/104 skall tolkas pa sa siitt att ”giltiga skil [for att
ett varumirke] inte har tagits i verkligt bruk” utgérs av hinder som har ett
sadant direkt samband med varumirket att det medfor att det dr omdajligt
eller orimligt att anvinda varumirket och som ligger utanfér varumarkes-
innehavarens kontroll. Det ankommer pa den nationella domstolen att mot
bakgrund av dessa éverviganden bedoma de faktiska omstindigheterna i
malet.

Underskrifter
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