Mal T-334/01

MFE Marienfelde GmbH
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) (harmoniseringsbyran)

"Gemenskapsvarumirke — Inviindningsforfarande — Det #ldre ordmérket HIP-
POVIT — Anstkan om registrering av ordmérket HIPOVITON som gemenskaps-
varumirke — Verkligt bruk av det #ldre varumirket — Artikel 43.2 och 43.3 i
férordning (EG) nr 40/94 — Ritten att yttra sig”

Forstainstansriittens dom {(andra avdelningen) av den 8 juli 2004 . I1-2791

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumiéirke — év_(zrklagande — Talan vid gemenskapsdomstolen — Forstain-
stansréittens behérighet — Andring av ett beslut fattat av harmoniseringsbyran —

Réckvidd — Ogiltigforklaring av ett beslut av invindningsenheten

(Rddets forordning nr 40/94, artiklarna 62.1 och 63.3)
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2. Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar frdn tredje man samt inviindningar — Prévning
av invindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk —
Begrepp —Tolkning med hénsyn till ratio legis i artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94

(Rédets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)

3. Gemenskapsvarumérke — Anmdrkningar frdn tredje man samt invdndningar — Provning
av invindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk —
Begrepp ~Bedomningskriterier

(Radets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)

4. Gemenskapsvarumérke — Anmdirkningar fran tredje man samt invéiindningar — Prévning
av invéndning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Verkligt bruk —
Tilliimpning av kriterierna i det enskilda fallet

(Rédets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)

5. Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar fran tredje man samt invindningar — Prévning
av invindning — Bevis pd anvindning av det dldre varumdrket — Frist som satts ut av
harmoniseringsbyrdn — Ytterligare bevisning som liggs fram efter det att fristen har lopt
ut men tillsammans med aberopande av nya omstindigheter — Tilldtet

(Kommissionens forordning nr 2868/95, artikel 1,regel 22.1)

6. Gemenskapsvaruméirke — Overklaganden — Talan vid gemenskapsdomstolen —
Behérighet for forstainstansrdtten att dndra det ifrdgasatta beslutet — Grdnser

(Radets forordning nr 40/94, artikel 63.3)

1. For det fall talan har vickts mot ett mirken féljer nidmligen att

beslut av en o&verklagandendmnd vid
Byran fér harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och
modeller) angdende ett invindningsfor-
farande, dr forstainstansritten #ven
behorig att prova yrkandet om ogiltig-
forklaring av invidndningsenhetens
beslut.

Ay artikel 62.1 andra meningen i for-
ordning nr 40/94 om gemenskapsvaru-
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overklagandenamnden kan ogiltigfork-
lara beslutet av den enhet vid byrdn som
har avgjort #rendet i forsta instans. En
sddan ogiltigforklaring ingér bland de
tgirder som forstainstansritten kan
vidta med stéd av sin befogenhet att
andra ett beslut i enlighet med artikel
63.3 i nimnda férordning.

(se punkt 19)



MFE MARIENFELDE MOT HARMONISERINGSBYRAN — VETOQUINOL (HIPOVITON)

Det skall vid tolkningen av uttrycket
verkligt bruk av varumirket i den
mening som avses i artikel 43.2 och
43.3 i férordning nr 40/94 tas hiinsyn till
att syftet med kravet pa att det har gjorts
verkligt bruk av det dldre varumirket for
att det skall kunna dberopas som hinder
mot en ansbkan om gemenskapsvaru-
miirke &r att begriinsa antalet konflikter
mellan tvd varumirken, om det inte
finns nigra giltiga ekonomiska skil som
foljer av en faktisk funktion som varu-
mirket fyller pA marknaden, Syftet med
nimnda bestimmelse dr emellertid var-
ken att uppskatta hur framgangsrikt ett
foretag ir eller att kontrollera dess
ekonomiska strategi eller ens att uteslu-
tande ge varumérkesskydd at kommersi-
ellt utnyttjande som sker i stor omfatt-
ning.

(se punkt 32)

Det dr fraga om verkligt bruk av ett
varumirke nér detta anviinds i enlighet
med dess grundliggande funktion, som
dr att garantera ursprungsidentiteten hos
de varor och tjinster for vitka det har
registrerats, i syfte att skapa eller bibe-
halla avsdttningsmojligheter for dessa
varor och tjinster. Detta giller inte fiktiv
anvindning som enbart har till syfte att
bibehalla varumirkesritten, Villkoret
om verkligt bruk av varumirket férut-
sitter hirvid att mirket, sisom det Ar
skyddat inom det relevanta omridet,
anviinds offentligt och utat.

Beddmningen av huruvida det har gjorts
verkligt bruk av varumirket skall géras
pa grundval av samtliga omstindigheter

och forhillanden som kan styrka att
mirket faktiskt utnyttjas kommersiellt.
Sadana omstindigheter &r i synnerhet
anvindning som anses motiverad i den
berérda ekonomiska sektorn fér att
bibehilla eller skapa marknadsandelar
for de varor och tjinster som skyddas av
varumiirket, dessa varors eller tjinsters
art, marknadens egenskaper samt i
vilken omfattning och hur ofta varumir-
ket har anvints.

Nér det giller fragan i vilken omfattning
det édldre varumérket har anvints, skall
det sdrskilt tas hidnsyn till dels den
forsiljningsvolym som all anvindning
motsvarar, dels hur linge och hur ofta
néimnda varumérke har anviints.

(se punkterna 33-35)

Vid provningen, i ett enskilt fall, av
huruvida det har gjorts verkligt bruk av
ett dldre varumirke, skall det gdras en
helhetsbedomning med hinsyn till samt-
liga relevanta omstindigheter i fallet.
Vid beddémningen skall det utgis fran att
de omstiindigheter som beaktas i viss
utstrdckning paverkar varandra, Siledes
kan en mindre kvantitet av de varor som
har saluférts under nimnda varumirke
kompenseras av att varumirket tidigare
har anviints mycket intensivt eller regel-
bundet och vice versa. Den omsittning
som uppnatts och den kvantitet varor
som har salts under det #ldre varumir-
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ket kan inte heller bedémas utan att de
jamférs med andra relevanta omstindig-
heter, sasom forsiljningsvolymen, pro-
duktions- och saluféringskapaciteten
eller diversifieringen hos det foretag
som utnyttjar varumirket samt de egen-
skaper som varorna eller tjdnsterna har
pa marknaden i friga. Det ér hérav inte
nédvindigt att anvindningen av det
dldre varumirket alltid &r kvantitativt
betydande fér att den skall kunna anses
utgdra verkligt bruk.

Ju mer begrinsad den forsiljningsvolym
ar som foljer av utnyttjandet av varu-
mirket desto nédvindigare blir det att
den part som har framstillt invind-
ningen limnar ytterligare uppgifter som
gor det majligt att skingra eventuella
tvivel i frigan huruvida det har gjorts
verkligt bruk av varumiirket i fréga.

(se punkterna 36 och 37)

Regel 22.1 i forordning nr 2868/95 om
genomférande av forordning nr 40/94
om gemenskapsvarumirken, enligt vil-
ken den part som har framstillt invind-
ningen skall ligga fram bevis p& anvind-
ning av det dldre varumirket inom den
frist som har satts ut av Byrdn for
harmonisering inom den inre markna-
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den (varumirken, monster och model-
ler), varvid invdndningen skall avvisas
om sadant bevis inte liggs fram inom
fristen, kan inte tolkas pa s sitt att den
utgdér hinder fér att ta hinsyn till
ytterligare bevisning, ndr det finns nya
omstindigheter, iven om den ldggs fram
efter fristens utgang.

(se punkt 56)

Férstainstansrittens mojlighet att dndra
ett beslut av en éverklagandenidmnd vid
Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, mdnster och
modeller), som féreskrivs i artikel 63.3 i
férordning nr 40/94, ér i princip begrin-
sad till situationer dir malet &r klart for
avgdrande. Det forutsitter att réitten, pé
grundval av den bevisning som har lagts
fram for den, kan fatta det beslut som
6verklagandenimnden var skyldig att
fatta, i enlighet med de bestimmelser
som #r tillampliga i fallet, Detta villkor &r
inte uppfyllt om 6verklaganden@mnden
antingen sjilv hade kunnat avgdra dren-
det genom att préva en invindning eller
hade kunnat aterférvisa drendet till
invindningsenheten,

(se punkterna 62 och 63)



