DOM AV DEN 12.6.2007 — FORENADE MALEN T-57/04 OCH T-71/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM
(femte avdelningen i utokad sammansittning)

den 12 juni 2007 *

I de férenade malen T-57/04 och T-71/04,

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, Ceské Budéjovice (Republiken Tjeckien),
foretritt av advokaten F. Fajgenbaum,

sOkande i mal T-57/04,

Anheuser-Busch, Inc., Saint Louis, Missouri (Forenta staterna), inledningsvis
foretritt av advokaterna V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, D. Ohlgart och B.

Goebel, dérefter av advokaterna V. von Bomhard, A. Renck, D. Ohlgart och
B. Goebel,

sOkande i mal T-71/04,

* Rattegangssprak: engelska.
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BUDEJOVICKY BUDVAR OCH ANHEUSER-BUSCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral och I. de
Medrano Caballero, bida i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparterna i férfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd,
som intervenerat vid forstainstansritten, var

Anheuser-Busch, Inc. (i mal T-57/04),

Budéjovicky Budvar, nirodni podnik (i mél T-71/04),

angéende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byrans andra 6verklagandenamnd den 3 december 2003 (drendena R 1024/2001-2
och R 1000/2001-2) om ett invdndningsférfarande mellan Budé&jovicky Budvar,
narodni podnik och Anheuser-Busch, Inc.,
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen i utdkad sammansittning)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna E. Martins Ribeiro,
F. Dehousse, D. Svaby och K. Jurimée,

justitiesekreterare: handldggaren 1. Natsinas,

med beaktande av de ans6kningar som inkom till férstainstansrittens kansli den 10
(mal T-57/04) och den 20 februari 2004 (mal T-71/04),

med beaktande av det beslut som fattats av ordféranden vid forstainstansrittens
femte avdelning den 23 september 2004 att férena malen med avseende pa det
skriftliga och det muntliga forfarandet och domen, i enlighet med artikel 50 i
forstainstansrittens rattegangregler,

med beaktande av harmoniseringsbyréns svarsinlagor som inkom till férstainstans-
riattens kansli den 27 september 2004,

med beaktande av intervenienternas svarsinlagor som inkom till férstainstansrittens
kansli den 28 (mal T-71/04) och den 29 september 2004 (mal T-57/04),

med beaktande av att mélen har hanskjutits till forstainstansrittens femte avdelning
i utékad sammansattning, och efter férhandlingen den 13 oktober 2005,
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med beaktande av beslutet av den 14 maj 2007 att ateruppta det muntliga
forfarandet och parternas yttranden éver Anheuser-Busch, Inc.:s yrkande av den
8 maj 2007, att anledning saknas att doma i saken i mal T-71/04,

med beaktande av att det muntliga forfarandet avslutades den 24 maj 2007,

foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I — Den internationella rétten

I artiklarna 1-5 i Lissabon6verenskommelsen om skydd for ursprungsbeteckningar
och deras internationella registrering (nedan kallad Lissabonéverenskommelsen),
som antogs den 31 oktober 1958, reviderades i Stockholm den 14 juli 1967 och
kompletterades den 28 september 1979, foreskrivs foljande:

"Artikel 1

1) De lénder, pa vilka denna 6verenskommelse ér tillimplig, bildar en sarskild union
inom Unionen for industriellt réattsskydd.
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2) Dessa lander forbinder sig att inom sina territorier och i enlighet med lydelsen i
denna o6verenskommelse skydda de ursprungsbeteckningar for varor fran andra
lander i den sirskilda unionen som erkdnns och skyddas som sddana i ursprungs-
landet och som registrerats vid Internationella byrdn for immaterialrdtt ... som
anges i konventionen om inférande av Viérldsorganisationen for den intellektuella
aganderitten ...

Artikel 2

1) Med ursprungsbeteckning forstds i denna Overenskommelse det geografiska
namnet pa ett land, en region eller ort som anvénds for att beskriva en vara som
harstammar dérifran och vars kvalitet eller egenskaper beror helt eller delvis p& den
geografiska omgivningen, inbegripet naturliga och ménskliga faktorer.

2) Ursprungsland 4r det land vars namn eller i vilket den region eller ort dr beligen
vars namn utgér den ursprungsbeteckning som medfort att varan ar valkand.

Artikel 3

En ursprungsbeteckning dr skyddad mot obehérigt bruk eller imitation, dven nér
varans verkliga ursprung anges eller om beteckningen har dversatts eller atfoljs av
uttryck som stil, typ, sidan som tillverkas i, imitation eller dylikt.

Artikel 4

Bestimmelserna i denna 6verenskommelse hindrar inte att ursprungsbeteckningar
sedan tidigare erhaller skydd i vart och ett av linderna i den sérskilda unionen i
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enlighet med andra internationella instrument sasom Pariskonventionen fér
industriellt rattsskydd av den 20 mars 1883 med senare &dndringar och
Madrid6éverenskommelsen den 14 april 1891 angdende undertryckande av oriktiga
eller vilseledande ursprungsbeteckningar p& handelsvaror med senare éndringar
eller enligt nationell lagstiftning och réttspraxis.

Artikel 5

1) Ursprungsbeteckningar skall registreras vid Internationella byran pa ansotkan fran
myndigheterna i landerna i den sdrskilda unionen och i de fysiska eller juridiska,
offentligrattsliga eller privata personers namn som ér innehavare av rdtten att
anvinda ursprungsbeteckningarna enligt nationell ritt.

2) Internationella byran skall utan dréjsmal limna meddelande om registreringar till
myndigheterna i linderna i den sérskilda unionen och offentliggora registreringarna
i en periodisk publikation.

3) Myndigheterna i linderna i den sirskilda unionen kan forklara att en
ursprungsbeteckning som meddelats dem inte kan skyddas, men endast under
férutséttning att denna forklaring och skélen hérfér meddelas Internationella byran
inom ett ar fran mottagandet av den meddelade registreringen. Forklaringen far inte
vara till men f6r andra former av skydd for beteckningen som innehavaren av denna
kan gora ansprék pa i det ifrigavarande landet i enlighet med artikel 4 ovan.
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I reglerna 9 och 16 i genomforadeférordningen till Lissabonéverenskommelsen, som
tridde i kraft den 1 april 2002, foreskrivs foljande:

"Regel 9

Avslagsforklaring

1) Den behériga myndigheten i det anslutna land for vilket avslag meddelats skall
meddela Internationella byrdn om varje avslag. Avslagsférklaringen skall vara
undertecknad av denna myndighet.

Regel 16

Ogiltigforklaring

1) Nér verkan av en internationell registrering ogiltigforklaras i ett anslutet land och
talan inte kan foéras mot denna ogiltigférklaring, skall den behoriga myndigheten i
det anslutna landet meddela Internationella byrin om ogiltigférklaringen. ...”

I — Gemenskapsrdtten

Artiklarna 8 och 43 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess lydelse vid tiden for omstindigheterna i malet, har f6ljande
lydelse:
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"Artikel 8

Relativa registreringshinder

1. Om innehavaren av ett dldre varumirke inviander skall det varumirke som
ansokan giller inte kunna registreras

a) om det ar identiskt med det édldre varumérket och de varor eller tjanster som
varumirket har ansékts for dr identiska med de varor eller tjanster for vilka det
dldre varumirket dr skyddat,

b) om det — p& grund av att det 4r identiskt med eller liknar det dldre varumérket
och de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena éar identiska eller ar av
liknande slag — foreligger en risk att allménheten forviaxlar dem inom det
omrade dir det éldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumairket associeras med det dldre varumarket.

2. Med idldre varumirken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumirken for vilka ansokan om registrering gjorts
tidigare 4n ansokan om registrering av gemenskapsvarumirket, med vederborlig
hédnsyn tagen till de ansprak som kan goras pa prioritet fér dessa varumérken:
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iii) Varumérken som blivit féremal for en internationell registrering med
rattsverkan i medlemsstaten ifraga.

4. Efter inviandning fran innehavaren av ett icke registrerat varumarke eller av ett
annat kidnnetecken som anvinds i nidringsverksamhet i mer #n bara lokal
omfattning, far det varumirke som ansokan avser inte registreras om och i den
man, enligt tillimplig nationell lagstiftning om detta kidnnetecken,

a) ritten till kidnnetecknet har forvdrvats fore tidpunkten for ansokan om
registrering av gemenskapsvarumairket eller i férekommande fall tidpunkten
for den prioritet som aberopas som grund for ansokan om registrering av
gemenskapsvarumirket eller,

b) kannetecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvdndning av ett yngre
varumarke.

Artikel 43

Proévning av invéandning
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2. Pa begiran av sokanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumérke
vilken gjort en inviandning, lagga fram bevis {or att det dldre gemenskapsvarumarket
under en tid av fem ar fore dagen for offentliggorandet av ansékan om
gemenskapsvarumairke verkligen har anvints inom gemenskapen for de varor eller
tjanster for vilka det &r registrerat och som laggs till stod for invindningen, eller for
att det finns skilig grund for att det inte anvénts, forutsatt att det é&ldre
gemenskapsvarumirket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I
avsaknad av sadan bevisning skall invindningen avslas. Om det dldre gemenskaps-
varumirket endast har anvints for en del av de varor eller tjianster for vilka det
registrerats, skall det vid prévning av invindningen anses vara registrerat endast for
denna del av varorna eller tjansterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nér det giller de éldre nationella varumérken som avses i
artikel 8.2 a), varvid anvdndningen i den medlemsstat i vilken det dldre nationella
varumadrket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.

I regel 22 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess
andrade lydelse tillimplig vid tiden fér sakomstindigheterna, foreskrivs foljande:

"Regel 22

Bevis pa anviandning

1. Da den invindande parten i enlighet med artikel 43.2 eller 43.3 i férordningen
maste tillhandahalla bevis pa anvindning eller visa att det finns verkliga skal till
ickeanvéndning skall [harmoniseringsbyran] uppmana denne att tillhandahalla de
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bevis som krévs inom en av den angiven tidsperiod. Om den invindande parten inte
tillhandahéller dessa bevis fore tidsfristens utgang, skall [harmoniseringsbyran]
avvisa invandningen.

2. De uppgifter och beldgg som skall framldggas som bevis om anvindning skall
utgdéras av information om plats, tid, omfattning och typ av anvindning av
invindningsmairket for de varor och tjanster for vilket det ar registrerat och pa vilka
invindningen grundas, samt bevis som stoder denna information i enlighet med
punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begrinsas till inlimnandet av stodjande dokument och
sddana saker som foérpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier,
tidningsannonser och sadana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i
férordningen.

Il — Den nationella lagstiftningen

Artikel L. 641-2 i den franska jordbrukslagen (code rural), i dess lydelse vid tiden f6r
omstindigheterna i malet, har f6ljande lydelse:

"Obehandlade eller bearbetade jordbruksprodukter och livsmedel kan tillerkdnnas
ensamritt till en skyddad ursprungsbeteckning. Bestimmelserna i artiklarna L. 115-
2-L. 115-4 och L. 115-8-L. 115-15 i konsumtionslagen (code de la consommation)
ar inte tillimpliga p& dessa produkter.
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De ovan angivna produkterna kan erhélla en skyddad ursprungsbeteckning under
nedan angivna forutsittningar om de uppfyller villkoren i artikel L.115-1 i
konsumtionslagen, om det 4r styrkt att de dr notoriskt kinda och om de genomgatt
forfarandena for godkinnande.

En skyddad ursprungsbeteckning kan inte anses vara generisk och bli allmént
tillganglig.

Det geografiska namn som ursprungsbeteckningen utgbrs av och andra uppgifter
som associerar till detta fir inte anvindas for ndgon vara av liknande slag. Detta
paverkar inte bestimmelser i lagar och andra forfattningar som var i kraft den 6 juli
1990. Sddana namn och uppgifter som anges ovan far inte heller anvindas med
avseende pa andra varor eller tjanster nér det kan innebéra att otillborlig férdel dras
av att ursprungsbeteckningen ar notoriskt kind eller att dennas notorietet forsvagas.

Ursprungsbeteckningen ‘appellations d’origine vins délimités de qualité supérieure’
enligt artikel L. 641-24 och ursprungsbeteckningar som géllde i de utomeuropeiska
departementen den 1 juli 1990 skall kvarsta oférindrade.”

Artikel L. 115-5 i den franska konsumtionslagen (code de la consommation) (nedan
kallad konsumtionslagen), i dess lydelse vid tiden for omstindigheterna i malet, har
f6ljande lydelse:

"Forfarandet for tilldelning av ursprungsbeteckningar faststalls i artikel L. 641-2 i
jordbrukslagen som aterges nedan ...”
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Artiklarna L. 711-3 och L. 711-4 i den franska immaterialrittslagen (code de la
propriété intellectuelle) (nedan kallad immaterialrittslagen) i dess lydelse vid tiden
for omstindigheterna i malet, har f6ljande lydelse:

”Artikel L. 711-3

Ett kinnetecken far inte utgbra ett varumaérke eller en bestindsdel i ett varumérke
om det

a) foreligger hinder mot registrering enligt artikel 6 ter i Pariskonventionen for
industriellt rittsskydd av den 20 mars 1883 med senare dndringar eller punkt 2 i
artikel 23 i bilaga 1C till avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisa-
tionen,

b) strider mot allmén ordning eller goda seder, eller om det strider mot lag,

c) dr dgnat att vilseleda allménheten, sérskilt i fraga om varans eller tjénstens
egenskaper, kvalitet eller geografiska ursprung.

Artikel L. 711-4

Ett kidnnetecken far inte utgora ett varumirke om det gor intrang i dldre réttigheter,
och i synnerhet

a) i ett aldre varumiérke som édr registrerat eller notoriskt kdnt i den mening som
avses i artikel 6 bis i Pariskonventionen f6r industriellt réttsskydd,
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i ratt till namn eller firma om risk for forvixling foreligger hos allménheten,

i ett handelsnamn eller ett tecken som dr kiant i hela landet om risk for
forvaxling foreligger hos allménheten,

i en skyddad ursprungsbeteckning,

i annans upphovsritt,

i rattigheter som foljer av en teckning eller ett skyddat monster,

i tredje mans ritt till privatliv, bland annat avseende dennes sliktnamn,
pseudonym eller portritt,

i en lokal eller regional myndighets namn, bild eller renommé.”

Bakgrund till tvisten

1 — Ansokan om registrering av gemenskapsvarumdrke ingiven av Anheuser-Busch

Anheuser-Busch, Inc. ingav den 1 april 1996 en anstkan om registrering av
gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med férordning nr 40/94.
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o Denna ansokan avsag nedanstiende figurmarke:

T

KPR CF S B
Fwer by o o b s s B
Pobaenl e 7t Ko Ly M:g

| Budweiser ¥

10 De varor som registreringsansokan avsidg omfattas av klasserna 16, 21, 25, 30 och 32
i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dirav (ingiende i klass 16);
trycksaker; bokbinderimaterial; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);
klister och lim for pappersvaror och hushéllsindamal; instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial fér emballering (ingdende i
klass 16); spelkort.”

— Klass 21: "Redskap och behallare for hushéllsindamal samt kéksgerad (ej av ddla
metaller eller 6verdragna dérmed); kammar och tvittsvampar; borstar (ej
malarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar for rengoringsdndamal; obearbetat
eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik
(ingaende i klass 21).”
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— Klass 25: "Klader, fotbekladnader, huvudbonader.”

— Klass 30: "Mjol och néringspreparat tillverkade av spannmal, bréd, konditori-
varor och godsaker, glass; honung, sirap; jast, bakpulver; senap; viniger, siser
(smaktillsatser); kryddor; is, mellanmélsprodukter ingdende i klass 30.”

— Klass 32: "0, ljust 6l [*], porter, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker med
malttillsatser.” [*Nedan anvinds ordet "ale” i stillet for “ljust 61”. Overs. anm.)

Ansokan om registrering av gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 31/97 av den 1 december 1997.

I — Invindning mot ansékan om registrering av gemenskapsvarumdrke

Bolaget Budéjovicky Budvar, nidrodni podnik, etablerat i Republiken Tjeckien (nedan
kallat Budvar), framstillde den 27 februari 1998 en invindning med stod av artikel
42 i férordning nr 40/94 med avseende pa samtliga varor som angivits i ansokan om
registrering.

Till stod for inviandningen aberopade Budvar forst och framst risk for forvixling
enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det sékta figurmarket och de aldre
internationella varumérken som detta bolag 4r innehavare av, nimligen f6ljande:
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— Det internationella ordmarket BUDWEISER (R 238 203), som forst registre-
rades den 5 december 1960 for "6l av alla slag” med avseende p& Tyskland,
Osterrike, Benelux och Italien.

— Det internationella figurmirket (R 342 157), som forst registrerades den
26 januari 1968 for "6l av alla slag” med avseende pa Tyskland, Osterrike,
Benelux, Frankrike och Italien och som aterges nedan.

Den 3 februari 1999 begirde Anheuser-Busch med stéd av artikel 43.2 i férordning
nr 40/94 att Budvar skulle férebringa bevis pa anvindning av detta bolags
internationella varumérken. Harmoniseringsbyrans invindningsenhet uppmanade
den 7 april 1999 Budvar att forebringa denna bevisning inom tva méanader, ndmligen
senast den 7 juni 1999. Denna frist forlingdes pad Budvars begiran till den
7 september 1999.

For att styrka anviandningen av det internationella ordmérket BUDWEISER R
238 203 i Tyskland, ingav Budvar den 7 september 1999 bland annat kopior av
reklam som forekommit i tta tidningar under aren 1996 och 1997 samt tio fakturor
som avsdnts mellan aren 1993 och 1997. For att styrka anvindningen av det
internationella ordmiarket BUDWEISER R 238 203 i Osterrike, ingav Budvar vidare
kopior av reklam som férekommit i sex tidningar under aren 1996 och 1998 samt tio
fakturor som avsints mellan aren 1993 och 1997.
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Till stod for sin invindning aberopade Budvar med stod av artikel 8.4 i férordning
nr 40/94, for det andra, fyra ursprungsbeteckningar som registrerats for 61 hos
Virldsorganisationen for den intellektuella dganderitten (WIPO) den 22 november
1967 i enlighet med Lissabontverenskommelsen. Det dr friga om foljande
ursprungsbeteckningar:

— Ursprungsbeteckning nr 49 CESKOBUDEJOVICKE PIVO (BUDWEISER BIER
enligt den tysksprakiga versionen av registreringen).

— Ursprungsbeteckning nr 50 BUDEJOVICKE PIVO - BUDVAR (BUDWEISER
BIER — BUDVAR enligt den tysksprakiga versionen av registreringen).

— Ursprungsbeteckning nr 51 BUDEJOVICKY BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR
enligt den tysksprakiga versionen av registreringen).

— Ursprungsbeteckning nr 52 BUDEJOVICKE PIVO (BUDWEISER BIER enligt
den tysksprakiga versionen av registreringen).

Budvar hivdade med st6d av dessa registreringar att de ifragavarande ursprungs-
beteckningarna var skyddade, sdrskilt med avseende pa franskt territorium, och
hérvid gav fog for den invindning som grundats pa artikel 8.4 i férordning nr 40/94.
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Il — Invindningsenhetens beslut

Genom beslut nr 2412/2001 av den 8 oktober 2001, beslutade invindningsenheten

— att delvis avsld invindningen mot registrering av det sokta figurmarket
betraffande den del av invindningen som grundats pa artikel 8.4 i forordning
nr 40/94 pd grundval av de fyra ursprungsbeteckningar som angetts ovan i
punkt 16,

— att delvis bifalla invindningen mot registrering av det sokta figurmérket
betraffande varor i klass 32 ("6, ljust 61, porter, alkoholhaltiga och alkoholfria
drycker med malttillsatser”) och avseende den del av invdndningen som
grundats pa artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 pa grundval av det internationella
ordmirket BUDWEISER R 238 203.

Invindningsenheten fann, med avseende pa avslagsbeslutet betriffande den del av
invindningen som grundats pa artikel 8.4 i férordning nr 40/94, att anvindningen av
ursprungsbeteckningarna inte styrkts i frdga om Frankrike och Portugal. Rittigheter
i Frankrike och Portugal hade &beropats till stod for invindningen. Invindnings-
enheten ansag darfor att det inte styrkts att de rittigheter som forvirvats med stod
av ursprungsbeteckningarna haft mer dn bara lokal omfattning i den mening som
avses i artikel 8.4 i férordning nr 40/94. Betriffande Italien fann invandningsenheten
att anvindning av ursprungsbeteckningarna hade styrkts. Invindningsenheten fann
att skyddet for de ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna enligt italiensk rétt inte
styrkts med avseende pa olikartade varor.

Invindningsenheten ansag betriffande det delvisa bifallet till den del av invénd-
ningen som grundats pa artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 att verkligt bruk av det
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internationella ordmirket BUDWEISER R 238 203 och det internationella
figurmirket R 342 157 styrkts med avseende pa Tyskland, Osterrike, Benelux och
Italien. Av processekonomiska skidl undersékte invindningsenheten forst det
internationella ordmérket BUDWEISER R 238 203. Eftersom det var tydligt att
detta varumarke var giltigt i Tyskland och Osterrike begriansade invindningsenheten
undersokningen till dessa tva medlemsstater. Invéindningsenheten fann att de varor i
klass 32 som avsags med det sokta figurmarket ("6l, ljust 61, porter, alkoholhaltiga
och alkoholfria drycker med malttillsatser”) var av samma slag som de varor som
omfattades av det internationella ordmarket BUDWEISER R 238 203. Invindnings-
enheten papekade att det forelag risk for att omsittningskretsen i Tyskland och
Osterrike skulle forvixla det sokta figurmirket och det internationella ordmirket
BUDWEISER R 238 203 med avseende pé varor i klass 32, med hénsyn till den
fonetiska och begreppsmissiga likheten mellan dessa varumérken och till att varorna
var av samma slag. Invindningsenheten ansig diaremot att de varor i klasserna 16,
21, 25 och 30 som avséags med det sokta figurmérket inte var av liknande slag som de
varor som omfattades av de dldre varumirkena och att det darfor inte forelag nagon
risk for forvixling betriffande dessa varor.

IV — Beslut som fattats av harmoniseringsbyrdns andra éverklagandendmnd

Anheuser-Busch 6verklagade invindningsenhetens beslut den 27 november 2001 till
den del beslutet innebar bifall till den del av invindningen som grundats pa artikel
8.1 b i forordning nr 40/94 avseende varor i klass 32.

Budvar 6verklagade invindningsenhetens beslut den 10 december 2001, till den del
invindningen avslagits till den del som avsag artikel 8.4 i férordning nr 40/94
betraffande varor i klasserna 16, 21, 25, 30 och 32.
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Budvar ifragasatte i samband med sitt dverklagande inte det delvisa avslaget pa den
del av invindningen som grundats pa artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 fér varor i
klasserna 16, 21, 25 och 30.

Genom beslut av den 3 december 2003 (drendena R 1000/2001-2 och R 1024/2001-
2) (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd Budvars och Anheuser-Buschs ¢verklaganden av invindnings-
enhetens beslut.

Overklagandeniamnden ansag betriffande det &verklagande som ingetts av
Anheuser-Busch att invindningsenheten inte hade gjort nagon felaktig bedémning
nir den fann att bevisning forebringats for att det internationella ordmérket
BUDWEISER R 238 203 anvints i Tyskland och Osterrike. Overklagandenimnden
ansdg i oOvrigt att risk for forviaxling mellan det sokta figurmérket och det
internationella ordmirket BUDWEISER R 238 203 forelag i Tyskland och Osterrike
med avseende pa varor i klass 32, for det forsta eftersom den mest dominerande
bestédndsdelen i det sokta figurméarket var identisk med det dldre ordmaérket och for
det andra eftersom de ifrdgavarande varorna var av samma slag.

Overklagandenimnden ansag forst och framst att Budvars éverklagande inte kunde
tas upp till provning i vad avsag varor i klass 32, eftersom Budvars invindning
bifallits i detta avseende i enlighet med artikel 8.1 b i fé6rordning nr 40/94.

Med avseende péa varorna i klasserna 16, 21, 25 och 30 i ansékan om varumirke och
den invindning som grundats pa artikel 8.4 i férordning nr 40/94 pa grundval av
ursprungsbeteckningarna, fann &verklagandendmnden forst och framst att den

II - 1852



28

29

BUDEJOVICKY BUDVAR OCH ANHEUSER-BUSCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)
bevisning Budvar forebringat inte var tillricklig for att visa att de ifrdgavarande
ursprungsbeteckningarna skyddades genom italiensk och portugisisk rétt.

Overklagandenimnden fann direfter och i motsats till vad invindningsenheten
funnit, att det med avseende p& Frankrike i andra forfaranden styrkts att de
rattigheter som forvarvats med stéd av ursprungsbeteckningarna haft mer &n bara
lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i férordning nr 40/94. I motsats
till vad invandningsenheten beslutat, var Budvar enligt 6verklagandendmnden dérfor
inte skyldigt att forebringa denna bevisning pa nytt.

Enligt 6verklagandendmnden uppkom dirfoér endast fragan huruvida de ifragava-
rande ursprungsbeteckningarna var skyddade enligt fransk ritt. Betraffande varorna
i klasserna 16, 21, 25 och 30 besvarade Gverklagandenimnden denna friga med
beaktande av att ursprungsbeteckningar som registrerats i enlighet med Lissabon-
overenskommelsen atnjot skydd i Frankrike enligt artikel L. 641-2 i jordbrukslagen, i
vilken foreskrivs att ”[d]et geografiska namn som ursprungsbeteckningen utgors av
och andra uppgifter som associerar till detta far inte anvéndas f6r nagon vara av
liknande slag. ... Saddana namn och uppgifter som anges ovan far inte heller anvindas
med avseende pé& andra varor eller tjanster nédr det kan innebéra att otillborlig fordel
dras av att ursprungsbeteckningen &dr notoriskt kénd eller att dennas notorietet
forsvagas.” Overklagandenimnden tillade att, eftersom de varor som omfattades av
anstkan om gemenskapsvarumirke skilde sig frdn de varor som avsigs med de
ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna, skulle nimnden kontrollera om anvind-
ning av det sokta figurmérket i Frankrike kunde innebéra att otillborlig f6rdel drogs
av att ursprungsbeteckningarna var notoriskt kinda eller att deras notorietet
forsvagades. Overklagandenimnden angav hirvid att otillbérlig fordel inte kan dras
av notorietet och att notorietet inte kan forsvagas om det inte f6religger notorietet.
Overklagandendmnden angav vidare att Budvar inte férebringat ndgon bevisning for
att de ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna var notoriskt kinda i Frankrike.
Overklagandenimnden ansag i 6vrigt att sidan notorietet inte kan presumeras och
att Budvar inte visat pa vilket sdtt otillborlig fordel skulle kunna dras av att
ursprungsbeteckningarna ér notoriskt kdnda, om det nu antas att sddan notorietet
foreligger, eller hur denna notorietet skulle forsvagas, om Anheuser-Busch medgavs
ratt att anvinda ett figurmérke som inneho6ll ordet Budweiser f6r de sokta varorna i
klasserna 16, 21, 25 och 30.
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Parternas yrkanden

I — Mal T-57/04

Budvar har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra o6ver-
klagandendamnd den 3 december 2003 i drende R 1024/2001-2,

— avsla den anstkan om registrering som ingavs den 1 april 1996 for bolaget
Anheuser-Busch avseende varuklasserna 16, 21, 25 och 31,

— skicka forstainstansriattens dom till harmoniseringsbyrén,

— forplikta Anheuser-Busch att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn och Anheuser-Busch har yrkat att forstainstansratten skall

— ogilla talan,

— forplikta Budvar att ersitta riattegangskostnaderna.
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I — Mail T-71/04

Anheuser-Busch har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra o6ver-
klagandendamnd den 3 december 2003 i drende R 1000/2001-2 till den del detta
beslut innebér avslag p& anstkan om registrering av varumérke for varor i
klass 32,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta réittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan i dess helhet,

— forplikta Anheuser-Busch att ersitta rittegdngskostnaderna.

Budvar har yrkat att férstainstansritten skall

— i forsta hand faststilla att den talan som vickts av Anheuser-Busch inte kan tas
upp till provning,

— 1 andra hand faststilla det beslut mot vilket Anheuser-Busch vickt talan,

— forordna att forstainstansréittens dom skall delges harmoniseringsbyran,

— forplikta Anheuser-Busch att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Riittslig bedomning

I — Madl T-57/04

Forstainstansritten anger inledningsvis att Budvars talan vid forstainstansratten
syftar till att ifrdgasdtta det angripna beslutet till den del den invindning avslagits
som grundats pa artikel 8.4 i férordning nr 40/94 med avseende pa varor i klasserna
16, 21, 25 och 30.

Budvars talan vid forstainstansrdtten syftar inte till att ifragasitta det angripna
beslutet till den del det i detta beslut slas fast att 6verklagandet till 6verklagande-
niamnden inte kunde provas med avseende pé varor i klass 32.

Forstainstansritten konstaterar i 6vrigt att Budvar, i samband med sin ansékan, av
misstag angett klass 31, som inte berdrs av den ifragavarande ansékan om
figurmérke.

A — Huruvida Budvars andra yrkande kan tas upp till sakprovning

Forstainstansritten papekar att Budvar genom sitt andra yrkande, som syftar till att
forstainstansritten skall ”avsla den anstkan om registrering som ingavs den 1 april
1996 for bolaget Anheuser-Busch avseende varuklasserna 16, 21, 25 och 317, yrkar
att forstainstansritten skall aldgga harmoniseringsbyran att avsld ansokan om
registrering av det sokta figurmirket (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstans-
rattens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot
harmoniseringsbyran — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 18,
och av den 9 mars 2005 i mal T-33/03, Osotspa mot harmoniseringsbyran -
Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. II-763, punkt 14).
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Forstainstansritten erinrar hirvid om att harmoniseringsbyran enligt artikel 63.6 i
férordning nr 40/94 ar skyldig att vidta de atgdrder som kravs for att folja
gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer dérfor inte pa forstainstansritten att
rikta forelagganden till harmoniseringsbyran (forstainstansrittens dom av den
31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoni-
seringsbyran (Giroform), REG 2001, s. I1-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i
mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyran (EUROCOOL), REG
2002, s. 1I-683, punkt 12 och domen i det ovan i punkt 38 nimnda maélet ELS,
punkt 19).

Harav foljer att Budvars andra yrkande inte kan tas upp till sakprévning.

B — Prévning i sak

Till stéd for sin ansékan har Budvar &beropat en enda grund avseende asidoséttande
av artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

Budvar har inledningsvis erinrat om ordningen for ursprungsbeteckningar enligt
fransk ritt.

Budvar har papekat bland annat att syftet med en ursprungsbeteckning &r att knyta
ett geografiskt namn till en vara och darmed ga i god for varans ursprung och
egenskaper, vilket innebédr att bade konsumenter och tillverkare av denna vara
skyddas mot obehorigt bruk. Detta syfte innebér att det &r befogat att de texter som
syftar till att skydda ursprungsbeteckningar i Frankrike aterfinns bade i immaterial-
rattslagen och i jordbrukslagen, som béada innehaller hinvisningar till konsum-
tionslagen. Budvar har dven betonat att ursprungsbeteckningen faststills genom ett
dekret som innehaller bestimmelser om det geografiska produktionsomradet,
produktionsvillkoren och auktorisation av varan.
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Budvar har i dvrigt preciserat att bestimmelserna om ursprungsbeteckningar utgér
en del av grunderna for rittsordningen och innebdr ett absolut skydd for
ursprungsbeteckningar samt att ursprungsbeteckningar enligt fransk rétt har
foretride framfor varumirken. Enligt fransk rétt innebdr detta foretride att det
foreligger ett absolut forbud mot att registrera ett varumérke som kan gora intrang i
en ursprungsbeteckning och mot att anvinda kinnetecken som gor intrang i en
ursprungsbeteckning genom att de innehaller det geografiska namn som ursprungs-
beteckningen utgérs av. Budvar har hérvid betonat for det forsta att det i artikel
L. 115-5 i konsumtionslagen foreskrivs att "[e]n skyddad ursprungsbeteckning kan
inte anses vara generisk och bli allmint tillgéinglig”. Budvar har for det andra papekat
att en ursprungsbeteckning till sin natur &r en bendmning pd en vara fran en
bestamd plats. Budvar har for det tredje betonat att en ursprungsbeteckning, till
skillnad fran ett varumirke som inte anvinds, inte kan upphévas.

Budvar har hérav dragit slutsatsen att oberoende av vilka varor eller tjinster som
avses i ansbkan om registrering kan ett varumirke inte registreras nir det kan
innebdra att intrdng gérs i en skyddad ursprungsbeteckning i Frankrike. En
ursprungsbeteckning kan darfor inte anvindas for ndgon annan vara, oavsett om
varan ar av samma eller liknande slag eller av ett helt annat slag.

Med beaktande av vad ovan anfoérts har Budvar hivdat att 6verklagandendmndens
bedémning innehaller tva fel.

Budvar anser for det forsta att artikel L. 641-2 i jordbrukslagen inte &r tillimplig och
att overklagandendmnden borde ha tillimpat artiklarna L. 711-3 och L. 711-4 i
immaterialréttslagen ndr den bedémde om ett kinnetecken som utgérs av det
geografiska namnet f6r en skyddad beteckning kan registreras som varumaérke.
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Budvar har for det andra, och i andra hand, gjort gillande att 6verklagandendmnden
i vart fall tillampat artikel L. 641-2 jordbrukslagen pa ett felaktigt sitt.

Forstainstansritten anger att parternas argument ndrmare bestamt avser huruvida
artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen &r relevant.

1. Den forsta delgrunden: Huruvida artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen
ar tillamplig

a) Parternas argument

Budvars argument

Budvar har erinrat om lydelsen i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 och har anfort att
det inte bestritts att innehavaren av en ursprungsbeteckning enligt fransk ratt med
stod av artikel L. 711-4 i immaterialrattslagen och artikel L. 641-2 i jordbrukslagen
far forbjuda att ett yngre varumirke registreras och anvénds.

Eftersom ansékan om registrering av varumérke i forevarande mal emellertid avser
bendmningen Budweiser, 4r anviandning av ett sadant varumérke inte relevant f6r
diskussionen.
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Budvar har déarfoér héanvisat till artiklarna L. 711-3 och L. 711-4 i immaterialratts-
lagen dar grunderna for registreringshinder anges.

Budvar anser, med st6d av artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen, dar det
foreskrivs att ”[e]tt kinnetecken far inte utgéra ett varumirke om det gor intrang i
aldre rattigheter, och i synnerhet i en skyddad ursprungsbeteckning”, att ett
varumairke som utgor en atergivning eller imitering av en ursprungsbeteckning kan
ogiltigforklaras pa begiran av den som har ritt att anvinda ursprungsbeteckningen,
samt att denne rattsinnehavare kan férbjuda anvindningen av ndimnda varumérke.

Budvar har &ven hivdat att ursprungsbeteckningar &r &ldre rittigheter som, i
motsats till vad som fordras med avseende pd namn eller firma, handelsnamn eller
tecken och &ven éldre varumaérken, utgér hinder mot ett varumérkes giltighet utan
att forvaxlingsrisk eller varuslagslikhet behover visas. Budvar har i det sistndmnda
avseendet hanvisat till artiklarna L. 716-1, L. 713-2 och L. 713-3 i immaterialritts-
lagen. Det kan darfor anses att ett kdnnetecken som utgér en atergivning av en
ursprungsbeteckning, i enlighet med artikel L. 711-4 i immaterialréttslagen, saledes
inte kan registreras som varumarke. Det ar darvid inte nodvéndigt att beakta om
ursprungsbeteckningen ar notoriskt kind, eftersom den existerar per definition, och
det &r inte heller nddviandigt att beakta vilka varor som avses med det sokta
varumdrket.

Budvar har i 6vrigt tillagt att en ansékan om registrering av ett varumérke kan avslas
daven pa grund av att det strider mot allmén ordning. I artikel L. 711-3 b i
immaterialréttslagen foreskrivs att "[e]tt kdnnetecken far inte utgdra ett varumérke
eller en bestandsdel i ett varumérke om det strider mot allmén ordning eller goda
seder, eller om det strider mot lag”. Enligt Budvar har den omstindigheten att
skyddet for ursprungsbeteckningar foljer av grunderna f6r rittsordningen visats
tidigare. Ansékningar om registrering av varumérken som gor intrang i en
ursprungsbeteckning skall darfor avslas pa denna grund. Budvar har hénvisat
sdrskilt till en dom fran Cour d'appel de Paris av den 15 februari 1990, i vilken den
domstolen fann att grunderna for rittsordningen skulle forstas sa, att tvingande
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bestimmelser i ekonomisk lagstiftning avsags, bland annat bestimmelser avseende
konsumentskyddet. Budvar har vidare hénvisat till en dom frdn Cour de cassation i
Frankrike av den 26 oktober 1993, i vilken faststills att beteckningarna Fourme
d’Ambert och Fourme de Montbrison skall skyddas enligt grunderna f6r réttsord-
ningen.

Budvar har slutligen hiavdat att vilseledande kdnnetecken inte far registreras enligt
artikel L. 711-3 ¢ i immaterialrittslagen, dar det i detta avseende foreskrivs att "[e]tt
kénnetecken far inte utgora ett varumérke eller en bestandsdel i ett varuméirke om
det dr dgnat att vilseleda allmdnheten, sérskilt i friga om varans eller tjanstens
egenskaper, kvalitet eller geografiska ursprung”. Enligt Budvar kan den omstéindig-
heten att varor i klasserna 16, 21, 25 och 30 utbjuds under namnet Budweiser, som
ar kdnt for ett visst antal varor — ddribland 6l — darfor vara vilseledande for
allménheten eller leda till att allmédnhetens férvintningar inte uppfylls med avseende
pé varans egenskaper, vilka dr forknippade med bland annat tillverkningsorten.

Avsikten med artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen, som upprepas i artikel
L. 115-5 i konsumtionslagen, &r inte att forbjuda registrering av ett varumérke som
innebér intrang i skyddet for en ursprungsbeteckning, utan endast att férhindra att
ett geografiskt namn som utgér en ursprungsbeteckning eller en del darav anvinds.
Enligt Budvar har bestimmelserna i immaterialrittslagen inte samma syfte som
bestdmmelserna i konsumtionslagen. De férstndmnda hinfor sig till godkédnnande av
kdnnetecken i immaterialrittsligt hinseende och de sistndmnda har direkt avseende
pé konsumentskyddet.

Vid bedémningen av om ett kidnnetecken som utgors av det geografiska namnet f6r
en skyddad beteckning kan registreras som varumirke, skall darfor artiklarna L. 711-
3 och L. 711-4 i immaterialrittslagen tillimpas och inte artikel L. 641-2 fjirde
stycket i jordbrukslagen, vilket 6verklagandendmnden gjort.
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Budvar har i 6vrigt i en skrivelse av den 24 augusti 2005, som ingetts till svar pa en
fraga fran forstainstansritten, anfort att bolaget till stod for sin invindning dberopat
artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen vid harmoniseringsbyran och i
synnerhet vid 6verklagandendmnden. Budvar har emellertid gjort gillande att
bolaget vid forstainstansritten hidanefter far gora géillande att den bestdmmelsen
inte kan tillimpas i forevarande mal. Budvar anser hirvid att bolaget for det forsta
inte dndrar foremalet for talan, eftersom denna bestir i en invindning mot
registreringen av det sokta figurmérket. Budvar har for det andra anfért att den
omstéindigheten att artiklarna L. 711-3 och L. 711-4 i immaterialrittslagen aberopats
inte innebdr att nya omstindigheter skall beaktas, eftersom dessa artiklar utgor
grunden for ansokan till forstainstansriatten. Budvar har preciserat att bolaget
ndrmare bestamt aberopat artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen vid harmoni-
seringsbyran. Budvar anser, med héanvisning till forstainstansrittens dom av den
20 april 2005 i mal T-318/03, Atomic Austria mot harmoniseringsbyran — Fabricas
Agrupadas de Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (REG 2005, s. 1I-1319), i
huvudsak att harmoniseringsbyran ex officio borde ha inhdmtat upplysningar om
nationell rétt fran den berérda medlemsstaten.

Harmoniseringsbyrans argument

Innan den besvarat férsta delen av Budvars argument, har harmoniseringsbyran gett
sin tolkning av texten i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 och sérskilt av de villkor som
stélls upp i denna.

Harmoniseringsbyran har f6r det forsta betonat att den é&ldre rattigheten skall
grundas pd att den anvénts i mer én bara lokal omfattning. Harmoniseringsbyrén har
hirvid anfort att registreringar i enlighet med Lissabonéverenskommelsen hénfor
sig till aldre rattigheter, vilka omfattas av tillimpningsomréadet f6r artikel 8.4 i
férordning nr 40/94. Harmoniseringsbyran har i 6vrigt preciserat att Budvar i
forevarande mal forebringat bevis pa anviandning i Frankrike av de dldre
rattigheterna.

II - 1862



62

63

64

BUDEJOVICKY BUDVAR OCH ANHEUSER-BUSCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

Harmoniseringsbyran anser for det andra att artikel 8.4 i férordning nr 40/94 kan
tillimpas p& varumérken som inte registrerats och pa likartade édldre kidnnetecken
som anvinds i niringsverksamhet for varor eller tjinster eller fér innehavarens
kommersiella verksamhet. Det geografiska ursprunget har samband med den
kommersiella verksamheten, eftersom det dr friga om en omsténdighet som ar
avgorande nédr kunderna véljer ut och koper de ifragavarande varorna. Harmoni-
seringsbyran har i detta hinseende hénvisat till domstolens dom av den 20 maj 2003
i mal C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma och Salumificio S. Rita (REG
2003, s. I-5121).

Harmoniseringsbyran har for det tredje anfort att det enligt artikel 8.4 i férordning
nr 40/94 fordras att invindaren dr "innehavare ... av ett icke registrerat varumarke
eller av ett annat kdnnetecken som anvénds i ndringsverksamhet”. Harmoniserings-
byran har i detta avseende preciserat att enligt vissa rittssystem #&r geografiska
uppgifter inte kommersiella kinnetecken, eftersom de som har rétt att anvinda dem
inte erhaller ndgon ensamritt. Enligt andra réttssystem har daremot fysiska personer
och foreningar ensamritt till den geografiska uppgiften, vilket innebér att de har ratt
att forbjuda anvindning av ett yngre varumarke. Enligt harmoniseringsbyran tillhor
fransk ratt, som skall tillimpas pa forevarande mal, den sistndmnda gruppen, och
den ratt som hirleds ur den geografiska uppgiften omfattats hirvid av tillimp-
ningsomradet for artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har med hénvisning till artikel 5.1 i Lissabonéverenskom-
melsen anfort att ursprungsbeteckningar, om dn pa ansokan av behorig myndighet,
registreras i fysiska eller juridiska, offentligrittsliga eller privata personers namn. I
artikel 8 i Lissabonoverenskommelsen foreskrivs dessutom att atgirder for att
skydda ursprungsbeteckningar kan vidtas enligt nationell lagstiftning genom behérig
myndighets forsorg eller pad ansokan av dklagare eller berérda parter. Ensamritt att
anvinda en skyddad beteckning tillsammans med ritt att vicka talan mot oriktig
anvindning av denna ér tillrickliga skal for att harmoniseringsbyran skall anse att
den utgér innehavarens rittighet eller atminstone en rittighet som ér likvirdig med
en sddan i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning nr 40/94. Denna slutsats
bekriftas av lydelsen i artikel 5.3 i Lissabonéverenskommelsen.
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Harmoniseringsbyran har for det fjarde anfort att den ifragavarande rittigheten skall
atnjuta skydd enligt nationell lagstiftning fore tidpunkten foér anstkan om
registrering av det ifragasatta varumarket. Harmoniseringsbyran har i férevarande
mal betonat att de berérda ursprungsbeteckningarna registrerades den 22 november
1967 och att de skyddas i Frankrike fran den dagen och den registreringen. De
ifrdgavarande rittigheterna har saledes forvarvats fore tidpunkten for ansékan om
registrering av det ifragasatta varumaérket.

Harmoniseringsbyrdn har for det femte koncentrerat sig pa villkoret att den aldre
rattigheten ger innehavaren, med stod av tillimplig nationell lagstiftning, ratt att
férbjuda anvandning av det motstiende varumaérket.

Harmoniseringsbyrdn har i detta skede besvarat de argument Budvar anfort i
samband med den f6rsta delgrunden avseende tillimplig fransk ritt.

Det ir enligt harmoniseringsbyran utrett att de franska rittsreglerna innehéller flera
bestimmelser om vad som géller d& yngre kiannetecken och ursprungsbeteckningar
stir emot varandra.

Harmoniseringsbyrdn har erinrat om lydelsen i artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen och har anfort att denna bestimmelse ndmns och upprepas i
artikel L. 115-5 i konsumtionslagen.

Betriffande Budvars argument att artiklarna L. 711-3 b och ¢ samt L. 711-4 d i
immaterialrittslagen och inte artikel L. 641-2 i jordbrukslagen skall tillimpas, vilket
star i motsats till vad 6verklagandendmnden har beslutat, har harmoniseringsbyran
preciserat att nar det ar fraga om ett mal avseende artikel 8.4 i férordning nr 40/94
skall den nationella lagstiftningen tillimpas pa samma sitt som en nationell domstol
skulle ha gjort. Nationell réttspraxis dr dérvid av sérskilt stor vikt, och den &r
bindande for harmoniseringsbyran
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Harmoniseringsbyran har anfort att i samtliga nationella avgéranden som Budvar
aberopat under invindningsforfarandet och vid forstainstansritten, och som avser
den situationen d& yngre varumirken star emot ursprungsbeteckningar, sa
tillimpades artikel L. 641-2 fjirde stycket i jordbrukslagen och inte artikel L. 711-
4 d i immaterialrattslagen. Av detta framgar att varken artikel L. 711-4 d i
immaterialréttslagen eller nadgon av de bestimmelser som anges i denna kan till-
lampas.

Harmoniseringsbyrdn har efter en bedomning av artikel L. 711-4 d i immaterial-
rattslagen invint mot Budvars slutsats att skyddet fér ursprungsbeteckningar mot
yngre varumirken dr absolut och ovillkorligt. Harmoniseringsbyran har hérvid
anfort att artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen syftar till att forbjuda registrering
av kénnetecken som innebédr intring i en ursprungsbeteckning och inte till att
forbjuda anvindning av ett sddant kidnnetecken. Eftersom det enligt artikel 8.4 i
férordning nr 40/94 uttryckligen fordras att den nationella lagstiftningen innebir
“réatt att forbjuda anvindning av ett yngre varumirke” och inte att férbjuda att ett
sddant registreras, har harmoniseringsbyran dragit slutsatsen att artikel L. 711-4 i
immaterialréttslagen inte kan tillimpas.

Om det antas att ritten att forbjuda registrering dven innebidr ritt att forbjuda
anvindning av ett yngre varumérke, maste villkoren for "intrdng” i en ursprung-
sbeteckning i den mening som avses i artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen
beaktas.

Harmoniseringsbyran har, sisom Budvar har angett, anfort att immaterialrittslagen
inte innehéller nigra bestimmelser om begreppet intrang i friga om ursprungs-
beteckningar, men att den ddremot innehéller utférligare bestimmelser om aldre
varumirken, firmor och handelsnamn. Detta 4r enligt harmoniseringsbyran inte
overraskande, eftersom omfattningen av skyddet fér ursprungsbeteckningar anges
sarskilt i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen. Begreppet intrang skall
déarfor tolkas mot bakgrund av denna bestimmelse.
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Av vad ovan anforts framgar att det réttsliga innehéllet i artikel L. 641-2 fjarde
stycket i jordbrukslagen varken blir mer eller mindre omfattande genom
artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen. Endast den forstnimnda bestimmelsen
kan tillimpas for att faststilla omfattningen av skyddet for ursprungsbeteckningar
mot anvindning av yngre kinnetecken och i synnerhet varumérken.

Harmoniseringsbyran anser med avseende pa att Budvar har aberopat artikel L. 711-
3 b och c i immaterialréttslagen att denna bestimmelse inte dr relevant, eftersom
den avser absoluta registreringshinder, namligen férbud mot kidnnetecken som
strider mot allmén ordning eller som ar dgnade att vilseleda allménheten, sérskilt i
fraga om varans eller tjanstens egenskaper, kvalitet eller geografiska ursprung.
Denna bestimmelse motsvarar artikel 7.1 f och g i férordning nr 40/94. Harmoni-
seringsbyrdn har hinvisat till forstainstansrittens dom av den 9 april 2003 i mal
T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyran — Kolene (NU-TRIDE) (REG 2003,
s. 1I-1589), och har anfort att nationella bestimmelser eller gemenskapsbestim-
melser avseende absoluta registreringshinder i vilket fall inte kan aberopas i ett
invindningsforfarande vid harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyran har vidare i en skrivelse av den 9 augusti 2005, som ingetts till
svar pé en fraga frin forstainstansritten, anfort att Budvar inte far dberopa att artikel
L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen inte kan tillimpas i forevarande mal, efter
det att bolaget gjort gillande vid harmoniseringsbyran att denna bestimmelse lag till
grund for den ifragavarande invindningen.

Anheuser-Buschs argument

Anheuser-Busch har forst och framst erinrat om att tillimpliga bestimmelser,
rattspraxis och doktrin utgor en del av omstindigheterna i samband med artikel 8.4 i
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férordning nr 40/94 och med avseende pa den nationella lagstiftning som kommer i
fraga. Invindaren skall aberopa och styrka dessa omstidndigheter i enlighet med
artikel 74.1 i férordning nr 40/94. Budvar har i férevarande mal inte lamnat nagon
konsekvent redogorelse for tillimpliga bestimmelser och har 4n mindre forebringat
nagon bevisning till stéd for sin uppfattning.

Anheuser-Busch anser med avseende pa vilka bestimmelser i fransk ridtt som ar
tillampliga att de omstidndigheter Budvar har dberopat i de olika forfarandena varit
motstridiga och oklara. Infér harmoniseringsbyran grundades invindningen huvud-
sakligen pé artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen. Men nér éverklagande-
nimnden avslog invindningen mot bakgrund av denna bestimmelse, dndrade
Budvar uppfattning och hdvdade for forsta gingen att artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen inte var tillamplig (och gjorde gillande att artiklarna L. 711-3 och
L. 711-4 i immaterialrattslagen skulle tillimpas). For Anheuser-Busch innebér denna
andrade instéllning och den motstridiga redogérelsen for de rittsliga forhallandena i
Frankrike i sig att det ar befogat att ogilla forevarande talan. Anheuser-Busch har
sarskilt hdvdat att Budvar inte kan dndra den rittsliga grunden i detta skede av
forfarandet och att de argument som anforts i detta hinseende vid forstainstans-
ratten inte skall beaktas. Detta foljer forstainstansrittens rittspraxis pd omradet
(forstainstansriattens dom av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot
harmoniseringsbyran - Anheuser Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251,
punkt 67, och av den 18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniserings-
byran — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52).

Anheuser-Busch har i o6vrigt vidhallit att artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen ar tillamplig. Anheuser-Busch har betonat att Budvar uppgett att
det foreskrivs i artikel L. 711-4 i immaterialrittslagen att "det ar forbjudet att
varumairkesregistrera ett kinnetecken som innebidr intrdng i en ursprungsbeteck-
ning”, medan artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen 4 andra sidan endast
innebédr att "ett geografiskt namn som utgér en ursprungsbeteckning eller en del
dérav inte far anvindas”. Med andra ord avser artikel L. 711-4 i immaterialrittslagen
registrering av franska varumérken, medan artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen avser anvdndning av yngre varumérken. Med héansyn till att artikel
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8.4 i forordning nr 40/94 avser “ritt att férbjuda anvandning av ett yngre varumarke”
drar Anheuser-Busch darfor slutsatsen att endast artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen édr tillamplig.

For det fall Budvars argument betriffande artikel L. 711-4 i immaterialrittslagen kan
ldggas till grund for sakprovning och maste bedémas, anser Anheuser-Busch i dvrigt
att Budvar inte kan vinna framgang med dessa argument.

Anheuser-Busch har sérskilt betonat att artikel L. 711-4 i immaterialrittslagen inte
innehéller bestimmelser om omfattningen av skyddet for samtliga dldre rattigheter
som anges i artikeln. Eftersom det i artikel L. 711-4 i immaterialréttslagen anges att
dessa dldre rattigheter utgdr hinder for att ett varumérke registreras om det innebér
intréng i dem, forutsitts enligt den bestimmelsen att skyddets omfattning faststalls
genom andra bestimmelser. Om den tolkning som Budvar gjort gillande vore riktig,
skulle andra é&ldre rittigheter — sasom mycket vl kdnda aldre varumérken,
upphovsrittigheter och industriella eller personliga rattigheter — &tnjuta ett "absolut
skydd” mot yngre varumérken, oberoende av andra férhallanden sdsom bland annat
likheten mellan de ifrdgavarande rittigheterna.

Den verkliga frigan med avseende pa artikel L. 711-4 i immaterialrittslagen &r
huruvida nagot intrang gjorts i aldre rattigheter. Svaret kan ges endast med
beaktande av bestimmelser som ér sirskilda for dessa rittigheter. Anheuser-Busch
har hirvid anmirkt att immaterialrittslagen innehaller en uttrycklig hdnvisning till
jordbrukslagen. Avdelning II i del VII i immaterialrittslagen, som avser ursprung-
sbeteckningar, innehaller en enda artikel (L. 721-1), i vilken anges att "bestammelser
om faststillelse av ursprungsbeteckningar anges i artikel L. 115-1 i konsumtions-
lagen”. Bestimmelserna i konsumtionslagen, som i sin tur innehéller hénvisning till
jordbrukslagen, borde darfor vara tillimpliga pé skyddet f6r ursprungsbeteckningar.
Anheuser-Busch har dédrmed invint mot Budvars instillning att ett kidnnetecken
som dterger en ursprungsbeteckning inte kan registreras som varumirke oavsett
vilka omsténdigheter som foreligger. Anheuser-Busch anser att ursprungsbeteck-
ningen skyddas for en viss vara. Eftersom de varor som 4r i fraga i férevarande mal
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inte dr av samma slag, kan anvindningen av samma ord for dessa varor inte utgora
intrang i ursprungsbeteckningar, utom under sérskilda omstindigheter. Sadana
omstindigheter foreskrivs endast i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen,
men inte i artikel L. 711-4 i immaterialrittslagen. Den sistndmnda bestimmelsen
kan darfor inte tillimpas for att faststilla om fransk lag innebédr att Budvar har
rattigheter enligt artikel 8.4 i forordning nr 40/94.

Anheuser-Busch har i 6vrigt anfort att Budvar for forsta géngen under sex ars
processande anfort att artikel L. 711-3 b och c¢ i immaterialrittslagen &sidosatts.
Anheuser-Busch anser det inte vara nédvéndigt att besvara dessa argument som inte
kan ldggas till grund for prévning och som inte kan tillimpas. Dessa pastaenden har
gjorts for sent och stods i vart fall inte genom omstindigheter eller bevisning.
Anheuser-Busch har dven betonat att forevarande mal har uppkommit pa grund av
invindningar avseende relativa registreringshinder. Artikel L. 711-3 i immaterial-
rattslagen avser emellertid absoluta registreringshinder och kan dessutom tillimpas
endast pd varumirkesansokningar som gjorts i Frankrike.

b) Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten anger att det med stod av artikel 8.4 i férordning nr 40/94 ar
mojligt att framstdlla en invindning mot en ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirke pa grundval av ett annat kénnetecken &n ett dldre
varumdrke. Det utndmnda forhallandet beskrivs i artikel 8.1-8.3 och 8.5.

Enligt lydelsen i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 skall kdnnetecknet anvindas i
néringsverksamhet i mer 4n bara lokal omfattning. Rétten till kidnnetecknet skall,
enligt tillimplig nationell lagstiftning om detta kdnnetecken, ha forvirvats fore
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tidpunkten for ans6kan om registrering av gemenskapsvarumaérket eller tidpunkten
fér den prioritet som aberopas som grund for ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirket. Kiannetecknet skall enligt tillimplig nationell lagstiftning
om detta kiannetecken dven ge innehavaren ritt att forbjuda anvandning av ett yngre
varumirke.

Forstainstansrdtten har, med anledning av Budvars talan, att préva en fraga
betriffande det sista villkoret i artikel 8.4 i forordning nr 40/94, det vill siga
huruvida det i forevarande mal ar styrkt att de aberopade ursprungsbeteckningarna
innebér att innehavaren har ritt att forbjuda anviandning av ett yngre varumérke pé
grundval av tillimplig fransk ratt.

Med hinsyn till att artikel 8.4 i forordning nr 40/94 éterfinns i den del som avser
relativa registreringshinder och med beaktande av artikel 74 i samma férordning,
har invindaren vid harmoniseringsbyran bevisbordan fér att det ifrdgavarande
kénnetecknet ger innehavaren ritt att forbjuda anvindning av ett yngre varumérke.

Forstainstansritten skall hdrvid beakta bland annat dberopad nationell lagstiftning
och rittsliga avgéranden i den berérda medlemsstaten. Invindaren skall pa denna
grundval visa att det ifrdgavarande kénnetecknet omfattas av tillimpningsomradet
fér den aberopade nationella lagstiftningen och att kidnnetecknet ger innehavaren
ratt att forbjuda anvindning av ett yngre varumérke. Forstainstansritten betonar att
invindarens bevisning i samband med artikel 8.4 i férordning nr 40/94 skulle vara
relevant for det varumirke som avses i ansokan om registrering av gemenskaps-
varumirke.

Overklagandenimnden erinrade om lydelsen i artiklarna 1.1, 1.2, 2.1, 3, 5.1 och 8 i
Lissabonoverenskommelsen (punkterna 41-45 i det angripna beslutet) och angav att
"ursprungsbeteckningar som registrerats i enlighet med Lissabonéverenskommelsen
skyddas i Frankrike i enlighet med artikel L. 641-2 i jordbrukslagen” (punkt 46 i det
angripna beslutet).
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Forstainstansridtten anger att bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen upprepas i artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen.

Forstainstansrédtten betonar vidare att Budvar aberopade bestimmelserna i
artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen, som upprepas i artikel L. 115-5
fjarde stycket i konsumtionslagen vid harmoniseringsbyran, och sérskilt i samband
med 6verklagandet till 6verklagandendamnden.

Budvar har forst vid forstainstansrétten aberopat att artikel L. 641-2 i jordbrukslagen
inte kan tillimpas i forevarande mal och att 6verklagandenimnden borde ha
tillampat artiklarna L. 711-3 b och ¢ samt L. 711-4 d i immaterialrittslagen.

Forstainstansrdtten betonar inledningsvis att Budvar, utéver bestimmelserna i
artikel L. 641-2 i jordbrukslagen, &ven aberopade vissa artiklar i immaterialrattslagen
vid harmoniseringsbyran. Forstainstansritten anger i Ovrigt och sarskilt med
avseende pa artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen att denna bestdmmelse avser
”skyddade” ursprungsbeteckningar. S6kanden hade dérfor fog for att vilja fa klarhet i
var i den franska rittsordningen artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen skulle
placeras och vilket samband som kunde finnas mellan denna bestimmelse och
artikel L. 641-2 i jordbrukslagen. Forstainstansritten finner av dessa skal att Budvar
ager ritt att kritisera 6verklagandendmnden for att den tillimpade bestimmelserna i
artikel L. 641-2 i jordbrukslagen och underlit att beakta bland annat artikel L. 711-4
d i immaterialrittslagen.

I sak anger forstainstansritten forst och framst att Budvar utgéir fran den réttsliga
uppfattningen att artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen inte kan tillimpas,
eftersom den bestimmelsen avser forbud mot anvindning av ett geografiskt namn
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som utgdr en ursprungsbeteckning och inte forbud mot registrering av ett
varumirke. Budvars argument skall forstas sa, att artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen inte kan tillimpas i ett forfarande for registrering av ett
gemenskapsvarumairke. Det dr hirvidlag tillrdckligt att konstatera att det foreskrivs
i artikel 8.4 i forordning nr 40/94 att det ifragavarande kannetecknet enligt tillamplig
nationell lagstiftning skall ge innehavaren rétt att forbjuda "anvindning” av ett yngre
varumdrke. Enligt artikel 8.4 i férordning nr 40/94 fordras inte att det ifragavarande
varumirket enligt tillimplig nationell lagstiftning skall ge innehavaren ratt att
férbjuda “registrering av ett varumirke”. Budvars utgangspunkt saknar saledes
grund. Det gar av detta skil darfor inte att underlita att beakta artikel L. 641-2 fjarde
stycket i jordbrukslagen.

Forstainstansritten konstaterar for det andra att artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen avser det forhallandet att ett geografiskt namn som utgér en
ursprungsbeteckning direkt eller indirekt anvinds i ett yngre kdnnetecken.

I artikel 2 i Lissabonoverenskommelsen, enligt vilken de ifrdgavarande bendm-
ningarna registrerats som ursprungsbeteckningar, féreskrivs att en ursprungsbeteck-
ning i den mening som avses i denna 6verenskommelse utgors av det "geografiska
namnet” pa ett land, en region eller ort som anvénds for att beskriva en vara som
hirstammar darifrdn och vars kvalitet eller egenskaper beror helt eller delvis p& den
geografiska omgivningen, inbegripet naturliga och minskliga faktorer.

Det &r i forevarande mal utrett att det geografiska namn som utgér en
ursprungsbeteckning i den mening som avses i artikel 2 i Lissabonéverenskommel-
sen anvinds direkt i det sokta figurmairket.

Forstainstansritten anger for det tredje att artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen aterfinns i avdelning IV som avser exploatering av jordbruks-
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produkter och livsmedelsprodukter och i kapitel 1, som har rubriken "ursprungs-
beteckningar”. Forfarandet for erkdnnande av ursprungsbeteckningar regleras i
artiklarna L. 641-1-1-L. 641-4 i jordbrukslagen. I artikel L. 641-2 fjirde stycket
preciseras omfattningen av skyddet fér ursprungsbeteckningar nir det geografiska
namn som dessa utgbrs av eller ndgot som erinrar om detta anvinds. Forstain-
stansritten anger att skyddet for ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar
och sérartsskydd som registreras pd gemenskapsniva behandlas i artiklarna L. 642-
1-L. 642-4 i jordbrukslagen.

Artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen, déir bestimmelserna i
artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen upprepas, aterfinns i sin tur i ett
avsnitt som har rubriken "ursprungsbeteckningar” och som placerats i ett kapitel
avseende exploatering av varor och tjanster och i en avdelning som behandlar
konsumentupplysning. I artikel 115-5 fjdrde stycket i konsumtionslagen erinras om
forfarandet for tilldelning av ursprungsbeteckningar som faststills i artikel L. 641-2 i
jordbrukslagen och om omfattningen av skyddet f6r ursprungsbeteckningar enligt
fjarde stycket i denna bestimmelse, nir det geografiska namn som dessa utgérs av
eller nagot som erinrar om detta anvénds.

Harav foljer att artikel L. 641-2 fjirde stycket i jordbrukslagen och artikel L. 115-5
fjarde stycket i konsumtionslagen, dir bestimmelserna i den f{érstnimnda
bestimmelsen upprepas, ar sirskilda bestimmelser som innehéller foreskrifter om
omfattningen av skyddet for ursprungsbeteckningar enligt fransk rétt nir det
geografiska namn som dessa utgérs av eller ndgot som erinrar om detta anvinds.

Bestammelserna i artikel L. 711-4 d i immaterialréittslagen och 6vriga bestimmelser i
denna lag som Budvar aberopat aterfinns i avdelning 1, som avser fabriksmérken,
handelsmirken och servicemirken och i kapitel 1, som har rubriken "Bestiandsdelar
som utgor varumérket”.

II - 1873



103

104

105

106

DOM AV DEN 12.6.2007 — FORENADE MALEN T-57/04 OCH T-71/04

Forstainstansritten anmérker i detta hdnseende forst och framst att de bestimmel-
ser i immaterialrittslagen som Budvar aberopat, till skillnad fran de ovannimnda
bestimmelserna i jordbrukslagen och konsumtionslagen, inte har placerats i en del
av lagtexten som sirskilt avser ursprungsbeteckningar.

Forstainstansritten anger vidare att de bestimmelser i immaterialrattslagen som
Budvar aberopat avser villkoren for registrering av varumérken enligt fransk rétt och
inte villkoren for anvindning av sddana i den mening som avses i artikel 8.4 i
férordning nr 40/94.

Vidare anges i artikel L. 711-4 d i immaterialrittslagen sarskilt att ”[e]tt kinnetecken
far inte utgora ett varumirke om det gor intrdng ... i en skyddad ursprungsbeteck-
ning”. For att avgora i vilken grad en ursprungsbeteckning &r "skyddad” och i
férekommande fall om ett kidnnetecken gor "intrang” i den nér det geografiska namn
som utgér den ovanndmnda ursprungsbeteckningen anvidnds i det sokta varu-
mirket, skall bland annat bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen som upprepas i artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen
tillimpas.

Forstainstansridtten betonar for det fjarde att det enda réttsliga avgérandet i
Frankrike vid den tidpunkt da det angripna beslutet fattades som meddelats efter det
att artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen infordes i fransk rétt ar 1990, och
som i likhet med forevarande mal avsag anvindning for en vara av annat slag av ett
geografiskt namn som utgjorde en ursprungsbeteckning som registrerats i tredje
land och skyddades i enlighet med Lissabonoverenskommelsen, utgérs av en dom
fran Cour d'appel de Paris av den 17 maj 2000 angdende tillimpningen av de
kubanska ursprungsbeteckningarna Habana och Habanos avseende cigarrer,
ratobak, bearbetad tobak och varor som framstillts av denna tobak (nedan kallad
domen i malet Habana fran Cour d'appel de Paris). Budvar &beropade denna dom
vid harmoniseringsbyran.
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I detta mal ifragasattes varumiérket Havana som registrerats och anvindes i
Frankrike bland annat f6r parfym.

I domen i detta mal bedomde Cour d'appel de Paris forst och frimst villkoren enligt
artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen, som upprepas i artikel L. 641-2
fjarde stycket i jordbrukslagen, och fann att “det [forelag] en verklig risk for att
otillborlig fordel skulle dras av att ursprungsbeteckningen Habana 4r notoriskt kiand
och att denna risk [var] tillrackligt klar”.

I en del som har rubriken "Atgarder som skall vidtas” fann Cour d'appel de Paris
vidare att klaganden, med tillimpning av bland annat artikel L. 711-4 d i
immaterialrittslagen, hade grund for sitt yrkande att registreringen av varumérket
Havana i Frankrike skulle hivas.

Utan att grunda sig pa bestdmmelserna i immaterialrittslagen angav Cour d'appel de
Paris vidare att klaganden hade “grund for sitt yrkande att de [ifrdgavarande]
bolagen skulle forbjudas att anvinda bendmningen havana f6r samtliga kosmetiska
varor i [sina] sortiment”. Med beaktande av hur Cour d'appel de Paris uttryckte sig,
finns grunden till forbudet att anvinda bendmningen havana i bestimmelserna i
artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen, som upprepas i artikel L. 641-2
fjarde stycket i jordbrukslagen.

Hiarav foljer att Cour d'appel de Paris i detta mal bedémde villkoren enligt
artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen, som upprepas i artikel L. 641-2
fjarde stycket i jordbrukslagen, nidr den faststillde vilket skydd de ifragavarande
ursprungsbeteckningarna som registrerats i enlighet med Lissabonéverenskommel-
sen kunde atnjuta med avseende pa fransk ratt.
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Harav foljer dven att Cour d'appel de Paris, genom att tillimpa de ovannimnda
bestimmelserna i konsumtionslagen, som upprepas i jordbrukslagen, kunde
forbjuda anvindning av det geografiska namn som utgjorde de ifrdgavarande
ursprungsbeteckningarna for de ifrdgavarande varorna och dérmed anvindning av
det ifragasatta varumirket. Genom att bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde
stycket i jordbrukslagen, som upprepas i artikel L. 115-5 fjirde stycket i
konsumtionslagen, tillimpas, ges siledes en rétt att forbjuda “anvindning” av ett
yngre varumérke i den mening som avses i artikel 8.4 i férordning nr 40/94.

Forstainstansritten anger att Cour d'appel de Paris tidigare tillimpat det till-
vigagangssatt som anvédndes i domen i malet Habana, med avseende pa skydd for
ursprungsbeteckningar som registrerats enligt fransk réitt, i en dom av den
15 december 1993 avseende skyddet for den kontrollerade ursprungsbeteckningen
Champagne. Budvar dberopade dven domen i detta mal vid harmoniseringsbyran.
Malet avsag ett varumirke som registrerats i Frankrike for parfym och som innehéll
det geografiska namn som utgér den ovanndmnda ursprungsbeteckningen. I det
ovannidmnda mélet tillimpade Cour d'appel de Paris foérst och framst artikel L. 115-5
fjarde stycket i konsumtionslagen, som upprepas i artikel L. 641-2 fjirde stycket i
jordbrukslagen, och uttalade sig dérefter om tillimpningen av bestimmelserna i
immaterialréttslagen.

Med beaktande av vad ovan anforts finner forstainstansritten att 6verklagande-
ndmnden inte begick nagot fel nér den beaktade bestimmelserna i artikel L. 641-2
fjarde stycket i jordbrukslagen, som upprepas i artikel L. 115-5 fjarde stycket i
konsumtionslagen.

Talan kan dérfor inte vinna bifall pa den forsta delen av den enda grund som Budvar
aberopat.
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2. Den andra delgrunden som aberopats i andra hand: Huruvida éverklagande-
ndmnden tillimpade artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen pa ett felaktigt
satt

a) Parternas argument

Budvars argument

Budvar har, for det fall férstainstansritten finner att en ansékan om varumaérkesre-
gistrering av ett geografiskt namn som utgbér en ursprungsbeteckning innebéar
anvindning av ett geografiskt namn i den mening som avses i artikel L. 641-2 fjarde
stycket i jordbrukslagen, yrkat att forstainstansrétten i vart fall skall faststilla att
overklagandendamnden tillimpade denna artikel och bestimmelserna i Lissaboné-
verenskommelsen pa ett felaktigt sétt i det angripna beslutet.

Budvar har forst och frimst anfort att 6verklagandendmnden med ritta fastslog
foljande:

"Det ér obestridligt att franska ursprungsbeteckningar skyddas i Frankrike endast
om det dr vederborligen styrkt att de &r notoriskt kdnda. I artikel L. 641-2 i
jordbrukslagen foreskrivs att jordbruksprodukter, skogsbruksprodukter och livs-
medel kan tillerkénnas en ursprungsbeteckning bland annat om ’det 4r styrkt att de
ar notoriskt kinda™ (punkt 50 i det angripna beslutet).

Budvar har tillagt att 6verklagandendmnden emellertid trodde sig kunna precisera
foljande:

"Detta villkor kan emellertid inte tillimpas pa utlindska ursprungsbeteckningar som
skyddas i Frankrike i enlighet med Lissabonéverenskommelsen. Det framgar tydligt
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av artikel 5.1 i 6verenskommelsen ... att ursprungsbeteckningar som &r skyddade i
ursprungslandet skall skyddas i andra linder i den séirskilda unionen efter ansékan
fran de behoriga myndigheterna i ursprungslandet” (punkt 50 i det angripna
beslutet).

Det sistnamnda pastdendet saknar grund enligt Budvar.

Budvar har angett forst och framst att samtliga linder som undertecknat
Lissabonéverenskommelsen har infoért liknande bestimmelser med avseende pa
hur en ursprungsbeteckning uppkommer. I artikel 2 i Lissabonéverenskommelsen
finns i detta avseende en definition av ursprungsbeteckningar som ir giltig i samtliga
avtalsslutande stater.

I samtliga linder som undertecknat Lissabondverenskommelsen fordras darfor att
notorietet styrks for att en ursprungsbeteckning skall tillerkdnnas. Denna punkt har
inte ifragasatts i det angripna beslutet.

Budvar har tillagt att det varit nédvindigt att visa att de geografiska namnen
Budweiser var notoriskt kinda med avseende pa 6l i Republiken Tjeckien for att de
ifragavarande ursprungsbeteckningarna skulle tillerkdnnas. Budvar har hérvid
erinrat om att de ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna registrerades hos WIPO
den 22 november 1967.

I dekret nr 70-65 av den 9 januari 1970, som offentliggjordes i Journal officiel de la
République francaise den 23 januari 1970, erkdnde franska staten dessa ursprungs-
beteckningar med stod av artikel 1 andra stycket i Lissabondverenskommelsen och
forklarade att de och det geografiska namnet Budweiser kunde skyddas pa franskt
territorium. Budvar har preciserat att detta dekret inte varit féremal for talan vid
Conseil d’Etat.
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Enligt Budvar ar de ifragavarande ursprungsbeteckningarna darfor skyddade i
Frankrike med stéd av Lissabondverenskommelsen och sirskilt artikel 1 andra
stycket i denna.

En ursprungsbeteckning som uppkommer i ett av de linder som undertecknat
Lissabonoverenskommelsen ar darfor skyddad pa franskt territorium pa samma satt
som nationella ursprungsbeteckningar, och det dr inte nddvindigt att visa att
ursprungsbeteckningen #r notoriskt kind. Overklagandenamnden gjorde dérmed fel
nir den i det angripna beslutet pastod att "det kan inte presumeras att ...
ursprungsbeteckningar som atnjuter skydd i Frankrike i enlighet med Lissaboné-
verenskommelsen dr notoriskt kinda i Frankrike” (punkt 50 i det angripna beslutet).

Budvar har tillagt att 6verklagandendmnden 4ven tillimpade artikel L. 641-2 fjarde
stycket i jordbrukslagen felaktigt nir den fastslog f6ljande:

"Nér en ... ursprungsbeteckning atnjuter skydd i Frankrike i enlighet med
Lissabonoverenskommelsen, skyddas den med avseende pd varor av annat slag
endast om det forebringas bevisning for att ursprungsbeteckningen &r notoriskt
kénd i Frankrike och att anvindning av den for varor av annat slag skulle innebéra
att otillborlig fordel drogs av att ursprungsbeteckningen &r notoriskt kénd eller att
denna notorietet férsvagas.

I forevarande drende har [Budvar] inte bara misslyckats med att f6rebringa bevisning
for att ursprungsbeteckningarna ar notoriskt kdnda i Frankrike. Aven om detta hade
visats, har [Budvar] dven misslyckats med att visa pa vad sitt otillborlig fordel skulle
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kunna dras av att ursprungsbeteckningarna ar notoriskt kianda eller hur denna
notorietet skulle kunna forsvagas om [Anheuser-Busch] tillits anvinda ett
figurmérke som inneholl ordet Budweiser for de varor i klasserna 16, 21, 25 och
30 som avses i ansokan” (punkterna 51 och 53 i det angripna beslutet).

Budvar har fist forstainstansriattens uppmaérksamhet pa att artikel L. 641-2 fjarde
stycket i jordbrukslagen, som upprepas i konsumtionslagen, avser anvindning av det
geografiska namn som utgér en ursprungsbeteckning eller en del dirav. Den
ovannamnda artikeln avser inte ursprungsbeteckningen, utan det geografiska
namnet i denna. Harav foljer siledes att det dr forbjudet att dterge det geografiska
namn som ursprungsbeteckningen utgors av, oavsett om varorna dr av samma,
liknande eller olika slag. Denna 16sning 4r logisk, eftersom det geografiska namnet &r
den huvudsakliga och avgérande bestindsdelen i samtliga ursprungsbeteckningar.
Nir endast det geografiska namnet anvinds fors tankarna med nédvéndighet till den
vara som avses med ursprungsbeteckningen.

I férevarande mal har Anheuser-Busch ansokt om registrering av ett varumairke som
endast aterger det geografiska namnet Budweiser och inte blandas samman med
nagot som innebir att det forlorar egenskapen av ursprungsbeteckning. Av denna
anledning kan undantaget i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen inte
tillimpas och det finns inte anledning att kontrollera huruvida det sokta
figurmérket, som endast bestar av det geografiska namnet Budweiser, kan innebéra
att otillbérlig fordel dras av den notorietet som med ndédvéindighet dr féorbunden
med samtliga ursprungsbeteckningar eller att denna notorietet forsvagas.

Budvar anser i 6vrigt och i sista hand att de ber6érda ursprungsbeteckningarna ar
notoriskt kinda i sig och att otillborlig fordel kan dras av detta och att denna
notorietet kan forsvagas genom att det ifragavarande varumaérket registreras. Budvar
har hérvid preciserat det inte enligt nagon fransk bestimmelse fordras att
notorieteten i sig skall vara sérskilt hog for att skyddet skall omfatta varor av olika
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slag. Det kan pa sin hojd kriavas att det skall visas att ursprungsbeteckningarnas
notorietet i sig kan forsvagas och urvattnas genom att ett varumérke registreras som
aterger det geografiska namnet i ursprungsbeteckningen.

Budvar har anfort att ans6kan om registrering av det ifrigavarande varumérket
ingetts av ett olbryggeriforetag, det vill siga av en direkt konkurrent. Budvar har i
ovrigt angett att en av de registreringsansokningar som Anheuser-Busch ingett avsig
ol (som &r foremal for prévning i det forenade mélet T-71/04). Budvar har vidare
angett att en av bestindsdelarna i det sokta figurmérket utgdrs av en slogan, "king of
beers”. Det sokta varumirket hanfor sig darfor omedelbart till 61. Den dag da
ansokan om registrering gavs in, maste Anheuser-Busch, som &r ett foretag pé
olbryggeriomradet, med ndédvindighet ha haft kinnedom om att de aktuella
ursprungsbeteckningarna var notoriskt kdnda atminstone pé tjeckiskt territorium.

Det framgar saledes av omsténdigheterna nir ansékan om registrering ingavs att det
fanns en uppenbar strivan att skada de ifrdgavarande ursprungsbeteckningarnas
notorietet, genom att forsvaga dem och forstora deras unika egenskaper genom att
urvattna benamningen Budweiser, men ocksd genom att forsoka att tilligna sig
ensamritt till dessa ursprungsbeteckningar. Av den omsténdigheten att Anheuser-
Busch ar ett stort olbryggeriforetag framgar att det haft for avsikt att agera illojalt
och snylta och att forsvaga ursprungsbeteckningarna och astadkomma att de blir
urvattnade. Budvar har anfért att det i de domar som avkunnades av Cour d'appel de
Paris den 15 december 1993 (Champagne) och den 17 maj 2000 (Habana, ovan
punkt 106) var fraga om bolag som inte var konkurrenter. I dessa mal fastslogs att
otillborlig fordel dragits av att ursprungsbeteckningarna var notoriskt kdnda.

Hiarutover skall de réttsliga forhallandena mellan Budvar och Anheuser-Busch
beaktas. Tvisten mellan parterna uppkom for mer én ett arhundrade sedan. Budvar
har angett att Adolphus Busch ar 1894 forklarade att han inspirerats av det utmérkta
6l som tillverkades i Budweis i Tjeckoslovakien nir han utvecklade dlet Budweiser,
som bryggs pa tjeckiskt satt i Saint Louis (Missouri), som ar site for bolaget
Anheuser-Busch.
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Budvar har hirav dragit slutsatsen att risken for intrang i ursprungsbeteckningarnas
notorietet ar tillrackligt stor, och att detta bor leda till att forstainstansritten avslar
anstkan om registrering av de ifrdgavarande varumérkena.

Harmoniseringsbyrans argument

Harmoniseringsbyran har besvarat Budvars argument, i samband med bedémningen
av rekvisiten i artikel 8.4 i férordning nr 40/94, att det &ldre kdnnetecknet ger
innehavaren ratt enligt tillimplig nationell lagstiftning att férbjuda anvindning av
det motstaende varumarket.

Harmoniseringsbyran har, i samband med den forsta delen av den enda grunden,
kommit till slutsatsen att artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen var
tillamplig och har bedéomt omfattningen av skyddet fér ursprungsbeteckningar i
enlighet med denna bestaimmelse.

Harmoniseringsbyran har i detta skede gjort dtskillnad mellan nédvéndigheten att
styrka att ursprungsbeteckningen ar notoriskt kdnd och risken for att otillborlig
fordel dras av att den éar notoriskt kind eller for att denna notorietet férsvagas.

— Nodvindigheten av att styrka att ursprungsbeteckningen &r notoriskt kand

Harmoniseringsbyran har papekat att det enligt Lissabonéverenskommelsen fordras
att varje avtalsslutande part meddelar skydd for registrerade beteckningar. Detta
skydd skall enligt harmoniseringsbyran vara &atminstone si omfattande som
foreskrivs i Lissabonoverenskommelsen.
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Harmoniseringsbyran har hirvid erinrat om att det i artikel 3 i Lissabondverens-
kommelsen foreskrivs att ”[e]n ursprungsbeteckning édr skyddad mot obehérigt bruk
eller imitation, d4ven nér varans verkliga ursprung anges eller om beteckningen har
oversatts eller atf6ljs av uttryck som stil, typ, sddan som tillverkas i, imitation eller
dylikt”.

Enligt harmoniseringsbyrdns mening omfattar det minsta erforderliga skyddet
endast de varor som ursprungsbeteckningen registrerats for och varor i samma klass
(i forevarande mal 6l). Enligt Lissabonéverenskommelsen fordras inte att skyddet
omfattar andra varor 4n varor av detta slag.

Detta innebér emellertid inte att en ursprungsbeteckning inte kan ges ett mer
omfattande skydd enligt den nationella lagstiftningen i det land dér den forvirvade
rattigheten skall tillampas.

Harmoniseringsbyran har erinrat om lydelsen i artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen och anser att skyddet enligt denna bestammelse édr av tva slag.

Forst och framst foreskrivs i artikel L. 641-2 fjirde stycket i jordbrukslagen ett
minsta skydd som omfattar anvindning av en identisk bendmning eller en
bendmning som kan erinra om denna och avser varor av liknande slag. Detta
skydd ar ovillkorligt och kan aberopas f6r samtliga ursprungsbeteckningar antingen
de &r nationella eller utlindska och det enda som behover styrkas ar att
kénnetecknen kan erinra om varandra och att varorna ar av liknande slag.
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I artikel L. 641-2 fjiarde stycket i jordbrukslagen foreskrivs vidare ett mer omfattande
skydd for nationella eller utlindska ursprungsbeteckningar och detta inbegriper
anviandning av en identisk bendmning eller en benimning som kan erinra om
ursprungsbeteckningen och avser varor av annat slag. Detta skydd giller under
forutsittning att det styrks att ursprungsbeteckningen &r notoriskt kind och att
otillborlig fordel kan dras av detta forhéllande eller att denna notorietet kan
foérsvagas.

Risken hérfor skall bedémas med avseende pd omséttningskretsen i Frankrike. Det
skall pd samma sdtt styrkas att ursprungsbeteckningen &r notoriskt kind av
omsittningskretsen i Frankrike. Nagon risk for otillborlig fordel eller for férsvagning
foreligger inte om ursprungsbeteckningen inte dr notoriskt kind.

Overklagandenimnden begick dirfér inte nagot fel nir den drog slutsatsen att "det
kan inte presumeras att utlindska ursprungsbeteckningar som atnjuter skydd i
Frankrike i enlighet med Lissabondverenskommelsen ar notoriskt kdnda i Frankrike”
(punkt 50 i det angripna beslutet).

Det ar under dessa forhallanden felaktigt av Budvar att pastd att en ursprung-
sbeteckning per definition dr notoriskt kdnd eller vilkiand. Budvars foérvixling harrér
fran den omstéindigheten att begreppet "varan ar notoriskt kdnd” som enligt artikel
2.2 i Lissabonoverenskommelsen ér ett krav for registrering i ursprungslandet, inte
automatiskt omfattar andra medlemslinder i vilka ursprungsbeteckningen soks
registrerad. En siddan bendmning som Budweiser, som &r notoriskt kind i
Republiken Tjeckien, men som inte &r kénd eller anvédnd i nagon stérre omfattning
pa den franska marknaden, kan dérfor inte vara notoriskt kind i Frankrike.

Harmoniseringsbyran anser hirvid att artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen
och alla andra bestimmelser som innehaller forbud mot att otillbérlig fordel dras av
att en ursprungsbeteckning ar notoriskt kind eller mot utnyttjande, forsvagning
eller urvattning av en ursprungsbeteckning (harmoniseringsbyran har hanvisat

II - 1884



148

149

150

BUDEJOVICKY BUDVAR OCH ANHEUSER-BUSCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(AB GENUINE BUDWEISER KING OF BEERS)

sarskilt till artikel 13.1 i rddets forordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om
skydd for geografiska och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och
livsmedel (EGT L 208, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 3, volym 43, s. 153)) syftar
till att skydda ursprungsbeteckningens framtoning, det vill siga dess ekonomiska
varde. Skada i detta avseende kan uppkomma endast om ursprungsbeteckningen &r
notoriskt kind i det land dér skydd soks for den.

Harmoniseringsbyrdn har papekat att domstolen i domen i det ovan i punkt 62
niamnda mélet Consorzio del Prosciutto di Parma och Salumificio S. Rita (punkt 64),
som avsag forordning nr 2081/92, i f6ljande ordalag faststillde det begrepp som
innebér att ursprungsbeteckningar r notoriskt kdnda:

"Ursprungsbeteckningarnas anseende beror pé den framtoning som dessa har bland
konsumenterna. Denna framtoning beror huvudsakligen pa speciella sirdrag och
mer allmént pa produktens kvalitet. Det ar kvaliteten som slutligen ligger till grund
for produktens anseende.”

Vilken framtoning ursprungsbeteckningarna har och huruvida de &r notoriskt kinda
avgbrs av omséttningskretsens subjektiva uppfattning och kan variera beroende pa
vilket geografiskt omridde som beaktas. Det dr enligt harmoniseringsbyran riktigt att
en ursprungsbetecknings framtoning eller notorietet beror pa varans kvalitet. En
ursprungsbetecknings framtoning eller notorietet beror emellertid i betydlig
utstrickning pd faktorer som avser annat 4n varan i sig. Harmoniseringsbyran
syftar hidrvid pa bland annat de belopp som investerats i reklam, i vilken omfattning
ursprungsbeteckningen anvénts och hur stor marknadsandel varan har.

Eftersom ursprungsbeteckningarnas notorietet beror huvudsakligen pa dessa
omstindigheter och pa hur de inverkar p& omséittningskretsen, kan denna notorietet
inte hérledas fran att ursprungsbeteckningen registrerats i enlighet med Lissabon-
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overenskommelsen och det maste alltid styrkas att ursprungsbeteckningen &r
notoriskt kind i varje land dir det aberopas att notorieteten har adsamkats skada.
Varje annan l6sning skulle innebéra att mycket vilrenommerade ursprungsbeteck-
ningar gavs samma skydd som ursprungsbeteckningar som &r kdnda i endast liten
omfattning och férmodligen att de sistndimnda skulle skyddas i linder dir de inte &r
notoriskt kinda.

Av vad ovan anforts har harmoniseringsbyran dragit slutsatsen att 6verklagande-
ndmnden inte gjorde en oriktig bedomning nir den angav att artikel L. 641-2 fjirde
stycket i jordbrukslagen kunde tillimpas endast om bevisning férebringades for att
ursprungsbeteckningarna var notoriskt kdnda i Frankrike.

Denna slutsats stdds av fransk rittspraxis. Enligt harmoniseringsbyran skall i vissa
fall som omfattas av artikel 8.4 i férordning nr 40/94, den nationella lagstiftningen
tillampas sd som en nationell domstol skulle ha gjort. Nationella rittsliga
avgoranden dr dérvid av sirskild betydelse.

Overklagandenimnden hade hirvid fog for att hinvisa till domen i det ovan i
punkt 106 niamnda malet Habana, som avsag en konflikt mellan ursprungsbeteck-
ningen Havanna, som skyddas for cigarrer enligt Lissabondverenskommelsen, och
det yngre varumirket Havana for parfym. Av denna dom framgar att talan skulle ha
ogillats om det inte hade visats att den internationella ursprungsbeteckningen
Havanna var notoriskt kind i Frankrike.

Harmoniseringsbyran har tillagt att franska domstolar fordrar att det styrks att
samtliga ursprungsbeteckningar dr notoriskt kinda, oavsett om de ir nationella eller
internationella, nir skydd dberopas mot anvindning av en yngre bendmning med
avseende pa varor av annat slag. Harmoniseringsbyran har héanvisat till domar som
avkunnats av Cour d'appel de Paris den 15 december 1993 och den 12 september
2001 avseende ursprungsbeteckningen Champagne, vilka bifogats ansokan. I
motsats till vad Budvar gjort géllande dr det saledes inte friga om olika behandling.
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— Huruvida otillborlig fordel dragits av att ursprungsbeteckningen dr notoriskt
kénd och huruvida denna notorietet forsvagas

Harmoniseringsbyran har hivdat att 6verklagandendmnden hade fog for att avsla
overklagandet dven av det skilet att Budvar inte "visat pa vad siitt otillborlig fordel
skulle dras av att ursprungsbeteckningarna dr notoriskt kinda eller hur denna
notorietet skulle forsvagas, om det antas att de dr notoriskt kinda, om [Anheuser-
Busch] medgavs ritt att anvinda ett figurmérke som innehéll ordet Budweiser for de
sokta varorna i klasserna 16, 21, 25 och 30” (punkt 53 i det angripna beslutet).

Budvar har inte dberopat nagon faktisk omstiandighet och har inte i ndgot skede av
forfarandet dberopat nagot argument till stod for grunden att anvéndningen av de
ifrdgavarande varumirkena kan innebéra att otillbérlig fordel dras av att ursprung-
sbeteckningarna ar notoriskt kdnda eller att denna notorietet skulle kunna forsvagas.
Overklagandenimnden var bunden av lydelsen i artikel 74.1 i férordning nr 40/94
och gjorde dirfor inte fel ndr den slog fast att det inte fanns nigon mojlighet att
otillborlig fordel skulle kunna dras eller att notorieteten skulle kunna forsvagas.

Argumenten i ansokan kan hirvid inte ldggas till grund f6r en provning, eftersom de
anforts for forsta gangen vid forstainstansrétten.

For det fall dessa argument &ndé anses kunna laggas till grund for en préovning har
harmoniseringsbyran anfort att otillborlig fordel kan dras av att ursprungsbeteck-
ningar dr notoriskt kinda nir aktorerna med avsikt viljer identiska eller liknande
kénnetecken for att anvinda dessa pa ett annat omrade och syftar till att dra egen
fordel av en del av de investeringar som innehavaren av den dldre réttigheten gjort.
Detta forhallande ligger nira det att dra otillborlig fordel av ett dldre varumarkes
renommé, i den mening som avses i artikel 5.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) eller i
artikel 8.5 i férordning nr 40/94.
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Harmoniseringsbyran har medgett att anvindning av ett figurmérke som innehaller
orden king of beers tillsammans med vilket slags vara som helst teoretiskt skulle
kunna innebira att omsittningskretsen forknippar detta mérke med 6l, eftersom det
innehaller orden king of beers och eftersom omsittningskretsen skulle kunna
uppfatta att anvindningen syftade till att indirekt gora reklam for bryggeriforetaget
Anheuser-Buschs huvudverksamhet. Detta giller sérskilt i friga om anvindning av
det sokta figurmirket i friga om tilltugg som omfattas av klass 30, eftersom siadana
varor kan siljas pa bar- och cafédiskar. For det fallet att forstainstansriitten finner att
det kan presumeras att ursprungsbeteckningarna ar notoriskt kianda, har harmoni-
seringsbyrdn yrkat att malet skall aterforvisas till 6verklagandendmnden f6r en
kompletterande bedémning i detta avseende.

Harmoniseringsbyrdn anser att notorieteten hos ursprungsbeteckningar kan
férsvagas nir det motstiende kinnetecknet anvinds for varor som omsittnings-
kretsen uppfattar pa sadant sitt att ursprungsbeteckningens framtoning och
attraktionskraft paverkas. Detta forhéllande star ndra att nagot &r till forfang for
det dldre varumirkets renommé i den mening som avses i artikel 5.2 i forsta
direktivet 89/104 och i artikel 8.5 i férordning nr 40/94.

I férevarande mal foreligger det emellertid ingen motsattning mellan, & ena sidan, 6l
och, & andra sidan, de flesta av de varor som anges i ansdkan om registrering som
skulle kunna péaverka de édldre ursprungsbeteckningarnas framtoning. Betriffande de
flesta av de varor som anges i ans6kan om registrering ér det dessutom foga troligt
att anvindning av de ifrdgavarande varumirkena skulle kunna ge upphov till
negativa eller foga trevliga idéassociationer som skulle kunna inverka menligt pa de
aldre ursprungsbeteckningarnas mojliga prestige.

Harmoniseringsbyran har for fullstindighetens skull inkommit med ett yttrande
avseende anslutningsakten for Republiken Tjeckien som tridde i kraft den 1 maj
2004 och avseende dndringar i artikel 8.4 i forordning nr 40/94.
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Med avseende pa anslutningsakten fér Republiken Tjeckien har harmoniserings-
byrdn anfért att namnen Ceskobudejovické pivo och Budejovické pivo (Budweiser
Bier) sedan den 1 maj 2004, det vill siga efter det att det angripna beslutet fattades,
skyddas som geografiska beteckningar med stod av forordning nr 2081/92. 1
anslutningsakten foreskrivs for 6vrigt att detta skydd ” [inte skall] paverka nagot
varumdirke for 6l eller nagra andra rittigheter som géller i Europeiska unionen vid
anslutningen”.

Harmoniseringsbyrdn har anfort att artikel 8.4 i férordning nr 40/94 har andrats
genom radets forordning nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1), det
vill sdga efter det att det angripna beslutet fattades, och att dndringen genomforts for
att de dldre rittigheter skall inbegripas som skyddas genom gemenskapslagstift-
ningen.

Dessa #dndringar borde enligt harmoniseringsbyrans uppfattning inte inverka pa
forevarande mal, eftersom de genomforts efter det att det angripna beslutet fattades.
Harmoniseringsbyrén har i vart fall anfort att lydelsen i artikel 13.1 a i férordning
nr 2081/92 liknar lydelsen i artikel L. 641-2 i jordbrukslagen.

Anheuser-Buschs argument

Anheuser-Busch anser att det enligt artikel L. 641-2 i jordbrukslagen fordras att
ursprungsbeteckningen ar notoriskt kénd for att skydd skall kunna atnjutas med
avseende pa en vara av annat slag én den som ursprungsbeteckningen skyddats for.
Anheuser-Busch har bedémt fragan huruvida sadan notorietet foreligger i
férevarande mal.
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Enligt Anheuser-Busch har Budvar aldrig pastatt att ursprungsbeteckningarna ar
notoriskt kdnda av den franska omsittningskretsen i denna omfattning och inte
heller forebringat bevisning for sadan notorietet. Anheuser-Busch har tillagt att det
inte ens antytts att ursprungsbeteckningarna anvénts i Frankrike och har harvid
papekat att Budvar inte ingett fakturor, reklam, broschyrer, forsiljningssiffror,
sifferuppgifter avseende reklamkostnader eller uppgifter om marknadsandelar eller
om kidnnedomen om ursprungsbeteckningarna.

Budvar har snarast gjort gillande att ursprungsbeteckningarna &r notoriskt kénda i
sig, vilket far formodas innebdra att notorieteten ér fullstindigt oberoende av om det
geografiska namnet anvédnds i Frankrike och av hur konsumenten uppfattar detta.
Budvars argument till stod for denna uppfattning ér att en fransk ursprungsbeteck-
ning skall styrkas vara notoriskt kdnd nér skydd i Frankrike soks for den vid Institut
national des appellations d’origine.

Enligt Anheuser-Buschs uppfattning fordras dock bevisning for att ursprungs-
beteckningen dr notoriskt kidnd i denna omfattning endast for franska ursprungs-
beteckningar. Det krdvs inte att utlindska ursprungsbeteckningar skall vara
notoriskt kinda i Frankrike for att erkidnnas dir. Det finns hundratals registrerade
ursprungsbeteckningar som #r giltiga i Frankrike med stéd av Lissabon&verens-
kommelsen, men som ar fullkomligt okénda for storsta delen av den franska
omsittningskretsen. Anheuser-Busch har héanvisat till den inlaga bolaget ingav till
overklagandendamnden den 18 februari 2002 och som bilagts bolagets svarsinlaga till
forstainstansrétten. Anheuser-Busch har sirskilt hénvisat till radgivning hos en
fransk advokat som ér specialiserad pd immaterialritt.

Anheuser-Busch har hénvisat till de domar som avkunnats av Cour d'appel de Paris i
malen Habana och Champagne och har tillagt att det aldrig visats att de
ursprungsbeteckningar som &r i fraga i forevarande mal har anvénts i Frankrike
eller blivit notoriskt kédnda av den franska omséttningskretsen.
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Av dessa skl dr overklagandendmndens slutsatser i det angripna beslutet riktiga,
vilket i synnerhet giller slutsatserna i punkterna 49-53 i detta beslut.

Anheuser-Busch har i 6vrigt betonat att enligt artikel L. 641-2 i jordbrukslagen
skyddas en ursprungsbeteckning mot anvidndning av ett ord som skyddas for varor
av annat slag endast om otillborlig fordel kan dras av att ursprungsbeteckningen &r
notoriskt kind eller att denna notorietet kan férsvagas.

Enligt Anheuser-Busch kan otillbérlig férdel inte dras av att ursprungsbeteckningen
ar notoriskt kind och sadan notorietet kan inte forsvagas i den mening som avses i
artikel L. 641-2 i jordbrukslagen om ursprungsbeteckningen inte ar notoriskt kind.
Budvar har inte visat att ndgon otillborlig férdel dragits av ursprungsbeteckningarna
eller av att dessa forsvagats.

Anheuser-Busch har anfort att Budvars pastaenden att Anheuser-Busch agerat i ond
tro ar irrelevanta och har dberopats for sent. Dessa pastdenden stods dessutom inte
av nagon relevant omstindighet eller bevisning och &r i sak helt enkelt oriktiga.
Anheuser-Busch anser vidare att en parts eventuellt goda eller onda tro inte har
nagon betydelse f6r huruvida anvindningen av ett kinnetecken potentiellt kan skada
ett annat kianneteckens notorietet eller dra otillborlig fordel av denna.

P4 grundval av de argument som anforts for fullstindighetens skull anser Anheuser-
Busch att Budvars invindning skall avslds med avseende pa artikel 8.4 i forordning
nr 40/94.

Anheuser-Busch anser for det forsta att ett av skilen for att avsla invandningen ar att
Budvar gjort en otillricklig utliggning av i forevarande mal tillamplig rétt.
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Anheuser-Busch har for det andra gjort gillande att det inte styrkts att ursprungs-
beteckningarna anvéints i néringsverksamhet i Frankrike innan ansékan om
registrering av varumérke ingavs. Enligt Anheuser-Busch har Budvar for det tredje
inte forebringat nagon bevisning for att de ifrdgavarande kiannetecknen anvénts i
mer dn bara lokal omfattning. Anheuser-Busch har for det fjarde hiavdat att de
ifragavarande ursprungsbeteckningarna inte &r giltiga, eftersom villkoren for
erkidnnande enligt Lissabondverenskommelsen inte iakttagits med avseende pa dem.

b) Forstainstansrittens bedémning

Med hiénsyn till att artikel L. 642-1 fjarde stycket i jordbrukslagen var tillamplig i
férevarande mal och att de varor som omfattades av det sokta figurméarket var av
annat slag 4n de som omfattades av de ifragavarande ursprungsbeteckningarna,
angav overklagandenamnden f6ljande:

"Det &r obestridligt att franska ursprungsbeteckningar skyddas i Frankrike endast
om det dr vederborligen styrkt att de &dr notoriskt kdnda” och “det kan inte
presumeras att utlindska ursprungsbeteckningar som atnjuter skydd i Frankrike i
enlighet med Lissabondverenskommelsen ar notoriskt kianda i Frankrike” (punkt 50
i det angripna beslutet).

Overklagandenimnden preciserade for det andra foljande:

"Nér en utlindsk ursprungsbeteckning atnjuter skydd i Frankrike i enlighet med
Lissabonoverenskommelsen, skyddas den med avseende pd varor av annat slag
endast om det forebringas bevisning for att ursprungsbeteckningen &r notoriskt
kénd i Frankrike och att anvindning av den for varor av annat slag skulle innebéra
att otillborlig fordel drogs av att ursprungsbeteckningen &r notoriskt kénd eller att
denna notorietet forsvagas” (punkt 51 i det angripna beslutet).
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Overklagandenimnden konstaterade fér det tredje foljande:

“[Budvar] har ... inte bara misslyckats med att forebringa bevisning for att
ursprungsbeteckningarna #r notoriskt kinda i Frankrike. Aven om detta hade visats,
har [Budvar] dven misslyckats med att visa pa vad sitt otillborlig fordel skulle kunna
dras av att ursprungsbeteckningarna &r notoriskt kinda eller hur denna notorietet
skulle kunna forsvagas om [Anheuser-Busch] tillits anvinda ett figurméirke som
inneholl ordet Budweiser for de varor i klasserna 16, 21, 25 och 30 som avses i
ansokan” (punkt 53 i det angripna beslutet).

Budvars argument i den andra delen av den enda grunden avser i realiteten tva fel i
6verklagandendamndens bedémning.

Budvar anser for det forsta huvudsakligen att villkoren for att enligt artikel L. 641-2
fjarde stycket i jordbrukslagen erhalla skydd i Frankrike i férhallande till varor av
annat slag for ursprungsbeteckningar som registrerats av ett annat land i enlighet
med Lissabonoverenskommelsen, och sirskilt nédvindigheten av att visa att det
foreligger risk for att otillborlig fordel dras av att dessa ursprungsbeteckningar &r
notoriskt kénda eller att denna notorietet férsvagas, 4r mer restriktiva dn villkoren i
Lissabonoverenskommelsen. Ett geografiskt namn som utgdr en ursprungsbeteck-
ning som registrerats enligt Lissabonéverenskommelsen ar skyddat, oberoende av
vilka varor som avses med det yngre varumirket, och det dr hérvid inte nédvandigt
att visa att ursprungsbeteckningen &r notorisk kind, att det foreligger risk for att
otillborlig fordel dras av detta eller att det foreligger risk for att denna notorietet
forsvagas.

Budvar har i detta sammanhang preciserat under forhandlingen att enligt artikel 55 i
den franska konstitutionen har lagenligt ratificerade eller godkinda foérdrag och
overenskommelser hogre rang dn lagar fran den dag de offentliggdrs, med f6rbehall
for att motparten tillimpar 6verenskommelsen eller fordraget. Franska lagbestam-
melser som antagits fore och till och med efter det att denna text tritt i kraft skall

II - 1893



183

184

185

DOM AV DEN 12.6.2007 — FORENADE MALEN T-57/04 OCH T-71/04

déarfor tolkas i enlighet med lydelsen i Lissabondverenskommelsen. Budvar har
tillagt att bolaget ar kritiskt till de franska domstolarnas sitt att tillimpa
Lissabonoverenskommelsen.

Budvar anser vidare att det i vart fall kan presumeras att de ifragavarande
ursprungsbeteckningarna ar notoriskt kidnda och att det har visat sig att risk
foreligger for att otillborlig fordel kan dras av denna notorietet eller att den
foérsvagas.

Huruvida villkoren i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen &r forenliga med
bestimmelserna i Lissabonoverenskommelsen vad avser varor av annat slag

Av Europeiska unionens nuvarande medlemsstater hade Republiken Frankrike,
Republiken Ungern, Republiken Italien, Republiken Portugal, Republiken Tjeckien
och Republiken Slovakien anslutit sig till Lissabondverenskommelsen nir det
angripna beslutet fattades.

Forstainstansritten anger for det forsta, i enlighet med lydelsen i Lissabondverens-
kommelsen, att en ursprungsbeteckning ér nira knuten till den vara som avses med
beteckningen och att skyddet foljer av detta. De parter som anslutit sig till
Lissabonoverenskommelsen har ndrmare bestimt forbundit sig att i enlighet med
artikel 1.2 i denna 6verenskommelse skydda ursprungsbeteckningar for "varor” fran
andra linder. Enligt lydelsen i regel 52 iv i genomféradeforordningen till
Lissabonoverenskommelsen skall en internationell ansékan om registrering av en
ursprungsbeteckning i enlighet med den ovanndmnda 6verenskommelsen innehalla

on

uppgift om den "vara som denna beteckning skall tillimpas pa”.
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I artikel 2.1 i Lissabondverenskommelsen foreskrivs for det andra att kvaliteten eller
egenskaperna hos den vara som forsetts med en ursprungsbeteckning skall bero helt
eller delvis pad den geografiska omgivningen, inbegripet naturliga och ménskliga
faktorer. Det skydd som foreskrivs i artikel 3 i Lissabonoverenskommelsen avser i
ovrigt den omstindigheten att annan goér sig skyldig till obehorigt bruk av eller
imiterar en registrerad ursprungsbeteckning. Skyddet mot att annan otillborligen
brukar eller imiterar en ursprungsbeteckning &r i detta sammanhang tillimpligt nér
de ifragavarande varorna ar av samma eller liknande slag. Skyddet syftar till att
sikerstalla att inte ndgon, utan att ha ratt till det, tillignar sig eller reproducerar den
ifrdgavarande varans kvalitet eller egenskaper som beror pd den geografiska
omgivningen, inbegripet naturliga och ménskliga faktorer.

I artikel 3 i Lissabonoverenskommelsen foreskrivs att en ursprungsbeteckning ar
skyddad &dven nér varans verkliga ursprung anges eller om beteckningen har
Oversatts eller atfoljs av uttryck som stil, typ, sddan som tillverkas i, imitation eller
dylikt. Dessa uttryck far med hénsyn till lydelsen en innebdrd endast om de
ifrdgavarande varorna dr av samma eller i vart fall av liknande slag.

Forstainstansritten konstaterar darfor att skyddet enligt Lissabondverenskommel-
sen, utan inverkan pa att en avtalsslutande part eventuellt utokat skyddet pa sitt
territorium, skall tillimpas ndr de varor som omfattas av den ifragavarande
ursprungsbeteckningen och de varor som omfattas av det kdnnetecken som kan
utgoéra intrang i denna &r av samma eller i vart fall av liknande slag,

Utan att det dr nodvindigt att géra en analog bedémning, anger forstainstansritten
att artikel 13.1 b i radets forordning nr 2081/92 om skydd for geografiska och
ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel, i dess lydelse vid
tiden for omstindigheterna i mélet, innehéller bestimmelser pad gemenskapsnivé
som ér snarlika bestimmelserna i artikel 3 i Lissabonéverenskommelsen. Vidare
innehaller artikel 13.1 a i denna férordning uttryckliga bestimmelser om att
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beteckningar som registrerats pa gemenskapsniva under vissa forutsittningar skall
skyddas nér de ifragavarande varorna inte dr jamforbara med de varor som har
registrerats under beteckningen.

Det framgér inte av rittspraxis, varken av domstolens dom av den 4 mars 1999 i mal
C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (REG 1999, s. 1-1301),
eller av generaladvokaten Jacobs forslag till avgorande infor domen i detta mal (reg

Forstainstansritten anger i detta hinseende att om den innebord som Budvar vill ge
lydelsen i Lissabondverenskommelsen, namligen att skyddet fér beteckningarna
skall omfatta samtliga varor vare sig dessa dr av samma eller av liknande eller olika
slag, skulle motsvara viljan hos dem som avfattade 6verenskommelsen, skulle detta
innebdra att vissa medlemsstater som anslutit sig dven till den ovanndmnda
overenskommelsen skulle komma i en motsigelsefull situation nédr forordning
nr 2081/92 antogs. Trots att artikel 13.1 b i forordning nr 2081/92 och artikel 3 i
Lissabonoverenskommelsen har nistan identiska lydelser, skulle ndmligen skyddet
for ursprungsbeteckningar som registrerats & ena sidan pa gemenskapsniva och &
andra sidan enligt Lissabonoverenskommelsen pé ett vésentligt sitt variera inom
den inre marknaden nér det dr fraga om varor av olika slag, beroende pa vilken av de
ovanndmnda bestammelserna som tillampas.

Den omstéindigheten att skyddet enligt Lissabonoverenskommelsen giller endast
ndr de varor som omfattas av den ifragavarande ursprungsbeteckningen ar av
samma eller dtminstone av liknande slag som de varor som omfattas av det
kénnetecken som kan gora intrang i ndmnda ursprungsbeteckning, hindrar
emellertid inte de parter som anslutit sig till Lissabonoverenskommelsen fran att i
sin interna rittsordning foreskriva ett mer lingtgaende skydd.
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I artikel 4 i Lissabonéverenskommelsen anges for Gvrigt att bestimmelserna i denna
overenskommelse inte hindrar att ursprungsbeteckningar sedan tidigare erhaller
skydd i vart och ett av de avtalsslutande linderna i enlighet med andra
internationella instrument eller enligt nationell lagstiftning och réttspraxis.

Sasom franska domstolar tillimpar bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen, som upprepas i artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen,
pé skydd for ursprungsbeteckningar som registrerats enligt Lissabonoverenskom-
melsen, foljer dessa bestimmelser denna logik.

Genom att det geografiska namn som en ursprungsbeteckning utgérs av och andra
uppgifter som associerar till detta inte fir anvindas fér ndgon vara av liknande slag,
innebdr dessa bestimmelser att ursprungsbeteckningar som registrerats enligt
Lissabonéverenskommelsen kan skyddas enligt artikel 3 i denna 6verenskommelse
mot att annan gor gor sig skyldig till obehorigt bruk av eller imiterar beteckningen.
Om de ifrdgavarande varorna var av samma eller liknande slag, skulle de
ursprungsbeteckningar som Budvar aberopat och som anges ovan i punkt 16 kunna
skyddas enligt fransk ritt, och det skulle dédrvid inte vara nédvindigt att visa att
beteckningarna var notoriskt kinda i Frankrike och i &n mindre grad att otillborlig
fordel skulle kunna dras av att de var notoriskt kinda eller att denna notorietet
skulle kunna férsvagas.

Genom att det geografiska namn som en ursprungsbeteckning utgérs av och andra
uppgifter som associerar till detta inte far anvéndas fér ndgon annan vara eller tjanst
nér detta kan leda till att otillborlig fordel kan dras av att ursprungsbeteckningen ér
notoriskt kiand eller att denna notorietet kan forsvagas, kan ursprungsbeteckningar
som registrerats enligt Lissabonéverenskommelsen ges ett mer omfattande skydd
enligt artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen, som upprepas i artikel L. 115-5
fjarde stycket i konsumtionslagen, én det skydd som foreskrivs i Lissabondverens-
kommelsen. Detta mer omfattande skydd forutsitter emellertid att vissa krav

uppfylls.
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Av vad ovan anforts foljer att kraven enligt artikel L. 641-2 fjarde stycket i
jordbrukslagen betriffande varor av annat slag, i motsats till vad Budvar gjort
gillande, inte dr mer restriktiva 4n kraven enligt Lissabonoverenskommelsen.

Forstainstansritten anger for fullstindighetens skull att WIPQ:s internationella byra,
som administrerar Lissabonavtalet, betonade f6ljande i en offentlig handling av den
8 juni 2000, som har rubriken "Méjliga l6sningar vid konflikter mellan varumérken
och geografiska beteckningar samt mellan likalydande geografiska beteckningar”.
Denna handling finns tillganglig pa WIPO:s Internetsida under referensen SCT/5/3
och limnades ut vid det femte motet med den permanenta kommittén for
rattigheter avseende varumirken, monster, modeller och geografiska beteckningar:

”Alla som legitimt anvéinder en geografisk beteckning har rétt att hindra annan fran
att anvinda samma geografiska beteckning om de varor som denna anvinds for inte
har det angivna geografiska ursprunget. Geografiska beteckningar omfattas liksom
varumérken av 'specialitetsprincipen’, det vill sdga de skyddas endast for det varuslag
som de verkligen anvinds for, och av ’territorialitetsprincipen’, det vill siga de
skyddas endast for ett bestimt omradde och omfattas av de lagar och andra
forfattningar som é&r tillimpliga ddr. Det finns ett undantag fran specialitets-
principen betriffande vilkidnda geografiska beteckningar. For narvarande innehéller
de fordrag WIPO administrerar och avtalet om [handelsrelaterade aspekter av
immaterialrétter] inte nigra bestimmelser om utvidgning av skyddet for denna
siarskilda kategori av geografiska beteckningar” (punkt 20 i handling SCT/5/3).

Bevisningen for de ifragavarande ursprungsbeteckningarnas notorietet i Frankrike i
samband med varor av annat slag

Forstainstansritten erinrar for det forsta om att skyddet enligt Lissabondverens-
kommelsen, sdsom angetts ovan i punkt 188, skall tillimpas nir de ifragavarande
varorna ar av samma eller liknande slag.
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Forstainstansridtten konstaterar for det andra att de varor som é&r i fraga i
mal T-57/04, ndmligen de varor som avses med det sokta figurméarket — som ingar i
klasserna 16, 21, 25 och 30; de varor som ingar klass 32 behandlas i mal T-71/04 — &r
av annat slag 4n de varor som avses med de ursprungsbeteckningar Budvar dberopat
med avseende p4 artikel 8.4 i férordning nr 40/94 och som ingar i klass 32. Ingen av
parterna i tvisten har bestritt denna faktiska omstdndighet som o&verklagande-
ndmnden for 6vrigt erinrat om.

I enlighet med bestammelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen, som
upprepas i artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen, siasom franska
domstolar tillimpar dem pa skyddet f6r ursprungsbeteckningar som registrerats i
enlighet med Lissabonoverenskommelsen, far for det tredje det geografiska namn
som en ursprungsbeteckning utgors av och andra uppgifter som associerar till detta
inte anvindas for ndgon annan vara eller tjanst niar det kan innebéra att otillborlig
fordel dras av att ursprungsbeteckningen dr notoriskt kind eller att denna notorietet
férsvagas. Sasom angetts ovan i punkt 196, kan ursprungsbeteckningar som
registrerats enligt Lissabondverenskommelsen ges ett mer omfattande skydd enligt
denna bestdmmelse, &n det skydd som foreskrivs i Lissabonéverenskommelsen.

I enlighet med territorialitetsprincipen regleras skyddet for ursprungsbeteckningar
for det fjarde enligt réitten i det land dér skyddet soks (domstolens dom av den
10 november 1992 i mal C-3/91, Exportur, REG 1992, s. 1-5529, punkt 12; svensk
specialutgdva, volym 13, s. I-159). Skyddet bestims saledes enligt ritten i detta land
med beaktande av de faktiska omstindigheterna.

Hur notoriskt kidnda ursprungsbeteckningarna r foljer for det femte av vilken bild
konsumenterna har av dem. Denna bild beror i sin tur i huvudsak pa sirskilda
karakteristiska egenskaper och mera allmént pa varans kvalitet. Det 4r denna som
slutgiltigt lagger grunden till varans notorietet som kan vara mer eller mindre stor.
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Av vad ovan anforts foljer att Overklagandendmnden inte gjorde en oriktig
bedémning nidr den fann att Budvar borde ha forebringat bevisning for att de
ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna var notoriskt kidnda i Frankrike. Sadan
bevisning borde bland annat gora det mojligt att faststilla vilken bild de franska
konsumenterna har av de ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna.

Overklagandenimnden konstaterade att Budvar inte hade forebringat bevisning for
att ursprungsbeteckningarna var notoriskt kdnda i Frankrike. Budvar har inte,
sdrskilt inte i ansokan, vid forstainstansritten ifragasatt vad overklagandendmnden
fastslagit i fraiga om de faktiska omstidndigheterna i detta avseende. Budvar har gjort
gillande att de ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna kan presumeras vara
notoriskt kinda med stéd av bestimmelser i fransk rétt eller av registreringen i
enlighet med Lissabondverenskommelsen.

Forstainstansritten anger att den presumtion for att ursprungsbeteckningarna ér
notoriskt kidnda som Budvar vill géra gillande inte kan anses utgora ett sakligt skal
for att konkret sla fast att de ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna dr notoriskt
kdnda i Frankrike och inte heller for att i forekommande fall médta omfattningen
harav.

Forstainstansritten betonar hirvid att Cour d'appel de Paris i domen i det ovan i
punkt 106 ndmnda mélet Habana, angav att det "genom de handlingar som ingetts i
malet (bland annat ett utdrag ur boken La grande histoire du cigare och olika
pressklipp) var obestridligt och styrkt att Havannacigarrer fran Kuba ér
utomordentligt vil kidnda och i allménhet anses vara bland de bésta i virlden”.
Det framgar hirav att Cour d'appel de Paris, for att kontrollera att de villkor var
uppfyllda som foreskrivs i artikel L. 115-5 fjdrde stycket i konsumtionslagen, dar
bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen upprepas, stodde
sig pa objektiva omstindigheter och inte presumerade att de ursprungsbeteckningar
som var i fraga i detta mal var notoriskt kdnda. Det var pa grund av dessa objektiva
omstdndigheter som den ovannidmnda domstolen kunde faststilla att den
ifrdgavarande ursprungsbeteckningen var utomordentligt notoriskt kind och finna
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att den omstédndigheten att otillborlig fordel drogs av en si associationsrik och
prestigefylld ursprungsbeteckning kunde medféra att denna notorietet forsvagades, i
synnerhet i Frankrike.

Forstainstansritten konstaterar betriffande de bestimmelser i fransk rdtt som
Budvar aberopat, att det med stod av artikel L. 641-2 andra stycket i jordbrukslagen
inte kan presumeras att de ifragavarande ursprungsbeteckningarna 4r notoriskt
kénda i Frankrike. I denna bestimmelse foreskrivs foljande: "[Obehandlade eller
bearbetade jordbruksprodukter och livsmedel] kan erhélla en skyddad ursprungs-
beteckning under nedan angivna forutséittningar om de uppfyller villkoren i artikel
L.115-1 i konsumtionslagen, om det 4r styrkt att de ar notoriskt kinda och om de
genomgatt forfarandena for godkdnnande.” Denna bestimmelse avser forfarandet
for att erhélla en kontrollerad ursprungsbeteckning i Frankrike och skall, sésom
overklagandendmnden med fog anforde, inte tillimpas pa ursprungsbeteckningar
som registrerats i enlighet med Lissabonoverenskommelsen. Darféor kan nagon
presumtion for att ursprungsbeteckningar som registrerats i enlighet med
LissabontGverenskommelsen dr notoriskt kinda i Frankrike inte f6lja av denna
bestammelse.

Denna slutsats &dndras inte av att de franska domstolarna i ovrigt tillaimpar
bestaimmelserna i artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen, dér
bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen upprepas, for att
meddela ett omfattande skydd for ursprungsbeteckningar som registrerats i enlighet
med Lissabondverenskommelsen nér de ifragavarande varorna ar av olika slag.
Harvid skall ndmligen villkoren for att erkénna ursprungsbeteckningar skiljas fran
villkoren for att skydda dessa i enlighet med fransk ratt. Att franska domstolar med
stod av bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen, som
upprepas i artikel L. 115-5 fjirde stycket i konsumtionslagen, medger ursprungs-
beteckningar som registrerats i enlighet med Lissabondverenskommelsen ett mer
omfattande skydd 4n vad som foreskrivs i denna 6verenskommelse, innebéar dérfor
inte att ursprungsbeteckningarna skall presumeras vara notoriskt kinda pa grundval
av ett forfarande for att erkdnna kontrollerade ursprungsbeteckningar som
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registrerats i Frankrike. Forstainstansritten betonar vidare att det av de handlingar
som ingavs i det ovan i punkt 106 nimnda maélet Habana vid Cour d'appel de Paris
inte framgar att notorietet presumerades pd grundval av artikel L. 641-2 andra
stycket i jordbrukslagen.

Inte heller bestimmelserna i Lissabonéverenskommelsen ger utrymme for att
presumera att de ursprungsbeteckningar Budvar har &beropat dr notoriskt kinda i
Frankrike. Forstainstansritten erinrar om, sidsom angetts ovan i punkt 188, att
skyddet enligt den ovanndmnda 6verenskommelsen inte avser det forhéllandet att de
ifragavarande varorna ar av olika slag, sdsom fallet ar i foérevarande
mal. Lissabonéverenskommelsen kan dérfér inte inverka pa bevisningen for att de
ifrdgavarande ursprungsbeteckningarna édr notoriskt kidnda i Frankrike nér det &r
fraga om varor av olika slag. I artikel 2 i Lissabonoverenskommelsen foreskrivs
visserligen att ”[u]rsprungsland ér det land vars namn eller i vilket den region eller
ort dr beldgen vars namn utgoér den ursprungsbeteckning som medfort att varan ar
notoriskt kidnd”. Det finns emellertid anledning att ange att denna bestimmelse ur
saklig synpunkt inte utgér grund for att sluta sig till att ursprungsbeteckningar som
registrerats enligt Lissabonéverenskommelsen ar notoriskt kénda i samtliga stater
som anslutit sig till 6verenskommelsen.

Av vad ovan anforts framgar att overklagandendmnden inte gjorde en oriktig
bedémning niér den fann att Budvar inte hade forebringat bevisning for att
ursprungsbeteckningarna var notoriskt kdnda i Frankrike och att ett av rekvisiten for
att tillampa skyddet enligt artikel L. 641-2 fjarde stycket i jordbrukslagen, som
upprepas i artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen, sdledes inte var
uppfyllt i forevarande mal.

Forstainstansritten anger for fullstindighetens skull att 6verklagandendmnden inte
endast konstaterade att Budvar inte hade forebringat bevisning for att de
ifragavarande ursprungsbeteckningarna var notoriskt kinda i Frankrike, utan
dessutom tillade att Budvar, ”[d]ven om det nu antas att sddan notorietet foreligger”
inte "visat pa vad sitt otillborlig fordel skulle dras av att ursprungsbeteckningarna ér
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notoriskt kianda eller hur denna notorietet skulle forsvagas ... om Anheuser-Busch
medgavs ritt att anvéinda ett figurmérke som inneholl ordet Budweiser for de sokta
varorna i klasserna 16, 21, 25 och 30” (punkt 53 i det angripna beslutet).

Forstainstansritten betonar att det i bestimmelserna i artikel L. 641-2 fjarde stycket
i jordbrukslagen, som upprepas i artikel L. 115-5 fjarde stycket i konsumtionslagen,
preciseras att det geografiska namn som ursprungsbeteckningen utgors av och andra
uppgifter som associerar till detta inte far anviandas f6r nagon vara av liknande slag
och inte heller "med avseende pa andra varor eller tjanster” nir “det” kan innebéra
att otillborlig fordel dras av att ursprungsbeteckningen &r notoriskt kdnd eller att
dennas notorietet forsvagas. Det 4r saledes anvindningen av det geografiska namn
som ursprungsbeteckningen for en viss “vara” eller “tjanst” utgors av som skall
kunna innebéra att otillborlig fordel dras av att ursprungsbeteckningen &r notoriskt
kénd eller att dennas notorietet férsvagas. Denna vara eller denna tjanst skall dérfor
med nédvindighet beaktas vid beddmningen av risken for att otillborlig fordel dras
av att ursprungsbeteckningen ar notoriskt kind eller att dennas notorietet forsvagas.

Denna tolkning bekriftas genom fransk réttspraxis och i synnerhet genom domen
fran Cour d’appel de Paris i méalet Habana (ovan punkt 106).

Cour d'appel de Paris konstaterade foljande i den ovanndmnda domen:

"Bolaget Aramis har fort ut en herrparfym pa marknaden och salufér denna under
beteckningen havana ... Flaskans form ... pdminner om formen pa en brinnande
cigarr ... eftersom den ér avlang och kréns av en metallgra kork ...
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Det har inte bestritts att lanseringen av en ny parfym innebdr en betydande
ekonomisk risk och att det for att minska denna risk ar lampligt att locka
omsittningskretsen, som inte kidnner till doften, genom att féra dennas tankar till
ndgot sarskilt attraktivt som doften kan frambringa ...

Valet ... av ordet havana for att gora reklam f6r en lyxparfym fér mén &r inte pa
nagot sitt slumpmassigt. Det visar att bolaget haft for avsikt att, genom ordets
sarskilt starka associationsforméaga, ge den prestigefyllda och njutningsfulla bild av
god smak som knyts till Havannacigarrer och som framtréider i rokringar.”

Harav framgar att Cour d'appel de Paris till stor del stodde sig pa den vara som varit
i fraga vid anvindningen av det geografiska namn som utgjorde den ifrdgavarande
ursprungsbeteckningen nir den fastslog att otillborlig fordel kunde dras av att
ursprungsbeteckningen var notoriskt kind eller att dennas notorietet kunde
forsvagas.

Franska domstolar har for 6vrigt tillimpat samma tillvigagangssétt i samband med
kontrollerade franska ursprungsbeteckningar. I den dom av den 15 december 1993
angéende skyddet for den kontrollerade ursprungsbeteckningen Champagne som
Budvar hénvisade till under forfarandet vid harmoniseringsbyrén, preciserade Cour
d'appel de Paris att "genom att anta namnet Champagne vid lanseringen av en ny
lyxparfym, vilja en forpackning som erinrar om den karakteristiska kork som
anvinds i flaskor for detta vin och genom att i reklamen anvidnda bilder och
smaksensationer av gliadje och fest som namnet f6r tankarna till, har klagandena
velat skapa en attraktiv effekt som hamtats fran den omtvistade beteckningens
prestige”.

Forstainstansritten konstaterar i forevarande mal att Budvar inte aberopat nagra
omsténdigheter vid harmoniseringsbyran och i synnerhet inte vid 6verklagande-
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ndmnden for att styrka att anvindning av den ifrdgavarande geografiska beteck-
ningen for de varor i klasserna 16, 21, 25 och 30 som avses med det sokta
figurmirket skulle kunna innebira att otillborlig fordel dras av att de ifrdgavarande
ursprungsbeteckningarna dr notoriskt kinda, om detta kan styrkas med avseende pa
Frankrike, eller att deras notorietet forsvagas. Det skall, betriffande en friga som
byggts pa antaganden, tilliggas att det ankommer pi& Budvar att precisera sin
ansokan tillrackligt, sa att harmoniseringsbyran kan félla ett fullstindigt avgérande
6ver yrkandena.

Av vad ovan anforts framgar att Budvars talan inte kan vinna bifall pa den enda
grundens andra del.

Budvars talan skall darfor ogillas och det saknas skl att prova de argument som
Anheuser-Busch anfort for fullstindighetens skull. Vad avser de argument som
Anheuser-Busch har &beropat for fullstindighetens skull och i den mén dessa
argument skall forstds som en sjéilvstindig rattslig grund, varvid artikel 134.2 i
rattegangsreglerna aberopas, finner forstainstansritten att denna grund star i strid
med de slutsatser som intervenienten sjilv har kommit fram till. Anheuser-Busch
kan didrmed inte vinna framgang med denna grund (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 16 november 2006 i mal T-287/04, Jabones Pardo
mot harmoniseringsbyrain — Quimi Romar (YUKI) (ej publicerad i réttsfallssam-
lingen), punkterna 44 och 45. Genom dessa argument har Anheuser-Busch
namligen framstdllt invdndningar mot 6verklagandenidmndens bedémning av
faktiska och riattsliga omsténdigheter. Anheuser-Busch har emellertid inte yrkat
att forstainstansritten skall ogiltigforklara eller dndra det angripna beslutet enligt
artikel 134.3 i réttegéngsreglerna.

II - Mal T-71/04

Genom en skrivelse till forstainstansrattens kansli av den 8 maj 2007 har Anheuser-
Busch upplyst forstainstansritten om att bolaget har aterkallat sin ansékan om
registrering av gemenskapsvarumirke med avseende pa varor i klass 32. Anheuser-
Busch har ingett en kopia av den ans6kan om aterkallelse som bolaget sinde till
harmoniseringsbyran den 8 maj 2007.
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Eftersom féremalet for talan i mal T-71/04 sarskilt avser registrering av det sokta
varumdérket for varor i klass 32, anser Anheuser-Busch att det saknas anledning att
fortsatta forfarandet vid forstainstansritten.

Anheuser-Busch har 6verlamnat till forstainstansritten att fatta ett limpligt beslut
med avseende pa rittegingskostnaderna.

Efter det att det muntliga férfarandet dterupptagits genom beslut av den 14 maj 2007
uppmanade forstainstansratten harmoniseringsbyrdn och Budvar att yttra sig 6ver
Anheuser-Buschs yrkande, att anledning saknas att doma i saken. Dessa har yttrat
sig inom den foreskrivna fristen.

Genom skrivelse till forstainstansrittens kansli av den 16 maj 2007 har harmoni-
seringsbyran bekriftat att ansékan om registrering av gemenskapsvarumérke hade
aterkallats med avseende pa varor i klass 32 och uppgett att det inte lingre finns
nagon anledning att déma i mal T-71/04. Harmoniseringsbyran har yrkat att
rattegdngskostnaderna inte skall belasta harmoniseringsbyréan.

Genom skrivelse till forstainstansrittens kansli av den 22 maj 2007 har Budvar
konstaterat att ansokan om registrering av gemenskapsvarumirke har aterkallats
med avseende pa varor i klass 32. Budvar har yrkat att forstainstansritten skall fatta
beslut om rittegangskostnaderna.

Det muntliga férfarandet avslutades pa nytt den 24 maj 2007.
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I enlighet med artikel 113 i forstainstansrittens rittegangsregler ér det med hénsyn
till att ansékan om registrering av gemenskapsvarumairke har aterkallats for varor i
klass 32 i forevarande mal tillrackligt att konstatera att det inte lingre finns nigot
foremal for talan i mal T-71/04. Foljaktligen finns det inte lingre ndgon anledning
att doma i saken.

Rittegangskostnader

I — Mal T-57/04

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Harmoniseringsbyran och Anheuser-Busch har i méal T-57/04 yrkat att Budvar skall
forpliktas att ersidtta rittegdngskostnaderna. Eftersom Budvar har tappat
mal T-57/04, skall harmoniseringsbyrans och Anheuser-Buschs yrkande bifallas.

I — Mail T-71/04

Enligt artikel 87.6 i riattegangsreglerna skall réitten i mal dér det inte finns anledning
att doma i saken besluta om kostnader enligt vad den finner skiligt.

Forstainstansritten finner i forevarande mal att omstiandigheterna medfor att det dr
befogat att Anheuser-Busch skall ersitta rattegangskostnaderna.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen i utdkad sammansittning)

foljande:

1)

2)

Mal T-57/04:

Talan ogillas.

Budéjovicky Budvar, narodni podnik skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Mal T-71/04:

Anledning saknas att doma i saken.

Anheuser-Busch, Inc. skall ersiitta rattegangskostnaderna.

Vilaras Martins Ribeiro Dehousse

Svaby Jiriméae

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 juni 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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