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Forord

Ett varumarke ar ett kdnnetecken som anvands i handeln for att identifiera varor eller
tjanster. Genom forordning (EG) nr 40/94' om gemenskapsvarumarken inférdes en
gemenskapsordning for varumarken som gor det mojligt for alla berérda att genom ett
enda forfarande forvarva ett varumarke som atnjuter samma skydd och far rattsverkan i
hela Europeiska unionen. | dag regleras denna ordning genom férordning (EU)
2017/1001 om EU-varumarken?. Varumarkesskyddet pa nationell niva i EU:s
medlemsstater har dessutom harmoniserats genom direktiv (EU) 2015/2436 fér
tillndarmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning?, vilket underlattar
registrering och forvaltning av varumarken i hela unionen.

Varumarkesratten ger for narvarande, och harunder manga ar gett, upphov till ett stort
antal mal vid unionsdomstolarna. Som exempel kan ndmnas att domstolen och
tribunalen under ar 2024 meddelade fler 4n 360 avgéranden pa detta omrade, vilket
bland annat forklaras dels av att tribunalen ar behorig att préva éverklaganden av
beslut som meddelats av 6verklagandenamndernavid Europeiska unionens
immaterialrattsmyndighet (EUIPO), dels av att domstolen provar 6verklaganden av
tribunalens avgéranden pa omradet samt fragor om tolkningen av direktiv (EU)
2015/2436. Det mycket stora antalet mal pa detta omrade motiverar darfor fullt ut att
verktyg gors tillgangliga inte bara for domstolen och tribunalen, utan ocksa for alla
berdrda personer, sa att defar en dverblick dver den mest relevanta rattspraxisen pa
omradet. Detta ar syftet med detta faktablad.

Detta faktablad innehaller sammanfattningar av 50 domar fran domstolen och
tribunalen som avkunnats fram till slutet av ar 2025 och som rér varumarkesratt. Detta
urval av rattspraxis har gjortsinom ramen for detnara samarbete som inrattades
mellan Europeiska unionens domstol och Varldsorganisationen fér den intellektuella
aganderatten (Wipo) under ar 2023. | dettasammanhang ombads direktoratet for
forskning och dokumentation namligen att géra ett urval avdomstolens och tribunalens
viktigaste domar paimmaterialrattsomradet, i syfte att fylla pa Wipo:s databas och
darmed gora den viktigaste rattspraxisen inom unionsrétten pa detta omrade tillganglig
for allmanheten pa organisationens webbplats. Urvalet har kompletterats med de
viktigaste domarna pa omradet under aren 2024 och 2025.

Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT L11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade
17,volym 2, s. 3).

2 Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumarken (EUTL 154, 2017, s. 1).
Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for tillnarmning av medlemsstaternas
varumarkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1).
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Forteckning O6ver berorda rattsakter

FORORDNINGAR

Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumarken (EGT L 11,1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2,
S. 3).

Radets férordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning (EGT L 3,2002, s. 1), i dess lydelse fore ikrafttradandet av
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2024/2822 av den 23 oktober 2024
(EUT L 2024/2822).

Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumarken]
(EUT L 78,2009, s. 1).

Europaparlamentets och radets forordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om
tillhandahdllande pa marknaden och anvandning av biocidprodukter (EUT L 167,2012,
s. 1).

Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015
om andringav radets forordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken och av
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av radets férordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumarken samtom upphavande av kommissionens
forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (EUT L 341, 2015, s. 21).

Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumarken (EUT L 154, 2017,s. 1).

Kommissionens delegerade forordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om
komplettering av Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 om
EU-varumarken och om upphadvande av delegerad férordning (EU) 2017/1430
(EUT L 104,2018, s.1).

DIREKTIV

Radets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och
jamférande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgava, omrade 15, volym 4, s. 211),
i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets direktiv 97/55/EG av den

6 oktober 1997 (EUT L 290, s. 18).

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmningen av
medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L 1989, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13,volym 17,s. 178).
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Europaparlamentets och radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rattsliga aspekter pd informationssamhallets tjanster, sarskilt elektronisk handel, pa den
inre marknaden (EGT L178,s. 1).

Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om
tillnarmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).

Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015
for tillnarmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (EUT L 2015, 2015, s. 1).

INTERNATIONELLA AVTAL

Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumarkesregistreringav den 15 juni 1957, med andringar och tillagg.

Konventionen fér skydd av den industriella 4ganderatten som undertecknadesi
Paris den 20 mars 1883, reviderades senast i Stockholmden 14 juli 1967 och andrades
den 28 september 1979 (United Nations Treaty Series, vol. 828, nr 11851, s. 305).
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Absoluta registreringshinder

1. Grafisk atergivning av ettkannetecken

Dom avden 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641)

"Varumdrken - Tillndrmning av lagstiftning - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 2 - Tecken som kan
utgéra ett varumdrke - Tecken som kan dterges grafiskt - Liudtecken - Notskrift - Skriftlig
beskrivning - Onomatopoetiskt uttryck”

Shield Mark ar innehavare av fjorton varumarken som ar registrerade hos
varumarkesbyrani Benelux for olika produkter? varav elva bestar av de nio forsta
tonerna i musikstycket "Flr Elise” av L. van Beethoven och de tre dterstdende av
onomatopoetiska uttryck for en tupps galande.

| samband med en marknadsféringskampanj som inleddes ar 1995 anvande Joost Kist,
som ar kommunikationsradgivare, en melodi bestaende av de nio forstatonerna i Fir
Elise. Han salde aven ett datorprogram som, nar det aktiverades, atergav en tupps
galande. Shield Mark vackte talan mot Joost Kist om varumarkesintrang och illojal
konkurrens. Talan bifolls delvis i forsta instans, i den man den grundades pa civilrattsligt
ansvar. Daremot ogillades talan i den del som den grundades pa varumarkesratten,
med motiveringen att regeringarnai Benelux avsikt var att motsatta sig registrering av
ljud sdsom varumarken.

Shield Mark dverklagade till den hanskjutande domstolen, som haringett en begaran
om férhandsavgorande om tolkningen av artikel 2 i direktiv 89/104 om varumarken® och
sarskilt om mojligheten att registrera ljudmarken som varumarken.

Domstolen slar forst fast att artikel 2 i direktiv89/104 ska tolkas sa, att ljudtecken ska
kunna anses utgora varumarken nar de kan sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran
andra foretags och kan aterges grafiskt.

Vidare finner domstolen att artikel 2 i direktiv 89/104 ska tolkas s4, att ett tecken som
inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgora ett varumarke i den mening som avsesi den
bestammelsen under forutsattning att det kan aterges grafiskt, i synnerhet med hjalp av
figurer, linjer eller skrivtecken, pa ett klart, precist, i sig fullstandigt, lattillgangligt,
begripligt, varaktigt och objektivt satt.

Ett ljudtecken uppfyller inte dessa krav nar tecknet har atergivits grafiskt i form av en
beskrivning genom skriftsprak, sdsom en uppgiftom att tecknet bestar av toner som
bildar ett kant musikstycke eller en uppgift om att det utgors av ett djurlate, eller i form

Det rorde sig om varor och tjanster i klasserna 9, 16, 35, 41 och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificeringav varor och
tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tillagg.

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnarmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGTL 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178).

Januari 2026 7 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-283/01

Varumarkesratt

av ett onomatopoetiskt uttryck utan narmare angivelse eller i form av en foljd av
musiknoter utan narmare angivelse. Daremot ar namnda krav uppfyllda nar tecknet
aterges i form av ett notsystem uppdelat i takter, i vilketdet bland annat aterfinns en
klav, musiknoter och pauservars form visar det relativa vardet och, i férekommande fall,
tonforskjutningar.

Dom avden 27 oktober 2005, Eden/harmoniseringskontoret (Doft av mogen jordgubbe)
(T-305/04, EU:T:2005:380)

"Gemenskapsvarumdrke - Doftmdrket doft av mogen jordgubbe - Absolut registreringshinder -
Kdnnetecken som inte kan dterges grafiskt - Artikel 7.1 a i férordning (EG) nr 40/94”

Ar 1999 ldmnade Laboratoires France Parfum SAin en ansékan om registrering som
gemenskapsvarumarke till Kontoret fér harmonisering inom den inre marknaden
(harmoniseringskontoret) for att registrera ett dofttecken som inte kan uppfattas
visuellt, beskrivet med orden "doft av mogen jordgubbe” och atféljtav en fargbild.

Granskaren avslog emellertid ans6kan med motiveringen dels att det sokta dofttecknet
inte kunde aterges grafiskt, dels att kdannetecknet saknade sarskiljningsférmaga i
forhallande till vissa av de angivna varorna. Laboratoires France Parfum SA éverklagade
beslutet till forsta dverklagandenamnden, som avslog 6verklagandet.
Overklagandenamnden fann att det sékta kannetecknet inte kunde terges grafiskt i den
mening som avses i artikel 4 i forordning nr 40/94° och att det darmed forelag
registreringshinder enligt artikel 7.1 a i férordning nr 40/94.

Harmoniseringskontorets dverklagandenamnds beslut dverklagades till tribunalen.
Tribunalen ogillar 6verklagandet och preciserar att artikel 4 i férordning nr 40/94 ska
tolkas s3, att ett tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgora ett varumarke
under forutsattning att detkan aterges grafiskt, i synnerhet med hjalp av figurer, linjer
eller skrivtecken, pa ett klart, precist, i sig fullstandigt, lattillgangligt, begripligt, varaktigt
och objektivt satt. Den grafiska atergivningen av ett kdinnetecken ska gora det mojligt att
med exakthet identifierakannetecknet i syfte att sakerstalla ett val fungerande system
for registrering av varumarken. Foljaktligen kan de kravsom stalls for att en grafisk
atergivning ska vara giltig inte férandras eller mjukas upp i syfte att underlatta
registrering av kdinnetecken som ar av sadan art att det ar svartatt aterge dem grafiskt.

Tribunalen anser att det inte ar uteslutet att ett doftkannetecken eventuellt kan
beskrivas pa ett satt som uppfyller samtliga villkor i artikel 4 i férordning nr 40/94.

& R&dets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade

17,volym 2,s. 3).
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Dom avden 25 januari 2007, Dyson (C-321/03, EU:C:2007:51)

"Varumdrken - Tillndrmning av lagstiftning - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 2 - Begreppet tecken
som kan utgéra ett varumdrke - Genomskinlig behdllare eller uppsamlingskdrl som utgér en del
av utsidan pd en dammsugare”

Dyson LTD tillverkar och salufér sedan ar 1993 dammsugaren Dual Cyclone, som ar en
paslos dammsugare i vilkken smuts och damm samlas i en genomskinlig plastbehallare
som &r integrerad i apparaten. Ar 1996 lamnade bolaget Notetry Ltd, som &gs av James
Dyson, in en ansdkan om registrering av sex varumarken for "apparater for rengoring”’
till Registrar of Trade Marks (den behériga myndigheten for varumarkesregistrering,
Forenade kungariket) (nedan kallad Registrar). Ansokan aterkallades med avseende pa
fyra avvarumarkena, men kvarstod med avseende pa de tva dterstdende som vart och
ett beskrevs pa foljande satt: “[v]arumarket bestar av en genomskinlig behallare eller
fack for uppsamling, som ar en del av utsidan pa en dammsugare, sdsom det aterges pa
teckningen.”

Registrar avslog dock ansokan och Hearing Officer faststallde detta beslut. Dyson
Overklagade darfor till High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Overdomstolen (England och Wales), Finansavdelningen, Férenade kungariket), som
ansag att de badavarumarkenai fraga saknade sarskiljningsférmaga och var
beskrivande for egenskaper hos de varor som omfattades av registreringsansdkan.
Samma domstol ansag emellertid att detvar oklart om dessa varumarken hade
forvarvat sarskiljningsformaga genom anvandning vid tidpunkten fér ansokan. Under
dessa omstandigheter beslutade den att inge en begaran om férhandsavgorande till
domstolen avseende tolkningen av direktiv 89/104.

Domstolen finner att artikel 2 i direktiv 89/104 ska tolkas sa, att féremalet for en
registreringsansokan som avser alla tankbara former av en genomskinlig behallare eller
uppsamlingskarl som utgor en del av utsidan pa en dammsugare inte utgor ett "tecken” i
den mening som avses i den ovannamnda bestammelsen och darfor inte kan utgora ett
varumarke i den mening som avses i denna bestammelse.

Foremalet for en sddan ansokan, som i realiteten helt enkelt utgdrs av en egenskap hos
den ifrdgavarande varan, kan se ut pa manga olika satt och ar darfér inte bestamt. Med
hansyn till att varumarkesratten ger upphov till ensamratter skulleinnehavaren av ett
varumarke som avsag ett sadant obestamt féremal erhalla en otillborlig
konkurrensfordel i strid med malsattningen for artikel 2 i direktivet, eftersom
varumarkesinnehavaren skulle ha ratt att hindra konkurrenterna fran attsaluféra
dammsugare som hade nagot slags genomskinlig uppsamlingsbehallare pa utsidan
oavsett form.

7 Det rérde sig om varor som omfattas av klass 9 enligt Nicedverenskommelsen.
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Dom avden 24 oktober 2018, Pirelli Tyre/EUIPO - Yokohama Rubber (Atergivandet aven
"L"-formad skara) (T-447/16, EU:T:2018:709)8

"EU-varumdrke - Ogiltighetsforfarande - EU-figurmdrke forestdllande en “L”-formad skdra -
Absoluta registreringshinder - Kénnetecken som endast bestdr i en varas form som krdvs for att
uppndett tekniskt resultat - Artikel 7.1 e ii i forordning (EG) nr 40/94 - Artikel 7.1 eii i férordning
nr207/2009 (numera artikel 7.1 e ii i forordning 2017/1001) - Forordning (EU) 2015/2424 -
Tillampning i tiden - Varans form - Kdnnetecknets natur - Beaktande av uppgifter som dr
anvandbara vid identifieringen av kinnetecknets vdsentliga sdrdrag - Allmdnintresse som ligger
till grund for artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94”

Sedan ar 2002 ar klaganden, Pirelli Tyre SpA, innehavare av ett EU-figurmarke som
utgors av en L-formad skara, med avseende pa dack®. Intervenienten, The Yokohama
Rubber Co. Ltd, ingav ar 2012 en ansdkan om ogiltighetsforklaring'. Ansékan bifolls av
annulleringsenheten vid Europeiska immaterialrattsmyndigheten (EUIPO), med
motiveringen att det omstridda kdnnetecknet endast bestari de ifrdgavarande varornas
form som kravs for att uppna ett tekniskt resultat.

Annulleringsenhetens beslut upphavdes dock av EUIPO:s 6verklagandenamnd, som
delvis biféll klagandens 6éverklagande. Overklagandendmnden ansag att
annulleringsenheten felaktigt hade forklarat det omstridda varumarket ogiltigt for varor
som inte omfattades av ansdkan om ogiltighetsforklaring och att den
ogiltighetsforklaring som annulleringsenheten hade beslutat om dverskred rackvidden
fér denna ansoékan.

Klaganden overklagade dverklagandenamndens beslut till tribunalen. Tribunalen
ogiltigforklarar delvis 6verklagandenamndens beslut och prévar om det omstridda
kdnnetecknet uteslutande bestarivarans form som kravs for att uppna ett tekniskt
resultat'’. For detta andamal provar tribunalen det omstridda kdnnetecknets natur och
sarskilt dess grafiska atergivning.

Tribunalen erinrar om att den grafiska dtergivningen av ett varumarke maste vara
fullstandig i sig sjalv, varaktig och objektivsa att kdnnetecknet kan uppfattas som
bestaende och sakert vad galler att garanteravarumarkets ursprung. Vidare framhaller
tribunalen attsyftet med kravet pa grafisk atergivning bland annat ar att sjalva
varumarket ska definieras sa att det exakta féremalet for skyddet som innehavaren av
det registrerade varumarket har kan faststallas.

De tva overklagandena av denna dom ogillades genom dom av den 3 juni 2021, Yokohama Rubber och EUIPO mot Pirelli Tyre (C-818/18 P
och C-6/19 P, EU:C:2021:431).

Det rorde sig om varor som omfattas av klass 12 enligt Nicedverenskommelsen.

Begaran grundades pa artikel 52.1 a i forordning nr 40/94, jamford med artikel 7.1 b eller artikel 7.1 e ii)i samma forordning.

I den mening som avses i artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94.
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2.  Varumarkensom saknar sarskiljningsformaga

Dom avden 6 maj2003 (litet plenum), Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244)

"Varumdrken - Tillndrmning av lagstiftning - Direktiv 89/104/EEG - Kdnnetecken som kan utgéra
ett varumdrke - Sdrskiljiningsférmdga - Firg i sig - Férgen orange”

Libertel ar ett féretag med sate i Nederlanderna och vars huvudsakliga verksamhet
bestar i mobiltelefonitjanster.

Benelux-Merkenbureau (varumarkesbyran for Beneluxlanderna) (nedan kallad VBB) ar
den behdrigavarumarkesmyndigheten i Konungariket Belgien, Storhertigdomet
Luxemburg och Konungariket Nederlanderna. VBB har sedan den 1 januari 1996 till
uppgift att beddma varumarkesansoékningar med avseende pa absoluta
registreringshinder.

Den 27 augusti 1996 ansokte Libertel hos VBB om registrering som varumarke av en
orange farg for vissa telekommunikationsprodukter och -tjanster. |
ansokningsforteckningen hade en rektangular yta i orange farg inforts pa utrymmet for
avbildning av varumarket och uttrycket "orange” upptagits pa utrymmet for beskrivning
avvarumarket. Ingen fargkod hade angivits.

| skrivelse avden 21 februari 1997 upplyste VBB Libertel om att registreringsansokan
avseende kannetecknettills vidare avslogs. VBB fann att det kdnnetecken som avsags
med ansdkan saknade sarskiljningsférmdgai den mening som avses i artikel 6a.1 a i
Beneluxlandernas enhetliga varumarkeslag, i dess andrade lydelse (nedan kallad BVL)'2.
Libertel invande mot detta tillfalliga avslagsbeslut. VBB ansag att det inte fanns
anledning att omprdva detta beslut och avslog slutgiltigt ansokan den

10 september 1997.

Libertel vackte i enlighet med artikel 6b i BVL talan mot avslagsbeslutet vid Gerechtshof
te 's-Gravenhage (appellationsdomstolen i Haag, Nederlanderna), som ogillade
densamma genom dom av den 4 juni 1998.

Den 3 augusti 1998 overklagade Libertel till Hoge Raad der Nederlanden
(Nederlandernas hogsta domstol), som hanskot flera fragor till EU-domstolen for
forhandsavgorande, sarskilt om tolkningen av artikel 3.1 b i direktiv 89/104.

Domstolen erinrar forst om att en fargi sig kan utgéra ett varumarke i den mening som
avses i artikel 2 i forsta direktivet 89/104, savida den utgor ett kdnnetecken som kan
aterges grafiskt och som ar dgnatatt sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra

Konungariket Belgien, Storhertigddmet Luxemburg och Konungariket Nederlanderna har antagit en gemensam lag avseende
varumarkesratten, Beneluxlandernas enhetligavarumarkeslag (Trb. 1962, 58). BVL har, med verkan fran den 1 januari 1996, andrats genom
protokoll, avden 2 december 1992, om dndring av denna lag (Trb. 1993, 12), i avsikt att inforliva direktivet med de tre medlemsstaternas
rattsordningar.
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foretags. Av det antal registreringshinder som anges i artiklarna 2 och 3 i direktivet,
dessas utforlighet och de manga satt att vacka talan som finns om ansokan avslas,
framgar enligt domstolen att den behdriga myndighetens beddémning av
registreringsansokan inte ska vara minimal. Denna bedémning ska vara strikt och
fullstandig for att forhindra att varumarken registreras pa ett otillborligt satt. Med
hansyn till kraven pa rattssakerhet och god forvaltning ska den behériga myndigheten
forsakra sig om att varumarken som med framgang kan komma att ifrdgasattas vid
domstol inte registreras.

Vidare framhaller domstolen att for att avgora vilken sarskiljningsformaga, i den mening
som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, en viss farg kan ha i egenskap av
varumarke, ar det nédvandigt att beakta det allmanna intressetav att inte otillborligen
begransa tillgangen pafarger for andra aktorer som utbjuder varor eller tjanster av
samma slag som dem som registreringsansokan avser. Da fragan galler fargen som
sadan, ar sarskiljningsférmagainnanvarantas i bruki den mening som avsesi

artikel 3.1 b i direktiv 89/104, tankbar endast i undantagsfall. Aven om en fargi sig inte
ursprungligen har sarskiliningsformaga i den mening som darmed avses, kan den
emellertid till foljd av bruk i enlighet med artikel 3.3 i direktivet forvarva
sarskiljningsformaga med avseende pa de berdrda varornaeller tjansterna. Sadan
sarskiljningsformaga kan i synnerhet forvarvas efter det att malgruppen pa normalt satt
fatt bekanta sig medvaran eller tjansten. Vad galler enfargi sig, utan begransningar i
rummet, finner domstolen att den kan ha sarskiljningsférmaga for vissa varor eller
tjanster i den mening som avsesi artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, under
forutsattning att den, i synnerhet, kan aterges grafiskt pa ett satt som ar klart, precist,
fullstandigt i sig, lattillgangligt, tydligt, bestandigt och objektivt. Det sistnamnda villkoret
ar inte uppfyllt genom att denifrdgavarande fargen enbart dterges pa papper, men det
kan uppfyllas om denna farg beskrivs genom en internationellt erkand
fargidentifieringskod.

Domstolen preciserar vidare att en farg i sigkan anses hasarskiljningsférmagai den
mening som avses i artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, under férutsattning att
varumarket enligt malgruppens uppfattning ar agnatatt utvisa att den varaeller tjanst
som registreringsansdkan avser harror fran ett visst foretag och attdenna vara eller
tjanst kan sarskiljas fran andra foretags varor eller tjanster. Enligt domstolen ar den
omstandigheten att ansdokan om registrering av en fargi sig som varumarke avser ett
stort antal varor eller tjanster, eller avser en sarskild vara eller tjanst eller en sarskild
grupp av varor eller tjanster, relevant, tillsammans med andra omstandigheteri det
enskilda fallet, bade vid bedémningen av om den farg for vilken registrering soks har
sarskiljningsformaga, i den mening som avsesi artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv 89/104, och
vid beddmningen av om denna registrering ar forenligmed detallmanna intresset av att
inte otillborligen begransa tillgdngen pa farger for andra aktérer som utbjuder varor
eller tjanster av samma slag som dem som registreringsansokan avser. Domstolen
framhaller slutligen att den myndighet som ar behorig att registrera varumarken, vid
bedémningen av om ett varumarke har sarskiliningsférmaga i den mening som avsesi
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artikel 3.1 b och 3.3i direktiv 89/104, ska gora en konkret beddmning med beaktande av
alla omstandigheteri det aktuella fallet och i synnerhetav det bruk som gjorts av
varumarket.

Dom avden 3 juli 2003, Best Buy Concepts/harmoniseringskontoret (BEST BUY) (T-122/01,
EU:T:2003:183)

“Gemenskapsvarumdrke - Figurmdrke innehdllande ordmdrket best buy- Absolut
registreringshinder - Sdrskiljningsférmdga - Artikel 7.1 b i férordning (EG) nr 40/94”

Den 7 maj 1999 ingav sékanden, med stdd av forordning nr 40/94, en ansokan om
registrering som gemenskapsvarumarke av ett figurmarke till harmoniseringskontoret.
Registreringsansokan avsag ett varumarke som utgors av formen pa en etikett i fargerna
gult (bakgrund) och svart (bokstaver, kontur, cirkel) innehallande ordkdnnetecknet "BEST
BUY” och bestandsdelen”®". De tjanster som registreringsansokan avseringar i
klasserna 35, 37 och 42 enligt Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjanster vid registrering av varumarken.

Genom beslut avden 19 november 1999 avslog granskaren registreringsansokan enligt
artikel 38 i forordning nr40/94 med motiveringen att det varumarke som ansokan avsag
omfattades av artikel 7.1 b-d i férordning nr 40/94.

Den 22 december 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut hos
harmoniseringskontoret med stdd av artikel 59 i férordning nr40/94.

Genom beslutavden 21 mars 2001 avslog 6verklagandenamnden éverklagandet.
Overklagandenamnden beddmde att kannetecknet i fraga saknade
sarskiljningsformaga, att det var beskrivande och sdledes att bestammelserna i
artikel 7.1 b och ci férordning nr 40/94 var tillampliga pa det.

Overklagandenamndens beslut 6verklagades till tribunalen. Tribunalen finner att ett
figurmarke som utgors av formen pa en etikett i farg innehallande ordmarket"BEST
BUY” och bestandsdelen”R" saknar sarskiljningsformaga i den mening som avsesii
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumarken. Registreringsansokan
avsag tjansterna foretagsledningskonsultationer (klass 35 i Nicebverenskommelsen),
installation och underhall av utrustning (klass 37), och tekniska konsultationer och
radgivning for etablering av detaljistaffarer (klass 42). Ordmarket, som bestdr av vanligt
forekommande ord pa engelska som pa ett uppenbartsatt anger att det ar frdgaom en
formanlig relation mellan priset for de tjanster som anstkan avser och deras
marknadsvarde, uppfattas namligen omedelbart av malgruppen endast som en
reklamformulering eller en slogan, snarare an som en upplysning om tjansternas
kommersiella ursprung. Dessutom ar prisetiketteri fargvanligt forekommande i
handeln for alla slags varor och tjanster, och det racker inte med att en bestandsdel
sasom "R" ar placeradvid sidan av andra bestandsdelar for att ett varumarke setti sin
helhet ska anses ha sarskiljningsférmaga. Saledes bestar det ifragavarande varumarket
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som helhet endast av delar som seddavar for sig saknar sarskiljningsformaga for
marknadsféringen av derelevanta tjansterna, och det foreligger inget samspel mellan
dessa olika delar som skulle kunna medféra att varumarket som helhet har
sarskiljningsformaga.

Dom avden 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret (C-398/08 P, EU:C:2010:29)

“Overklagande - Gemenskapsvarumdrke - Férordning (EG) nr 40/94 - Artiklarna 7.1 b och 63 -
Ordmdrket Vorsprung durch Technik - Varumdrken som bestdr av en reklamslogan -
Sdrskiliningsférmdga - Ansékan om registrering av varumdrke fér en méngd varor och tjinster -
Omsdttningskretsar - Helhetsbedémning och motivering - Nya handlingar”

Den 30 januari 2003 ansokte Audi, i enlighet med férordning nr 40/94, om registrering
som gemenskapsvarumarke av ordmarket Vorsprung durch Technik. De varor och
tjanster som registreringsansdkan avsag omfattas av klasserna 9,12, 14, 16, 18, 25, 28,
35-43 och 45 i Nicedverenskommelsen.

Den 7 januari 2004 ansag granskaren i meddelandet om registreringshinder att uttrycket
"Vorsprung durch Technik” (férsprang genom teknik) med avseende pa vissa varor och
tjansteriklasserna 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 och 42 som har samband med teknik utgor
ett objektivt budskap som av den berérda konsumenten uppfattas som beskrivande
reklam. Det sékta varumarket saknar darfér, med avseende pa ndmnda varor och
tjianster, sarskiljningsformaga. Vad avser varor i klass 12 angav emellertid granskaren att
market kunde registreras eftersom det hade forvarvat sarskiljningsformaga avseende
bilar och bildelar. Granskaren hanvisade harvidlag till gemenskapsordmarket Vorsprung
durch Technik, som hade registrerats den 27 april 2001 under nummer 621086 for
namnda varor i klass 12.

Genom skrivelse avden 24 februari 2004 bestred Audi de argument som granskaren
hade angetti detovannamnda meddelandet och gjorde bland annat gallande att
gemenskapsvarumarke nr 621086 hade registrerats pa grund av att det hade
ursprunglig sarskiljningsformaga och inte pa grund av att sarskiljningsformaga hade
forvarvats till foljd avanvandning. Granskaren férklarade i ett andra meddelande om
registreringshinder av den 30 juni 2004 att det genom forbiseende vid tidpunkten for
provningen av ansdkan om registrering av namnda varumarke inte hade meddelats
Audi att detta hade registrerats enbart pa grund av forvarvad sarskiljningsférmaga.
Eftersom dennaansokan ar fran ar 1997 begardes det likval att Audi skulle tillhandahdlla
bevis for att det sokta varumarket hade férvarvat sarskiljningsformaga med avseende
pa samtliga de avseddavarorna och tjansterna, inbegripet dem i klass 12.

Genom beslut avden 12 januari 2005 avslog granskaren delvis ansékan om registrering
avnamnda varumarke for vissavaror och tjanster i klasserna9, 12, 14, 25, 28,37-40 och
42 och upprepade de skal som angetts i meddelandet om registreringshinder av den
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7 januari 2004. | detta nya avslagsbeslut konstaterades aven att det inte hade inkommit
nagra bevis for att sarskiljningsférmaga hade forvarvats for varor i klass 12.

Den andra 6verklagandenamnden bifoll genom det omtvistade beslutet Audis
Overklagande vad gallervaror i klass 12. Skalet till detta var attdet genom det tidigare
beslutet om registrering av varumarke nr621086 hade bevisats att det s6kta varumarket
hade forvarvat sarskiliningsférmaga vad avser fordon och farkoster samt
fortskaffningsmedel for transport till lands. Overklagandet avslogs i 6vrigt, bland annat
vad avser de andra varor och tjanster som hade gett upphov till granskarens
invandningar.

Overklagandenamnden slog fast att den atskillnad som granskaren gjort mellan varor
och tjanster som har samband med teknik var tveksam. Overklagandenamnden angav
att "[i] stort sett allavaror och tjanster kan, om an i aldrig sa liten grad, uppfattas som att
de har ett samband med teknik. Tekniken spelar aven en viktig roll i kiadbranschen. En
klddestillverkare som har en avancerad teknik har en stor fordeli férhallande till sina
konkurrenter. En slogan som Vorsprung durch Technik' innehaller ett objektivt budskap
med inneborden att det pa grund av teknisk 6verlagsenhet ar majligt att tillverka och
tillhandahalla battre varor och tjanster. En kombination av ord som inskranker sig till
detta enkla objektiva meddelande saknari princip sarskiljningsformaga. Mot bakgrund
av att sbkanden, med undantag for varori klass 12, inte har inkommit med nagot bevis
for att namnda reklamslogan 'Vorsprung durch Technik’ har anvants som varumarke
bland allmanheten, ska ansokan avslasi den del den avser varor och tjanster i de andra
klasserna.”

Genom den 6verklagade domen ogillade tribunalen Audis talan mot det omtvistade
beslutet.

Audi 6verklagade domen till domstolen, som i sin tur bifaller éverklagandet av den
Overklagade domen.

Domstolen finner att enbart den omstandigheten att ett varumarke av
omsattningskretsen uppfattas som ett reklambudskap och att det, mot bakgrund av
dess lovordande karaktar, i princip skulle kunna anvandas av andraféretagi sig inte ar
tillracklig for att dra slutsatsen att varumarket saknar sarskiljningsférmaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordning nr40/94 om gemenskapsvarumarken. Ett
ordmarkes lovordande konnotation innebar namligen inte att varumarket inte kan
sakerstalla for konsumenterna att de varor eller tjanster som avses har ett visst
ursprung. Ett sddant ordmarke kan sdledes av omsattningskretsen samtidigt uppfattas
som ett reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjansternas kommersiella
ursprung. Harav foljer atti den man som omsattningskretsen uppfattar varumarket som
en upplysning om detta ursprung, saknar den omstandigheten att det samtidigt, eller till
och med i forsta hand, uppfattas som ett reklambudskap betydelse fér varumarkets
sarskiljningsformaga.
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Det kan for det andra inte kravas att en slogan ska ha "inslag av fantasi” och ett
"idémassigt spanningsfalt som skulle kunna ge en éverraskningseffekt och saledes en
igenkanningseffekt” for att en sddan slogan ska anses haden minsta
sarskiljningsformaga som kravs enligtartikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Vad avser det forhdllandet att ett varumarke kan ha manga betydelser, utgéra en ordlek
eller uppfattas som fantasifullt, Sverraskande och ovantat samt vara mojligt att komma
ihdg, utgor sddana sardragvisserligen inte ett nédvandigt villkor for att en reklamslogan
ska anses ha sarskiljningsformaga, men icke desto mindre ar det sa att férekomsten av
dem i princip medfér att dennareklamslogan ges sarskiljningsformaga.

For det tredje framhaller domstolen att alla varumarken som bestar av tecken eller
upplysningar, vilka for évrigtanvands som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som
uppmaningar att kdpa de varor eller tjanster som avses med varumarkena, per
definition, i storre eller mindre utstrackning, innehaller ett objektivt budskap.Sadana
varumarken saknar inte, enbart av detta skal, sarskiljningsférmaga i den mening som
avses i férordning nr40/94.

Saledes kan sadana varumarken, i den man de inte ar beskrivande i den mening som
avses iartikel 7.1 ci namnda férordning uttrycka ett objektivt budskap - dven om detta
ar enkelt - och likval ge konsumenten en upplysning om de aktuellavarornas eller
tjansternas kommersiella ursprung. Sa kan sarskilt vara fallet nar dessa varumarken inte
begransastill ett vanligt reklambudskap, utan har ett visst matt av originalitet eller
uttrycksfullhet, kraver en minsta grad av anstrangning for att tolkas eller ger upphouv till
en tankeprocess hos omsattningskretsen.

For det fjarde understryker domstolen att en reklamslogan sdsom "Vorsprung durch
Technik” for vilken registrering sokts for "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for
transport tilllands, i luften eller pa vatten”, som omfattas av klass 12 i
Nicedverenskommelsen, samt for varor och tjanster i klasserna 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-
43 och 45, inte saknar sarskiljningsférmagai den mening som avses i férordning

nr 40/94 om gemenskapsvarumarken.

Aven om det antas att denna slogan, "Vorsprung durch Technik”, innehaller ett objektivt
budskap med inneboérden att det pa grund av teknisk dverlagsenhet ar mojligt att
tillverka och tillhandahalla battre varor och tjdnster, innebar denna omstandighet inte
att det sokta varumarket helt saknar ursprunglig sarskiljningsférmaga. Hur enkelt ett
sadant budskap an ma vara, kan det namligen inte betraktas som sa vardagligt att det
kan medfora att det fran borjan och utan ndgon som helst analys kan uteslutas att
varumarket kan ge konsumenten en upplysning om de aktuellavarornas eller
tjansternas kommersiella ursprung.

Det ar inte uppenbart att detta budskap féljer av namnda slogan. Ordkombinationen
Vorsprung durch Technik, som betyder forsprang genom teknik, forefaller vid ett forsta
paseende endast antyda ett orsakssamband och kraver darfér en viss
tolkningsanstrangning fran allmanhetens sida. Némnda slogan uppvisar vidare prov pa
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ett visst matt av originalitet och uttrycksfullhet som gor den latt att komma ihag.
Eftersom det slutligen ror sigom en valkand slogan som anvants av sékanden under
manga ar, kan det inte uteslutas att den omstandigheten att omsattningskretsen vant
sig vid att forknippa denna slogan med bilar som tillverkas av namnda féretag aven kan
underlatta for omsattningskretsen att identifiera de aktuellavarornas eller tjansternas
kommersiella ursprung.

Dom av den 25 november 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Formen pa en mork flaska)
(T-862/19, EU:T:2020:561)

"EU-varumdrke - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Tredimensionellt
kédnnetecken - Formen pd en mérk flaska - Absolut registreringshinder - Sérskiljningsformaga
saknas - Artikel 7.1 b i férordning (EU) 2017/1001)”

Brasserie St Avold hade ansokt om internationell registrering som designerar
Europeiska unionen for ett tredimensionellt kdnnetecken. Kannetecknet utgors av en
tredimensionell dtergivning av en mork flaska med en kronkapsyl. En vit etikett omsluter
asymmetriskt flaskans nedre del, med undantag for en uppatriktad spets som inte
omsluter denna del av flaskan. Varumarkesskydd soktes for drycker. EUIPO avslog
ansokan om skydd for den internationella registreringen med motiveringen att
kdnnetecknet saknade sarskiljningsformaga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i
férordning 2017/10013,

EUIPO:s beslut éverklagades till tribunalen, som ogillar dverklagandet. Tribunalen
preciserar, i samband med beddmningen av sarskiljningsférmdagan hos tredimensionella
varumarken som utgoérs av formen pa varan, vilken norm som galler och vad som ar
sedvanligti branschen.

Tribunalen erinrar inledningsvis om att férpackningen for en varai flytande form ar
oundganglig for dess forsaljning, och att genomsnittskonsumenten darfori forsta hand
tillskriver den en ren férpackningsfunktion. Det ar endast varumarken som i betydande
man avviker frdn normen eller franvad som ar sedvanligti branschen som inte ska
anses sakna sarskiljningsférmaga. Nar ett tredimensionellt varumarke bestar av formen
pa den vara som registreringsansokan avser eller formen pa varans forpackning, racker
saledes inte enbartden omstandigheten att denna formar en variant av en av de
gangse formerna for dennatyp av varor eller en av de gangse formerna for
forpackningar for denna typ av varor for att faststalla attvarumarketinte saknar
sarskiljningsformaga.

Tribunalen konstaterar vidare att EUIPO har visat att normen och vad som ar sedvanligt i
branschen kdannetecknas av ett stort antal olika former och satt att placera etiketterna
pa flaskorna. Tribunalen preciserar att aven om det antas att den huvudsakliga formen

3 Europaparlamentets och r&dets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumarken (EUTL 154, 2017, s.1).
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pa den etikett som aterfinns pa de aktuella varorna ar en rektangular etikett som helt

omsluter flaskans nedre cylinderform, sa kan inte normen och vad som ar sedvanligt i

branschen reduceras till en frdga om vad som ar den statistiskt sett vanligaste formen,
utan normen omfattar alla former som konsumenten brukar méta pa marknaden.

Slutligen framhaller tribunalen att den aktuella etiketten endast utgdr en méjlig variant
av redan befintliga former. Den avviker inte i betydande man fran normen eller fran vad
som ar sedvanligt i branschen. Tribunalen finner sdledes att det omtvistade
kdnnetecknet inte ar dgnat att visa de aktuellavarornas ursprung. Det har saledes inte
det minimum av sarskiliningsférmaga som kravs.

Dom avden 7 juli 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Ljudkombination som
uppstar nar en burk med kolsyrad dryck 6ppnas) (T-668/19, EU:T:2021:420)

"EU-varumdrke - Ansékan om registrering som EU-varumdérke av en ljudkombination som uppstar
ndr en burk med kolsyrad dryck éppnas - Absolut registreringshinder - Sérskiljningsférmaga
saknas - Artikel 7.1 b i férordning (EU) 2017/1001 - Artikel 95.1 i férordning 2017/1001”

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG ingav en ansékan om registrering som
EU-varumarke av ett ljudkannetecken till EUIPO. Detta ljudkannetecken, som ingetts
sasom en ljudfil, pdminner om det ljud som uppstar nar en dryckesburk éppnas, foljt av
en tystnad pa cirka en sekund och ett bubblande pa cirka nio sekunder.
Registreringsansokan avsag olika drycker samttransportcontainrar och magasin av
metall.

EUIPO avslog registreringsansdkan med motiveringen att det sokta varumarket saknade
sarskiljningsformaga.

I sin dom ogillar tribunalen Ardagh Metal Beverage Holdings dverklagande och uttalar
sig for forsta gadngen om registrering av ett [judmarke som presenterasi ljudformat.
Tribunalen anger kriterierna for bedémning av sarskiljningsformagan hos ljudmarken
och konsumenternas uppfattning av dessa varumarken i allmanhet.

Tribunalen papekar inledningsvis att kriterierna for bedémning av
sarskiljningsformagan' hos ljudmarken inte skiljer sig fran dem som ar tillampliga pa
andra kategorier av varumarken. Ett ljudmarke ska vidare besitta en viss uttrycksfull
karaktar som gor det mojligt fér den avsedda konsumenten att uppfatta detsom ett
varumarke, och inte som en funktionell bestandsdel eller som en indikator utan nagon
egen kannetecknande egenskap. ™ Konsumenten av de aktuella varorna eller tjansterna
ska saledes - endast genom att uppfatta varumarket, utan att detkombineras med
andra bestandsdelar sdsom ord- eller figurelement eller till och med ett annat
varumarke - kunna koppla market till varornas eller tjansternas kommersiella ursprung.

" Iden mening som avses i artikel 7.1 biférordning 2017/1007.

> Dom avden 13 september 2016, Globo Comunicacio e Participacdes/EUIPO (Ljudmarke) (T-408/15, EU:T:2016:468, punkterna 41 och 45).
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| den man som EUIPO analogt har tillampat rattspraxis'® enligt vilken endast
varumarken som i betydande man avviker fran normen eller frdnvad som ar sedvanligt i
branschen inte ska anses sakna sarskiljningsformaga, betonar tribunalen vidare att
denna rattspraxis har utvecklats i forhallande till tredimensionella varumarken som
bestar av formen pa sjalva varan eller dess forpackning, trots att det finns en norm eller
nagot som ar sedvanligti branschen for dennaform. | ett sddantfall uppfattar den
berérda konsumenten, som ar van vid attse en eller fleraformer som motsvarar
normen eller vad som ar sedvanligt i branschen, inte dettredimensionella varumarket
som en angivelse av varornas kommersiella ursprung om dess form ar identisk med
eller liknar den eller de sedvanligaformerna. Tribunalen papekar vidare att det inte
faststalls nya kriterier for bedomning av ett varumarkes sarskiljningsformaga i denna
rattspraxis, utan det preciseras endast dari att genomsnittskonsumenten - vid
tilldampningen av dessa kriterier - inte nédvandigtvis uppfattar ett tredimensionellt
varumarke pa samma satt som ett ordmarke, figurmarke eller ljudmarke, som utgors av
ett kdnnetecken som ar oberoende av utseendet eller formen pa varorna. Tribunalen
finner foljaktligen att namnda rattspraxis avseende tredimensionellavarumarken i
princip inte kan tillampas pa ljudmarken. Aven om det var felaktigt av EUIPO att tillampa
denna rattspraxis, konstaterar tribunalen emellertid att detta fel inte innebar att
resonemanget i det dverklagade beslutet ar felaktigt, dd det dven grundar sig pa ett
annat skal.

Vad galler det andra skalet, namligen att omsattningskretsen uppfattar det sokta
varumarket som en funktionell bestandsdel i de aktuella varorna, noterar tribunalen att
det ljud som uppstarvid éppnandet av en burk faktiskt, med hansyn till typen av varor,
betraktas som en rent teknisk och funktionell bestandsdel. Eftersom dppnandet av en
burk eller en flaska namligen ar eninneboende del av en teknisk 16sning som ar knuten
till hanteringen av drycker da de konsumeras, kommer ett sddant ljud sdledes inte att
uppfattas som en angivelse av dessa varors kommersiella ursprung. Vidare associerar
omsattningskretsen omedelbart ljudet av bubblor som bubblar med drycker. Tribunalen
papekar dessutom att ljudelementen och tystnaden pa cirka en sekund, betraktade som
en helhet, inte har ndgon inneboende egenskap som gor det mojligt for
omsattningskretsen attuppfatta dem som en angivelse av varornas kommersiella
ursprung. Dessa bestandsdelar ar inte tillrackligt uttrycksfulla for att skilja sig fran
jamférbara ljud pa dryckesomrdadet. Tribunalen faststaller saledes EUIPO:s slutsatser
avseende att det sokta varumarket saknar sarskiljningsformaga.

Tribunalen underkanner slutligen EUIPO:s konstaterande att det pa marknaderna for
drycker och derasférpackningar ar ovanligt att endast med hjalp av ljud ange envaras
kommersiella ursprung, eftersom dessa varor inte ger ljud ifran sig framtill dess att de
konsumeras. Tribunalen papekar namligen att de flesta varor inte sjalva ger ndgot ljud
ifran sig och de skaparinte nagot ljud forréan de konsumeras. Enbart den

6 Se, bland annat, dom av den 7 oktober 2004, Mag Instrument/harmoniseringskontoret (C-136/02 P, EU:C:2004:592, point 31).
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omstandigheten att ett ljud endast kan horas nar en vara konsumeras innebar sdledes
inte att anvandningen av ljud for att ange en varas kommersiella ursprung pa en viss
marknad fortfarande ar ovanlig. Tribunalen papekar emellertid att ett eventuellt fel fran
EUIPO:s sida i detta avseende inte leder till att det 6verklagade beslutet ogiltigforklaras,
eftersom det inte har haft nagot avgoérande inflytande pa avgérandet i det beslutet.

Dom avden 13 november 2024, Administration of the State Border Guard Service of
Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF) (T-82/24, EU:T:2024:821)

"EU-varumdrke - Ansékan om registrering som EU-varumdrke av figurmadrket RUSSIAN WARSHIP,
GO F**K YOURSELF - Absolut registreringshinder - Sérskiljningsformaga saknas - Artikel 7.1 b i
férordning (EU) 2017/1001 - Politisk slogan - Likabehandling - Principen om god férvaltning -
Artikel 71.1 i férordning 2017/1001”

| sin dom tar tribunalen for forsta gdngen upp fragan huruvida detar mojligt att
registreraen "politisk slogan” som varumarke.

En granskontrolltjansteman, rattslig foregangare till klaganden, Administration of the
State Border Guard Service of Ukraine, [amnade in en ansdkan till EUIPO om registrering
som EU-varumarke av figurkannetecknet "RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF" for
olika varor och tjanster.'” Granskaren avslog registreringsansokan i dess helhet med
stod av artikel 7.1 fi férordning 2017/1001, enligt vilken varumarken som strider mot
allman ordning eller mot allman moral inte far registreras. Klaganden éverklagade
granskarens beslut till EUIPO. Genom det 6verklagade beslutet'® avslog
Overklagandenamnden dverklagandet med motiveringen att det sokta varumarket
saknade sarskiljningsformaga for de aktuella varorna och tjansterna och sdledes inte
skulle registreras enligtartikel 7.1 b i férordning 2017/1001.

Tribunalen pdpekar attklaganden forgaves har havdat att éverklagandenamnden gjorde
fel nar den betecknade det s6kta varumarket som en "politisk slogan”.

Meningeni det sdkta varumarket hade namligen anvants i stor utstrackning, omedelbart
efter dess forsta anvandning, for att samla stod for Ukraina och hade sdledes mycket
snabbt blivit en symbol fér Ukrainas kamp mot Ryska federationens angrepp. Denna
mening har sdledes anvantsi ett politiskt sammanhang, upprepat och i syfte att uttrycka
och framja stod till Ukraina. En sddan situation motsvarar helt den definition av
uttrycket "politisk slogan” som klaganden sjalv har anfort i dverklagandet, det vill saga
ett uttryck som anvandsi ett politiskt eller socialt sammanhang och varigenom en idé
eller ett syfte upprepas, i syfte att Overtyga allmanheten eller en malgrupp inom denna.

Den mening som aterfinnsi det sékta varumarket har anvants mycket intensivt i ett icke-
kommersiellt sammanhang och kommer med nédvandighet att i hdg grad forknippas

7" Det s6kta varumarket avsag narmare bestamt varor och tjanster i klasserna 9, 14, 16, 18, 25, 28 och 41 i Nicedverenskommelsen.

'8 Beslut meddelat av EUIPO:s forsta éverklagandenamnd den 1 december 2023 (3rende R 438/2023-1).
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med detta sammanhang av omsattningskretsen. Den mening som aterges i det sokta
varumarket har namligen mycket snabbt blivit en av symbolerna fér Ukrainas kamp mot
Rysslandsangrepp, vilken forknippas med en soldat fran den ukrainska armén och
saledes med Ukraina. Med tanke pa omfattningen av mediebevakningen av denna
handelse kommer meningen attférknippas med denna nyligenintraffade historiska
tidpunkt, som genomsnittskonsumenten i unionen kanner till.

Tribunalen finner att éverklagandenamnden inte gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillampning nar den fann att den allmanna principen att omsattningskretsen ar foga
uppmarksam i forhallande till ett kinnetecken som inte omedelbart ger den en
upplysningom de berdrda varornas och tjansternas ursprung, eftersom
omsattningskretsen varken uppfattar eller memorerar kannetecknet som varumarke,
aven var tillamplig pa kannetecken vars huvudsakliga budskap var av politisk art.

Med hansyn till ett varumarkes grundlaggande funktion, namligen att identifiera
ursprunget for den vara eller tjanst som omfattas av varumarket, kan ett kannetecken
emellertidinte fylla denna funktion om genomsnittskonsumenten, nar den kommer i
kontakt med det, inte uppfattar varans eller tjanstens ursprung, utan endast ett politiskt
budskap.

Vad betraffar motiveringsskyldigheten erinrar tribunalen om att nar samma
registreringshinder anférs med avseende pa en kategorieller en grupp av varor eller
tjanster ar det tillrackligt att den behdriga myndigheten lamnar en enda motivering som
galler for samtliga berérdavaror eller tjanster. | rattspraxis har det visserligen
preciserats att en sddan méjlighet endast omfattar varor och tjanster som har ett
tillrackligt direkt och konkret samband med varandra for att detska kunnaanses att de
utgdr en kategori eller grupp av varor eller tjanster som ar tillrackligt homogena.
Tribunalen anger emellertid att det, vid beddmningen av huruvida det foreligger ett
tillrackligt direkt och konkret samband mellan varorna och tjansterna och huruvidade
kan delas in i kategorier eller grupper som ar tillrackligt homogena, ska tas hansyntill
syftet med detta, vilket ar att méjliggora och underlatta den konkreta bedémningen av
fragan huruvida det varumarke som registreringsanstkan avser omfattas av nagot av de
absoluta registreringshindren. Nar de aktuella varorna och tjansternadelasinien eller
flera grupper eller kategorier, ska detta goras bland annat mot bakgrund av de sardrag
som de har gemensamt och som ar av relevans vid bedémningen av om ett visst absolut
registreringshinder kan goéras gallande i forhallande till det sokta varumarket for
namnda varor och tjanster. Harav foljer att en sddan bedomning ska goras i varje enskilt
fall i samband med prévningen av registreringsansdkan och i férekommande fall med
avseende pa vart och ett av de olika absoluta registreringshinder som eventuellt ar
tillampliga.

| forevarande fall fann 6verklagandenamnden i det 6verklagade beslutet att
omsattningskretsen inte uppfattar det sdkta varumarket som en upplysningom
kommersiellt ursprung. Overklagandenamnden preciserade dessutom att meningen i
det sokta varumarket framfor allt skulle tolkas som ett politiskt budskap och att
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intrycket ar identiskt med avseende pa samtliga varor eller tjdnster som omfattas av
varumarket. Harav féljer att éverklagandenamnden fann att de varor och tjanster som
avsags med det sokta varumarket utgjorde en tillrackligt homogen grupp, med hansyn
till att det enligt namnden forelag ett absolut registreringshinder for registrering av
namnda varumarke.

Eftersom overklagandenamnden, med ratta, fann att omsattningskretsen inte uppfattar
det sokta varumarket som en upplysning om kommersiellt ursprung, utan som ett
politiskt budskap som framjar stod till Ukrainas kamp mot Ryska federationens militara
angrepp, gjorde den ratt nar den sammanférde samtliga varor och tjanster som
omfattas av det sokta varumarket i en enda kategori, trots att de uppvisar olika
inneboende egenskaper.

Med hansyn till det sdkta varumarkets sardrag och att omsattningskretsen uppfattar det
pa samma satt med avseende pasamtliga varor och tjanster som avsesi
registreringsansokan, finner tribunalen att éverklagandenamnden sdledes inte gjorde
nagon oriktig bedémning nar den fann att ndmnda varor och tjanster ingick i en enda
grupp pa vilken detregistreringshinder som den hade faststallt tillampades pd samma
satt och den drar slutsatsen att det sokta varumarket saknar sarskiljningsférmaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning 2017/1001.

Dom avden 10 september 2025, BVG/EUIPO (Ljudet av en melodi) (T-288/24, EU:T:2025:847)

"EU-varumdérke - Ansdkan om registrering som EU-varumdrke av ljudet av en melodi - Absolut
registreringshinder - Sdrskiljningsformaga - Artikel 7.1 b i férordning (EU) 2017/1001”

I sin dom ogiltigforklarar tribunalen ett beslut som meddelades av
overklagandenamnden vid EUIPO ', Skélet ar att 6verklagandendamnden inte gjorde en
korrekt bedémning av sarskiljningsférmagan i ett EU-varumarke for vilket registrering
hade sokts for ett ljudkannetecken bestaende av ljudet av en melodi, med beaktande av
artikel 7.1 b i férordning 2017/1001.

Klaganden, Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), ansdkte om registrering av ett varumarke
bestdende av ljudet av en melodifor vissa transporttjanster?. Efter det att granskaren
avslog ansdkan lamnade klaganden in ett éverklagande hos EUIPO.

Overklagandendmnden konstaterade att det sékta varumérket saknade
sarskiljningsformaga. Det sokta varumarket, som utgjordes av ett ljudkannetecken pa
tva sekunder bestdende av en enkel serie av fyra olika férnimbara ljud, var enligt
overklagandenamnden sd pass kort och banalt attdet inte hade vare signagon
uttrycksfull karaktar eller férmaga att uppfattas av konsumenterna som en upplysning

9 Beslut meddelat av EUIPO:s femte 6verklagandendmnd den 2 april 2024 (3rende R 2220/2023-5).
2 Tjansterna omfattas av klass 39 i Nice-6verenskommelsen och som motsvarar féljande beskrivning: "Transporter; passagerartransporter;
férpackning och forpackningstjanster; magasinering; anordnande av transporter vid resor”.
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om det kommersiella ursprunget for de berdérdatjansterna. Det skulle helt enkelt
uppfattas som en funktionell ljudkomponentavsedd att pakalla lyssnarens
uppmarksambhet.

Klaganden overklagade beslutet om avslagtill tribunalen.

Tribunalen beddmer att det foreligger ett flertal omstandigheter som gor att det sokta
varumarkets egenskaper i fraga om varaktighet och uttrycksfullhetger stod for att sla
fast att det foreligger, snarare an att det saknas, sarskiljningsformaga i den mening som
avsesiartikel 7.1 b i forordning 2017/1001 och i tillhérande rattspraxis.

For det forsta ar det namligen, vad galler bruket inom den aktuella ekonomiska sektorn,
allmant kant att operatorerinom transportsektorn i allt hogre grad anvander sig av
jinglar, detvill saga korta ljudmotiv, for att forma en ljudidentitet som allmanheten kan
kannaigen och som ar en akustisk motsvarighet till ett varumarkes visuella identitet,
med avseende pade varor ellertjanster som jingeln associeras med. Dessa jinglar gor
det mojligt att pakalla lyssnarnas uppmarksamhet i miljoer som ibland kan vara bullriga,
sasom flygplatshallar eller perronger pa tag- och busstationer. De kan dven presentera
eller atfélja budskap som riktar sig till malgruppen i annonserande syfte eller i samband
med tillhérande tjanster.

For det andra har det ljud av en melodi som det sokta varumarket bestar avinte nagon
direkt anknytningtill de tjanster som avses, och det tycks inte bestdmmas av tekniska
eller funktionella dvervaganden. Dessutom har det inte visats att ljudetredan ar kant for
allmanheten, vilket gor det majligt att presumera att det handlar om ett originalverk. Det
kan i detta sammanhang anses att ljudet snarare ar avsett att fungera som en jingel, det
vill sdga en kort ljudsekvens som ar slagkraftig och som man darfor kan lagga pa minnet.
En sadan beddmning bekraftas for évrigt i beslutspraxis och i riktlinjerna for provning
vid EUIPO i fraga om ljudmarken, vilka kan utgdra en referenskalla.

Med hansyn till det sdkta varumarkets egenskaper i fraga om varaktighet, melodi som
anvands och férnimbara ljud samt de olika anvisningar som EUIPO tidigare har lamnat
vad galler sddana egenskapers betydelse for bedémningen av sarskiljningsformagan hos
ett ljudmarke for vilket registrering sokts, ar dverklagandenamndens beddmning felaktig
med hansyn dels till bruketinom den berérda sektorn, dels till de bestandsdelar som
kannetecknar det sokta varumarket. Varken det sdkta varumarkets varaktighet eller
dess pastadda enkelhet eller banalitet - egenskaper som inte i sighindrar att melodin
kan kdnnas igen - utgor tillrackliga hinder for att som sadana motivera slutsatsen att
varumarket heltsaknar sarskiljningsformaga.

For det tredje begick dverklagandenamnden ett fel nar den fann att varumarket helt
enkelt hade en funktionell roll och att det var brukligt att sanda en kort ljudsekvens fore
hogtalarmeddelanden om transportmedel for att pakalla resendrernas uppmarksamhet.
Aven om det ska anses att det sokta varumarket kan komma att anvandas pa en
tagstation for att annonsera den associerade transporttjansten, skulle en sadan
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anvandninginte pa nagot satt hindra det sokta varumarket fran att fylla sin funktion att
ange tjanstens kommersiella ursprung, aven om sjalva anvandningen ar funktionell.

For det fjarde bedomer tribunalen, vad galler de andra tjanster som omfattas av det
sokta varumarket och som inte direkt rér transport, utan tillhorande aspekter, att det
utifran overklagandenamndens évervaganden ar svart att forsta dels vilka aspekter av
dessa tjanster som kan kopplastill det ljud av en melodi som varumarket bestar av, dels
pa vilket satt den omstandigheten att det sokta ljudkannetecknet kan anvandas i reklam
for dessa tjanster skulle tala emot att det registreras som varumarke.

Mot bakgrund av dessa 6vervaganden finner tribunalen att dverklagandenamnden inte
gjorde en korrekt bedémning av det sokta varumarkets sarskiljningsformaga.

3. Beskrivande varumarken

Dom avden 23 oktober 2003 (plenum), harmoniseringskontoret/Wrigley (C-191/01 P,
EU:C:2003:579)

“Overklagande - Gemenskapsvarumdrke - Férordning (EG) nr 40/94 - Absolut registreringshinder
- Sdrskiljningsformaga - Varumdrken som uteslutande bestdr av beskrivande kdnnetecken eller
upplysningar- Ordkombinationen Doublemint”

Ar 1996 ansokte Wm Wrigley Jr. Company (nedan kallat Wrigley) hos
harmoniseringskontoret om registrering av ordkombinationen "Doublemint” som
gemenskapsvarumarke for tuggummi.

Eftersom harmoniseringskontorets granskare avslog denna ansdkan éverklagade
Wrigley beslutet till sverklagandendmnden. Overklaganden avslog Wrigleys
Overklagande.Som skal for sittbeslutangav namnden att ordet Doublemint var ett
resultat aven sammansattning av tva engelska ord utan pahittade inslag eller inslag av
fantasi, som beskrev vissa egenskaper hos varorna i fraga, i forevarande fall att de
inneholl mynta och hade mintsmak, och att det foljaktligen enligt artikel 7.1 c i
forordning nr40/94 inte kunde registreras som gemenskapsvarumarke.

Wrigleys dverklagande av detta besluttill tribunalen bifélls. Tribunalen drog slutsatsen
att ordet Doublemint, i forhallande till tuggummi, hade en tvetydig och suggestiv
innebord som majliggjorde olika tolkningar, och att den allmanhetsom berdrs darfor
inte omedelbart och utan vidare eftertanke kunde forsta det omtvistade uttrycket som
en beskrivning av en egenskap hos de ifrdgavarande varorna. Eftersom detta ord inte ar
endast beskrivande kunde man enligt tribunalen inte vagra att registrera det.

Genom denna dom bifaller domstolen det éverklagande som harmoniseringskontoret
har ingett mot tribunalens dom och upphaver tribunalens dom.
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Domstolen inleder med att erinraom att deti artikel 7.1 ci férordning nr40/94 om
gemenskapsvarumarken stadgas att varumarken “som endast bestar av kdnnetecken
eller upplysningar vilka i handeln [kan anvandas for att] visa ... varornas eller tjansternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvandning, varde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstallande eller andra egenskaper hos varorna eller tjdnsterna” inte far registreras.

Vidare finner domstolen att det for att harmoniseringskontoret ska kunnavagra
registrering med stdd av denna artikel inte kravs att de kannetecken eller upplysningar
av vilka de varumarken som avsesi denna bestammelse ar sammansatta faktiskt
anvands vid tidpunkten for registreringsansdkan for att beskriva sddana varor eller
tjanster som dem som ansokan avser eller dessa varors eller tjansters egenskaper. Det
ar,sasom framgar av bestammelsens lydelse, tillrackligt att dessa kdnnetecken och
upplysningar kan anvandas i ett sddant syfte. Registrering av ett ordmarke ska saledes
vagras med stdd av denna bestdmmelse om dtminstone en av dess potentiella
betydelser avser en egenskap hos de berdrda varorna eller tjansterna.

Slutligen preciserar domstolen att den omstandigheten att artikel 7.1 ci férordning

nr 40/94 tolkas sa, att den utgor hinder for registrering av varumarken som "endast
beskriv[er]” de varor eller tjanster som registreringsansokan avser eller deras
egenskaper, innebar att man tillampar ett kriterium, avseende varumarkets "endast
beskrivande” karaktar, vilket inte ar det som foreskrivs i denna bestammelse och vilket
inte har samma inneb6rd som detta.

Dom avden 12 januari 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/harmoniseringskontoret
(EUROPREMIUM) (T-334/03, EU:T:2005:4)2

“Gemenskapsvarumdrke - Ordkdnnetecknet EUROPREMIUM - Absolut registreringshinder -
Beskrivande karaktdr - Artikel 7.1 ci forordning (EG) nr 40/94”

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH ingaven ansokan till harmoniseringskontoret om
registrering av ordkannetecknet EUROPREMIUM som gemenskapsvarumarke. Ansékan
avslogs och Deutsche Post EURO EXPRESS 6verklagade granskarens beslut.

Harmoniseringskontorets 6verklagandenamnd avslog 6verklagandet med motiveringen
att konsumenterna kunde uppfatta dettasom en angivelse av att de varor och tjanster
som omfattades av varumarkesansdkan var av ypperlig kvalitet och av europeiskt
ursprung.

Deutsche Post EURO EXPRESS 6verklagade till tribunalen. Tribunalen ogillar
overklagandetoch gor darvid en bedomning av det s6kta varumarkets beskrivande
karaktar?2,

2 Malet om 6verklagande av denna dom avskrevs genom beslut av domstolens ordférande av den 14 december 2005,

harmoniseringskontoret/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, EU:C:2005:767).

22| den mening som avses i artikel 7.1 ci férordning nr 40/94.
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Tribunalen finner att registrering av ett gemenskapsvarumarke som bestar av tecken
eller upplysningar vilka dessutom anvands som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar
eller som uppmaningar att kdpa devaror eller tjanster som avses med varumarket inte
som sadan ar utesluten pd grund av en sddan anvandning, dock med férbehall for att
detifrdgavarande varumarket omedelbart uppfattas som en angivelse av de avsedda
varornas eller tjdnsternas kommersiella ursprung, sa att malgruppen utan risk for
forvaxling kan sarskiljavarumarkesinnehavarens varor eller tjanster fran demsom har
ett annat kommersiellt ursprung,

Huruvida ett sddant varumarke kan uppfattas som en angivelse av varors och tjansters
kommersiella ursprung ska provasinom ramen for artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

For att omfattas av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 maste ett varumarke daremot
utgora en specifik, otvetydig och objektivangivelse av de ifragavarande varornas och
tjansternas vasentliga egenskaper.

For det andra konstaterar tribunalen att det inte har visats att ordkannetecknet
EUROPREMIUM, som ar foremal for ansékan om registrering som
gemenskapsvarumarke - bland annat for varor av olika material som ar amnade for
annonstjanster, foretagsledning eller foretagsassistans samt transport- och
forvaringstjanster somingari klasserna 16, 20, 35 och 39 i den mening som avses i
Nicedverenskommelsen och som av den genomsnittlige engelsktalande konsumenten
skulle kunna uppfattas som en hanvisning till europeiska hogkvalitativa varor och
tjanster - kan tjana som en direkt angivelse av namnda varor och tjansteri den mening
som avses i artikel 7.1 ci forordning nr40/94.

Kannetecknetifraga ar namligen inte sammansatt av delar som beskriver devaror och
tjdnster som sdkanden gor ansprak pa, eftersom prefixet euro inte anger dessa, varesig
direkt eller genom omnamnandet av en av deras vasentliga egenskaper, och ordet
premium dessutom bara ar av férskonande karaktar. Vidare anvands kannetecknet for
att antyda en egenskap som sdkanden avser att tillskriva sina egna varor, utan att det
samtidigt upplyser konsumenterna om de specifika och objektiva egenskaperna hos de
varor eller tjanster som erbjuds.

Vidare har det inte visats att ordet EUROPREMIUM, betraktat i sin helhet, utgor eller kan
utgodra en generisk eller vanlig beteckning for att identifiera eller kdanneteckna devaror
eller tjanster som det ar fraga om.

Dom avden 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret
(C-51/10 P, EU:C:2011:139)

“Overklagande - Gemenskapsvarumdrke - Kinnetecken som endast bestdr av siffror - Ansékan
om registrering av kénnetecknet ‘1000’ som varumdrke for broschyrer, tidskrifter och tidningar -
Pdstdende om att ndmnda kénnetecken har beskrivande karaktdr - Kriterier for tillimpning av

Januari 2026 26 curia.europa.eu


http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-51/10

Varumarkesratt

artikel 7.1 ci férordning (EG) nr 40/94 - Harmoniseringskontorets skyldighet att beakta sin
tidigare beslutspraxis”

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (nedan kallat Technopol) ansdkte hos
harmoniseringskontoret om registrering av kannetecknet "1000” som
gemenskapsvarumarke for broschyrer, tidskrifter och tidningar. Ansdékan avslogs
emellertid med motiveringen att kannetecknet "1000” saknar sarskiljningsférmaga och
utgor en beskrivning avinnehallet eller av andra egenskaper hos varorna i fraga.

Technopols dverklagande av granskarens beslut avslogs av harmoniseringskontorets
dverklagandendmnd. Overklagandendmnden ansag att kannetecknet ”1000” kunde
utgora information om Technopols skrifter och att det under alla férhallanden saknade
sarskiljningsformaga, eftersom en konsument skulle uppfatta detsom ett lovordande av
skrifterna och inte som en upplysning om ursprung.

Technopol 6verklagade darefter beslutettill tribunalen, som ogillade 6verklagandet.
Efter 6verklagande av tribunalens dom, vilket ogillades av domstolen, har domstolen
haft tillfalle att préva kriterierna for tillampning av det absoluta registreringshinder som
avser ett kanneteckens beskrivande karaktar.

For det forsta anser domstolen att vart och ett av de registreringshinder som anges i
artikel 7.1 i forordning nr 40/94 ska tolkas mot bakgrund av det allmanintresse som
ligger bakom registreringshindret i fraga. Det allmanintresse som ligger bakom

artikel 7.1 ci namnda férordning ska sakerstalla att kannetecken, som beskriver en eller
flera egenskaper hos de varor eller tjanster som registreringsansdkan avser, fritt kan
anvandas av alla de ekonomiska aktoérer som tillhandahaller sddana varor eller tjanster.

| syfte att sakerstalla att mdlet om fri anvandning uppnas till fullo kravs det, for att
harmoniseringskontoret ska kunna vagra registrering med stdd av artikel 7.1 ci
forordning nr40/94, inte att kannetecknet i fraga faktiskt anvands vid tidpunkten for
registreringsansdkan i beskrivande syfte. Det ar tillrackligt att kannetecknet kan
anvandas for sddana andamal. Tillampningen av detta registreringshinder ar inte
beroende avom det foreligger konkreta, aktuella eller tungt vagande frihdliningsbehov,
och det saknar saledes relevans hur manga konkurrenter som har eller skulle kunna ha
ettintresse av att anvanda kannetecknet i fraga. Det saknar dessutom betydelse att det
finns andra kannetecken eller upplysningar som ar vanligare an dem som utgdr namnda
varumarke och som anvands for att visasamma egenskaper hos devaror eller tjanster
for vilka varumarket har ansokts. Av det ovan anférda féljer att en tillampning av
artikel 7.1 ci férordning nr40/94 inte kraver attkannetecknet i fraga motsvarar vanliga
beskrivningssatt.

Domstolen finner for det andra att de beskrivande kannetecken som avsesi artikel 7.1 c
i forordning nr40/94 saknar sarskiljningsférmagai den mening som avses i artikel 7.1 b i
samma forordning. Omvantkan ett kannetecken sakna sarskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b av andra skal an att det eventuelltskulle vara
beskrivande. Tillampningsomradena for artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 c i férordning
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nr 40/94 Overlapparsaledesiviss man varandra. Den férstndmnda bestammelsen skiljer
sig dock fran den andra, pa sa satt att den omfattar samtliga situationer dar ett
kannetecken inte kan sarskilja ett foretags varor eller tjanster fran andra foretags.

For att artikel 7.1 i férordning nr 40/94 ska tillampas pa ett korrekt satt, ar det harvid
viktigt att se till att tillampningen av det registreringshinder som angesi artikel 7.1 c
vederborligen forbehalls de fall som faktiskt avses med registreringshindret.

For det tredje anger domstolen att de fall som i egentlig mening avses med
registreringshindret i artikel 7.1 c i férordning nr40/94 &r sddanafall dar det
kannetecken som registreringsansdkan avser kan visa en"egenskap” hos varornaeller
tjansternafor vilka registrering har sokts. Genom formuleringen "varornas eller
tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvandning, varde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstallande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna” i
artikel 7.1 ci férordning nr40/94, har lagstiftaren dels angett att arten, kvaliteten,
kvantiteten, den avsedda anvandningen, vardet, det geografiska ursprunget och tiden
for framstallandet ska betraktas som egenskaper hos varorna eller tjansterna, dels
klargjort att denna upprakninginte ar uttommande eftersom andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna ocksa kan beaktas.

Genom lagstiftarens uttryck "egenskap” betonas den omstandigheten att de
kannetecken som avsesi bestammelsen endast ar de som anvands for att visaen
egenskap hos de varor eller tjanster som registreringsansdkan avser, vilken latt kan
kannas igen av omsattningskretsen. Registrering kan vagras for ett kannetecken med
stdd av artikel 7.1 ci férordning nr 40/94 endast om det ar rimligt att anta att
omsattningskretsen faktiskt kommer att kanna igen det som en beskrivning aven av de
namnda egenskaperna.

Dessa uttalanden har sarskild betydelse for kdinnetecken som endast bestar av siffror.
Sadana kannetecken, vilka i allmanhet betraktas som tal, kan bland annat anvandas i
handeln for att visa en kvantitet. For att registrering av ett kannetecken som endast
bestar av siffror ska kunna vagras med stod av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94, pa
grund av att det visar en kvantitet, maste det vara rimligt att anta att den kvantitet som
anges genom dessa siffror enligt omsattningskretsens uppfattning kannetecknar de
varor eller tjanster som registreringsansokan avser.

For det fjarde erinrar domstolen slutligen om att artikel 12 b i férordning nr 40/94 inte
inverkar pa ndgot avgoérande satt pa tolkningen av artikel 7.1 ¢ i samma férordning.
Artikel 12 i namndaférordning rér namligen begransningar av ett
gemenskapsvarumarkes rattsverkan, medan artikel 7 i samma férordning handlar om
hinder for registrering av kdannetecken som varumarken.

Den omstandigheten att artikel 12 b i férordning nr 40/94 ska sakerstalla att alla
ekonomiska aktorer fritt kan anvanda uppgifter om egenskaper hos varor eller tjanster
innebar inte att tilldmpningsomradet for artikel 7.1 ¢ i samma férordning begransas.
Namnda omstandighet tydliggdr tvartom intresset av att det absoluta
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registreringshindreti artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 faktiskt tilldmpas pa kdnnetecken
som kan visa en egenskap hos de varor eller tjanster som registreringsansdkan avser.

Dom avden 25 oktober 2018, Devin/EUIPO - Haskovo (DEVIN) (T-122/17, EU:T:2018:719)2

"EU-varumdrke - Ogiltighetsforfarande - EU-ordmdrket DEVIN - Absolut registreringshinder -
Beskrivande karaktdr - Geografiskt namn - Artikel 7.1 c i férordning (EG) nr 207/2009 (nu
artikel 7.1 ci férordning (EU) 2017/1001)”

Den 11 juli 2014 ingav Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Haskovos
handels- och industrikammare, Bulgarien) en ansékan om ogiltighetsforklaring av
EU-ordmarket DEVIN, som tillh6ér Devin AD och registrerades av EUIPO ar 2011 for varor
i klass 32 enligt Nicedverenskommelsen, motsvarande icke-alkoholhaltiga drycker,
daribland mineralvatten.

Annulleringsenheten biféll ansékan om ogiltighetsforklaring som grundades pa

artikel 7.1 ci férordning nr 207/2009%* och ogiltigforklarade det omstridda varumarket i
dess helhet. Annulleringsenheten ansag i synnerhet att varumarket bestod av ett
kdnnetecken som visar varans geografiska ursprung?. EUIPO:s 6verklagandenamnd
avslog Devin AD:s 6verklagande av det beslutet med motiveringen att den bulgariska
staden Devin var kand av den breda allmanheten i Bulgarien och av en betydande andel
av konsumenternai grannlanderna, sdsom Grekland och Rumanien, sarskilt som en
kand kurort, och att namnet pa denna stad associerades av omsattningskretsen med
kategorin av varor i klass 32, sarskilt mineralvatten.

I sin dom ogiltigforklarar tribunalen EUIPO:s 6verklagandenamnds beslut och ger
narmare uppgifter om bedémningen av den beskrivande karaktaren hos ett
kdnnetecken som bestar av ett geografiskt namni den meningsom avses i artikel 7.1 ci
férordning nr207/2009.

Vad mer specifikt galler kannetecken och upplysningar som kan anvandas for att visa
det geografiska ursprunget eller avsedda andamalet for de varukategorier eller den
plats dar de tjanster tillhandahdlls som ar féremal fér en ansdkan om registrering av
EU-varumarke, i synnerhet geografiska namn, erinrar tribunalen om att det foreligger ett
allméanintresse av att se till att frihdliningsbehovet iakttas. Sddana kdnnetecken och
upplysningar kan namligen inte endast ge information om kvaliteten och andra
egenskaper hos de berérdavaru- eller tjanstekategorierna, utan kan ocksa pa olika satt
paverka konsumenternas preferenser, till exempel genom att varorna eller tjansterna
férknippas med en plats som kan vacka positiva kanslor.

2 Overklagandet av denna dom ogillades genom beslut av den 11 juli 2019, Haskovo mot Devin (C-800/18 P, £U:C:2019:606).
% R&dets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumarken] (EUT L 78, 2009, s. 1).
% | den mening som avses i artikel 7.1 ci férordning nr 207/2000.
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Registrering av geografiska namn som varumarken ar inte tilldten nar dessa pekar ut
vissa geografiska platser som redan ar ansedda eller kanda for den berdrda varu- eller
tjanstekategorin och som darfor enligt omsattningskretsens uppfattning har en koppling
till denna kategori. Det ar inte heller tillatet att registrera sddana geografiska namn som
kan komma att anvandas av foretag, vilka dven ska vara tillgangliga for dessa sasom
geografiska ursprungsbeteckningar for den berérda varu- eller tjanstekategorin.

Artikel 7.1 cii férordning nr207/2009 utgér emellertid i princip inte nagot hinder mot
registrering av geografiska namn som ar okanda for omsattningskretsen, elleri vart fall
ar okdnda som beteckning paen geografisk plats, eller av geografiska namn vilka
omsattningskretsen, pa grund av den utpekade platsens karaktar, sannolikt inte
kommer att uppfatta som en upplysning om att den berérda varu- eller tjanstekategorin
har sitt ursprung i denna plats eller att de utformats dar.

Vidare, vad betraffar bedémningen av ett sddant kdnneteckens beskrivande karaktar,
konstaterar tribunalen att EUIPO ar skyldig att faststalla att det geografiska namnet ar
kant avomsattningskretsen som bendmning pa en geografisk plats. Det ar vidare
nodvandigt att det aktuella namnetenligt omsattningskretsens uppfattning har
samband med den varu- eller tjanstekategori som avses, elleri vart fall att det ar rimligt
att anta att ett sddant namn, enligt omsattningskretsens uppfattning, kan beteckna
denna varu- eller tjanstekategoris geografiska ursprung. Inom ramen for denna
provning ska hansyn sarskilt tas till den storre eller mindre kunskap som
omsattningskretsen har om det aktuella geografiska namnet samttill de utmarkande
dragen hos den plats som avses och den aktuellavaru- eller tjanstekategorin.

Tribunalen finner att ordmarket DEVIN inte ar beskrivande for ett geografiskt ursprung
vad betraffar genomsnittskonsumenten i Bulgariens grannlander, det vill saga Grekland
och Rumanien, och genomsnittskonsumenten i unionens alla évriga medlemsstater,
endast med undantag for Bulgarien.

Medan det geografiska namnet Devin ar kant i omsattningskretseni Bulgarien, ar det
geografiska namnetDevini stor utstrackning okant elleri vart fall okant som beteckning
pa en geografisk plats for omsattningskretseni unionens évriga medlemsstater.

Enbart den omstandigheten att sokmotorer pa internet hittar staden Devin racker inte
for att faststalla att det ror sigom en platssom ar kand av en betydande andel av
omsattningskretsen i Grekland och Rumanien. Att det finns en "turistprofil painternet”
kan inte i sig racka for att faststalla att omsattningskretsen i utlandetkanner till en liten
stad. Genomsnittskonsumenten av mineralvatten och dryckeri unionen har namligen
inte en hdg grad av specialiseringinom geografi eller turism. Genom att felaktigt
fokusera pa utlandska turister, sarskilt grekiska eller rumanska turister, som besoker
Bulgarien eller Devin, beaktade inte éverklagandenamnden hela omsattningskretsen
som bestar av genomsnittskonsumenten i unionen, sarskilt fran Grekland och
Rumanien, utan begransade sig felaktigt till en ytterst liten eller minimal andel av
omsattningskretsen, namligen de utlandska turister som besoker Bulgarien eller Devin,
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som under alla omstandigheter visar sig vara obetydlig och inte kan anses vara
tillrackligt representativ for omsattningskretsen med hansyn till rattspraxis.
Overklagandenamnden tillampade saledes ett felaktigt kriterium, som oundvikligen
ledde den till en felaktig faktisk beddomning av hur omsattningskretsen uppfattar ordet
"devin”.

Vad betraffar frindliningen av det geografiska namnet Devin, kan det konstateras att en
beskrivande anvandning av namnet "Devin”i syfte att lansera staden som
turistdestination sdledes ar tillaten. | férordning nr 207/2009 om EU-varumarke
foreskrivs, i sjalva definitionen av den ensamratt som ett sddant varumarke ger,
garantier som ar avsedda att skydda tredje mans intressen. Namnet pa staden Devin ar
fortfarande tillgangligt for tredje man for att anvandas inte barai beskrivande syfte,
sasom reklam for turismi denna stad, utan aven som sarskiljande kannetecken nar det
foreligger "skalig anledning” och nar det inte foreligger nagon risk for forvaxling som
utesluter entillampning av artiklarna 8 och 9i férordning nr 207/2009. Allmanintresset
av att frihdlla ett sddant geografiskt namn som namnet pa kurorten Devin kan sdledes
skyddas tack vare att det ar tillatet att anvanda sadana namn i beskrivande syfte och
tack vare de garantier som begransar ensamratten for innehavaren av det omstridda
varumarket, utan att det kravs att varumarket forklaras ogiltigt.

Dom avden 7 maj 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, EU:T:2019:291)

"EU-varumdrke - Ansékan om registrering som EU-varumdérke av ordkdnnetecknet vita - Absoluta
registreringshinder - Sérskiljningsformaga saknas - Beskrivande karaktdr - Begreppet egenskap -
Namn pa en férg - Artikel 7.1 b och c i férordning (EU) 2017/1001”

| domen i malet Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), som meddelades den 7 maj 2019,
ogiltigférklarade tribunalen ett beslut genom vilket EUIPO hade avslagit anstkan om
registrering av ordmarket vita som EU-varumarke fér sadana varor som matberedare,
tryckkokningskastruller och hushallsapparater. EUIPO hade i foérevarande fall avslagit
ansokan om registrering av namnda varumarke foér varor i klasserna 7, 11 och 21 (bland
annat matberedare, tryckkokningskastruller och hushdllsapparater), med motiveringen
att varumarket var beskrivande och saknade sarskiljningsférmaga (artikel 7.1 coch b i
forordning 2017/1001). EUIPO ansdg bland annat att eftersom det sdkta varumarket var
ett ord pa svenska (vita ar bestamd form och plural av ordet vit pa svenska), utgjordes
den relevanta omsattningskretsen av den svensksprakiga omséattningskretsen inom
Europeiska unionen. EUIPO hadei huvudsak grundat sin beddmning att det sokta
varumarket var beskrivande patva skal. For det forsta finns de aktuella varorna ofta
tillgangliga i vitt, aven om denna farg inte ar den vanligast forekommande. For det andra
kallas dessa varor ofta for "vitvaror” pa svenska.

Vad galler den mer eller mindre vanliga anvandningen av fargen vit for de aktuella
varorna prévade tribunalen huruvida en sadan anvandning kan betecknas som en
"egenskap” hos dessavaror i den mening som avsesi rattspraxis. Tribunalen erinrade
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om att ett kdnnetecken kan nekas registrering pa grund av att det ar beskrivande (med
stdd av artikel 7.1 c i férordning 2017/1001) endast nar det rimligen kan forvantas att
omsattningskretsen faktiskt kommer att uppfatta kannetecknetsom en beskrivning av
en av dessa egenskaper. Aven om det ar likgiltigt huruvida en s&dan egenskap ar
vasentlig ellerinte pa det affarsmassiga planet krdavs emellertid att en egenskap, i den
mening som avses i namnda artikel, ar "en objektiv och ofrankomlig egenskap” samt
"inneboende och permanent” for varan eller tjansten.

| forevarande fall konstaterade tribunalen attfargen vitinte utgdr en “inneboende” och
"ofrankomlig egenskap” hos de aktuella varorna (till exempel matberedare,
tryckkokningskastruller och hushallsapparater), utan en rent underordnad aspekt som
kan omfatta enbart en mindre del av de aktuella varorna och som, i alla handelser, inte
har ndgot direkt samband med deras art. Dessa varor finns namligen tillgdngliga i
manga olika farger, bland vilka, utan nagon viktning, fargen vit férekommer. Den
omstandigheten att de berérdavarorna mer eller mindre regelbundet finns tillgangliga i
vitt, som en av flera farger, harinte ifragasatts men saknar betydelse, eftersom fargen
vitinte "rimligen”, i den mening som avses i rattspraxis, kan forvantas faktiskt uppfattas
av omsattningskretsen som en beskrivning av en inneboende och ofrankomlig egenskap
hos varan. Ordet "vita” &r sdledes inte beskrivande for en egenskap hos de aktuella
varorna, och omfattas darfér inte av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 ci
férordning 2017/1001.

Tribunalen erinrade vidare om att det allmanintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i
forordning 2017/1001, som utesluter registrering av ett varumarke som saknar
sarskiljningsformaga, syftar till att skydda konsumenten genom att géra det mojligt for
honom eller henne att utan férvaxlingsrisk identifiera det kommersiella ursprunget hos
devaror eller tjanster som varumarket avseri enlighet med dess grundlaggande
funktion att ange varans eller tjanstens ursprung, medan det allmanintresse som ligger
till grund for regeln i artikel 7.1 ¢, som utgor hinder for registrering av ett beskrivande
varumarke, inriktas pa att skydda konkurrenter mot varje risk fér sddan monopolisering
som uppstar nar en varumarkesinnehavare registrerar upplysningar som beskriver
egenskaper hos sddanavaror eller tjanster. Det forhallandet att ett varumarke inte ar
beskrivande, sdsom i forevarande fall, innebar sdledesinte att det ar sarskiljande.

Med hansyn till att omsattningskretsen inte kommer att uppfatta det sdkta varumarket
endast som ett meddelande om att de aktuella varornafinns tiligangliga i vitt, utan
snarare som en upplysning om varornas kommersiella ursprung, fann tribunalen i
huvudsak att varumarket hade sarskiljningsférmaga.

Mot bakgrund av det ovan anférda bifoll tribunalen éverklagandet pa bada de
aberopade grunderna och ogiltigférklarade EUIPO:s beslut.
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Dom avden 16 juli 2025, Iceland Foods/EUIPO - islandsstofa (Promote Iceland) m.fl. (ICELAND)
(T-105/23, EU:T:2025:729)

"EU-varumdrke - Ogiltighetsforfarande - EU-ordmdrket ICELAND - Absolut ogiltighetsgrund -
Beskrivande karaktdr - Artikel 7.1 c i forordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i férordning (EU)
2017/1001)”

| sina domar uttalar sig tribunalen om huruvida tva kdnnetecken som dterger namnet pa
ett europeiskt land (ICELAND) ar beskrivande. Tribunalen ogillar de 6verklaganden som
riktats mot beslut fattade av stora éverklagandenamnden vid EUIPO med motiveringen
att dessa kannetecken beskriver det geografiska ursprungetfér de varor och tjanster
som de avser eller deras egenskaper.

Klaganden, Iceland Foods Ltd, ingav den 19 april 2002 respektive den 12 februari2013
ansokningar till EUIPO om registrering av ordkannetecknet ICELAND och
figurkannetecknet Iceland for flera varor och tjanster. Darefterinlamnades tva
ansokningar om ogiltighetsforklaring av de berérda varumarkena till
annulleringsenheten vid EUIPO gallande vissa varor och tjanster som omfattas av dessa
varumarken?6, Annulleringsenheten biféll ansdkan om ogiltighetsforklaring avseende
samtliga berdrdavaror och tjanster.

Klaganden overklagade darefter vart och ett avannulleringsenhetens beslut. Genom
beslut avden 15 december 2022 avslog stora 6verklagandenamnden éverklagandena
(nedan kallade de 6verklagade besluten). Samma 6verklagandenamnd konstaterade att
omsattningskretsen, det vill sdga den breda engelsktalande allmanheten i Europeiska
unionen, uppfattade de omstridda varumarkena som en upplysning om att de varor och
tjanster som omfattades av varumarket hade sitt ursprungi Island och att de darfoér
skulle anses beskrivande?’. Namnden konstaterade att det ar tillrackligt att ett av de
absoluta registreringshindren ar tillampligt for att det ifragavarande kannetecknet inte
ska kunna registreras som EU-varumarke. Samma namnd papekade déarefter att om de
omstridda varumarkena aven hade prévats mot bakgrund av sin sarskiljningsformaga?®,
skulle de under alla omstandigheter ha ansetts sakna sadan formaga?°.

Klaganden dverklagade darfor vart och ett av de dverklagade besluten till tribunalen.

% Varorna och tjansterna omfattas av klasserna 7, 11, 16, 29-32 och 35 samt klasserna 29, 30 och 35 i Nicedverenskommelsen.

I den mening som avsesi artikel 7.1 ci forordning nr 40/94, nu artikel 7.1 ci férordning nr 207/2009, vilken i sin tur har ersatts av artikel 7.1
ci férordning 2017/1001.

I den mening som avses i artikel 7.1 b i ovanndmnda férordning nr 40/94, nu artikel 7.1 b i ovannamnda férordning nr 207/2009, vilkeni sin
tur har ersatts avartikel 7.1 b i ovanndmnda forordning 2017/1001.

De som ansokt om ogiltighetsforklaring ansag att de aktuella varumérkena stred mot allman ordning (i den mening som avses i artikel 51.1 a
i forordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a i férordning nr 207/2009, som i sintur nu ar artikel 59.1 a i férordning nr 2017/1001) och artikel 7.1 f
i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 f i forordning nr 207/2009, som i sin tur nu ar artikel 7.1 fi férordning nr 2017/1001)).
Overklagandenamnden awisade detta pastdende pa grund av att det ingetts for sent. Denna fraga prévades séledes varken av
Overklagandenamnden eller ddrefter av tribunalen.

0 MalenIceland Foods/EUIPO - [slandsstofa (Promote Iceland) m.fl. (ICELAND) (T-1 05/23) gallande ordmarket ICELAND och Iceland
Foods/EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) gallande figurmarket Iceland.

27
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Tribunalen erinrar inledningsvis om att registrering av geografiska namn som
varumarken ar forbjudet i tva fall. Det forsta fallet géller registrering av geografiska
namn som varumarken nar dessa pekar ut vissa geografiska platser som redan ar
ansedda ellerkandafér den berdrda varu- eller tjanstekategorin och som darfér enligt
omsattningskretsens uppfattning har en koppling till denna kategori. Det andra fallet
galler registrering av sddana geografiska namn som kan komma att anvandas av
foretag, vilka aven ska vara tillgangliga for dessa sasom geografiska
ursprungsbeteckningar for den berdrda varu- eller tjanstekategorin.

Tribunalen konstaterar vidare att beddmningen av de omtvistade varumarkenas
beskrivande karaktar kraver att andra relevanta faktorer beaktas, sasom kannedomen
om Island och dess sardrag samt kopplingen mellan varu- och tjdnstekategorierna och
de omtvistade varumarkena.

Tribunalen papekar harvidlag att de omtvistade varumarkena anger namnet pa ett land
som geografiskt liggeri Europa och som bestdr av ett relativt glest befolkat territorium
med en stdrre areal anvissa medlemsstateri unionen och Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES).

Tribunalen papekar attordet Iceland var kdnt av en betydande del av
omsattningskretsen, bestdende av den engelsksprakiga allmanheten i unionen.

Tribunalen bekraftar vidare att den bevisning som stora 6verklagandenamnden lade till
grund for sin bedémning visade for det forsta att Island var ett land som respekterade
miljon bland annat pa grund av de manga geotermiska kraftverken och
vattenkraftverken, for det andra att Island var en uppskattad turistdestination och, for
det tredje, att Island tillhandaholl ett brett utbud av varor och tjanster och i samband
darmed upprattholl viktiga affarsforbindelser med EES-landerna.

Tribunalen noterar aven att en rad omstandigheter ska beaktas sdsom de foérelagvid
tidpunkten for ansdkan om registrering av de aktuella varumarkena, och sdsom de
kommer att foreligga i framtiden och som inte enbart begransar sigtill en frdga om det
renommé Island atnjot hos omsattningskretsen eller kan komma att dtnjuta i framtiden,
i samband med de varor eller tjanster som omfattas av de omtvistade varumarkena.
Islands olika sardrag ar dessutom viktiga for att avgorai vilken man de aktuellavarornas
eller tjansternas geografiska ursprung, enligt omsattningskretsens uppfattning, kan vara
relevant for bedoémningen av de berdrda varornas eller tjansternas kvalitet eller andra
egenskaper. Avsamma skal finner tribunalen att stora 6verklagandenamnden gjorde en
riktig beddmning nar den beaktade det ekonomiska valstandet (inbegripet
bruttonationalprodukten (BNP)), den kvalificerade arbetskraften och férekomsten av
olika industrier, eftersom dessa kriterier kunde gora det majligt att avgéra om Island
kunde bli kant eller ansett som geografisk ursprungsort for de aktuella varorna och
tjansterna.

Vad vidare galler livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt vatskor
avsedda som livsmedel, anser tribunalen att de omstridda varumarkena har en
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beskrivande karaktari forhallande till dessa varor. Vid tidpunkten for ansdékan om
registrering av de omstridda varumarkena producerade Island ett brett utbud av sddana
varor och kunde producera andraav dem. Nar en av dessavaror séljsunder ett avde
omtvistade varumarkena, kan den anses hérréra fran detta land. Aven under
antagandet att Islands nuvarande export av livsmedel i allménhetinte star for en relativt
betydande del av landets export, finner tribunalen att ett sddant pastdende inte
paverkar den beskrivande kopplingen mellan varumarket och de berérda varorna,
eftersom det inte beaktar attdet ar rimligt att en kopplingi framtiden kan komma att
goras mellan de omtvistade varumarkena och de varor som omfattas.

Slutligen konstaterar tribunalen att stora 6verklagandenamnden gjorde en detaljerad
analys av de omtvistade varumarkenas beskrivande karaktar med avseende pa samtliga
ifrdgavarande varor och tjanster. Vad vidare galler figurmarket Iceland®' anger
tribunalen vidare att varken det omtvistade varumarkets typografi eller farg ger
varumarket en ovanlig eller sldende effekt. Ordelementet i ndmnda varumarke
framstalls namligen med vita bokstaver i en standardfont, utan nagra typografiska
sardrag. Aven om ordelementet visserligen framtrader mot en rektangular bakgrund
som ar réd, orange och gul, dar den gula och orangea fargen ger ett nagot urtvattat
intryck, ar fargade bakgrunder, bland annat orangea och gula saddana, vanligt
forekommande i reklam och paforpackningar och betraktas darfor av konsumenten
som ett dekorativt inslag. Under dessa omstandigheter tjanade det omtvistade
varumarkets figurelement endast till att exponera varumarkets ordelement och andrade
inte pa nagot satt det beskrivande innehall som ordelementet férmedlade.

Vad géller artikel 12 b i férordning nr40/9432, som ror begransningen av ett varumarkes
rattsverkan som gor det méjligt att anvanda namnet”Iceland” paislandska enheter,
erinrar tribunalen om att denna bestammelse bland annat syftar till att |6sa problem
som uppkommer da ett varumarke som helt eller delvis bestar av ett geografiskt namn
har registrerats och gerintetredje manratt att bruka ett sddant namn som varumarke,
utan garanterar endastatt de kan anvanda namnet i upplysningssyfte, det vill sdga som
upplysning om det geografiska ursprunget, férutsatt att anvandningen skeri enlighet
med god affarssed. Den omstandigheten att artikel 12 b i férordning nr 40/94 ska
sakerstalla att alla ekonomiska aktorer fritt kan anvanda uppgifter om egenskaper hos
varor eller tjanster gor det inte mojligt att sakerstalla skyddet av allmanintresset, som
ligger till grund for artikel 7.1 ci samma forordning. Némnda omstandighet tydliggor
tvartom intresset av att det absoluta registreringshindret i artikel 51.1 a, jamférd med
artikel 7.1 cii forordning nr 40/94, faktiskt tillampas pa kannetecken som kan visa en
egenskap hos de varoreller tjanster for vilka varumarket har registrerats.

3" Dom avden 16 juli 2025, Iceland Foods/EUIPO - Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, EU:T:2025:730).
#  Sedermera artikel 12 biférordning nr 207/2009, nu artikel 14 biférordning 2017/10071.
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4. Varumarkensom endast bestar avkannetecken eller upplysningar som
har kommit att blien sedvanlig beteckning

Dom avden 16 mars 2006, Telefon & Buch/harmoniseringskontoret - Herold Business Data
(WEISSE SEITEN) (T-322/03, EU:T:2006:87)

“Gemenskapsvarumdrke - Upptagande till sakprévning - Oférutsebar hdndelse - Ansékan om
ogiltighetsférklaring - Artikel 51.1 a i férordning (EG) nr 40/94 - Ordmdrket WEISSE SEITEN -
Absoluta registreringshinder - Artikel 7.1 b-d i forordning nr 40/94”

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH ansdkte hos harmoniseringskontoret om
registrering av uttrycket WEISSE SEITEN for olikavaror33, Herold Business Data GmbH &
Co. KG ansokte om ogiltighetsforklaring av registreringen med stdd av artikel 7.1 b-d och
g i forordning nr 40/94. Ansokan bifélls delvis av harmoniseringskontorets
annulleringsenhet. Overklagandenamnden férklarade varumarket ogiltigt med
motiveringen att det for varor i klasserna 9 och 16 endast bestod av kannetecken eller
upplysningar som i det dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna
handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning. Vidare ansagden attartikel 7.1 b
och ciforordning nr40/94 aven var tillamplig pa alla beroérda varor och tjanster.

Tribunalen ogillade talan mot det sistnamnda beslutet och understrok inledningsvis att
fragan huruvida ett varumarke ar en sedvanlig beteckning endast kan bedémas delsi
forhallande till devaror eller tjanster som avses med varumarket, aven om
bestammelsen i fragainte uttryckligen hanvisar till dessa, dels i forhallande till hur
omsattningskretsen uppfattar varumarket. Tribunalen preciserar i fraga om
omsattningskretsen atthansyn ska tastill de férvantningar som en
genomsnittskonsument av det ifrdgavarande varuslagetkan antas ha och som férvantas
vara normaltinformerad samt skaligen uppmarksam och upplyst. Tribunalen anger
slutligen att kannetecken eller upplysningar som utgér ettvarumarke, och i detdagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig
beteckning for den vara eller tjanst som avses med detta varumarke, inte ar [ampliga for
att sarskilja ett foretags varor eller tjdnster fran andra foretags och fyller darfor inte
varumarkets huvudsakliga funktion.

Mot bakgrund av dessa 6vervaganden anser tribunalen att ordkombinationen WEISSE
SEITEN i forevarande fall inte borde ha registrerats som gemenskapsvarumarke for
varor i klasserna 9 och 16 i Nicedverenskommelsen, pa grund av att det foreligger ett
sadant absolut registreringshinder som avsesi artikel 7.1 d i forordning nr 40/94. Det
har namligen visats att den tysksprakiga genomsnittskonsumenten anser att uttrycket
weilde Seiten, vid tidpunkten for ansdkan om registrering av varumarket, hade blivit

3 Detrorde sigomvaror i klasserna 9, 16, 41 och 42 i Nicedverenskommelsen.
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allmant férekommande som en generisk beteckning for telefonkatalogen for enskilda,
inte bara i pappersform utan dveni elektronisk form.

Dom avden 18 maj 2018, Mendes/EUIPO - Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17,
EU:T:2018:282)

"EU-varumdrke - Upphdvandeférfarande - EU-ordmdrket VSL#3 - Varumdrke som blivit en
allmén beteckning i handeln fér en vara eller tjcnst for vilken varumdrket ér registrerat -
Varumdrke som kan vilseleda allmdnheten - Artikel 51.1 b och ci férordning (EG) nr 207/2009 (nu
artikel 58.1 b och c i férordning (EU) 2017/1001)”

Actial Farmaceutica Srl varinnehavare av EU-ordmarket VSL # 3 for farmaceutiska
produkter. Mendess.u.r.l. ansdkte om att detta varumarke skulle forklaras ogiltigt och
gjorde gallande dels att det pa grund av intervenientens verksamhet eller passivitet
hade bliviten allman beteckningi handeln for de aktuellavarorna, dels att det vilseledde
allmanheten pa grund av dess anvandning. Ansokan avslogs av
harmoniseringskontorets annulleringsenhet. Detta beslut dverklagades och avslogs av
Overklagandenamnden.

Tribunalen ogillar 6verklagandetav sistndmnda beslut och papekarinledningsvis att det
framgar avdomstolens praxis, som ar analogt tillamplig pa artikel 51.1 b i forordning

nr 207/2009, att denna artikel avser en situation i vilken varumarket inte langre kan fylla
funktionen att ange varans ursprung. Bland varumarkets olika funktioner har
ursprungsangivelsefunktionen en vasentlig roll, eftersom den gor det mojligt att
sakerstalla att denvara eller tjdnst som avses med market harror fran ett visst foretag
och gor det saledes mojligt att sarskilja dennavara eller tjanst fran andra féretags varor
och tjanster. Namnda foretag ar det foretag under vars kontroll varan eller tjansten
salufors. Unionslagstiftaren har bekraftat varumarkets ursprungsangivelsefunktion
genom atti artikel 4 i forordning nr 207/2009 foreskriva att tecken som kan aterges
grafiskt kan utgodra ett varumarke endast under forutsattning att de kan sarskilja ett
foretags varor eller tjanster fran andra foretags varor eller tjanster.

I artikel 7 i forordning nr 207/2009 anges i vilka situationer varumarket inte kan fylla
funktionen att ange ursprung, medan artikel 51.1 b i samma férordning avser den
situationen att varumarket har bérjat anvandas sa allmant att det kannetecken som
utgdr varumarket tenderar att beteckna den kategori, det slageller den art av varor eller
tjanster som registreringen avser, och inte langre betecknar specifika varor eller tjanster
som harror fran ett visst foretag. Varumarket har blivit en allman beteckning och har
saledes forlorat sin sarskiliningsférmaga, varfor det inte langre kan fylla
ursprungsangivelsefunktionen. Varumarkesinnehavaren kan da inte langre gora
gallandessina rattigheter enligt artikel 9 i férordning nr 207/2009 om, for det forsta,
varumarket har blivit en allman beteckning i handeln for den vara eller tjanst for vilken
det ar registrerat och, for det andra, detta ar en féljd avinnehavarens atgarder eller
passivitet. Dessa villkor ar kumulativa.
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Tribunalen erinrar darefter om den rattspraxis enligt vilken omsattningskretsen - i de
fall da det finns fleraled i distributionskedjan innan den varafor vilken varumarket ar
registrerat nar konsumenten eller slutanvandaren - vid beddmningen av om ndmnda
varumarke har blivit en allman beteckning i handeln fér denifragavarande varan av
samtliga konsumenter eller slutanvandare och, beroende pavad som kannetecknar
marknaden for den ifrdgavarande varan, utgors av samtliga naringsidkare som salufor
den. Varumarket ar namligen en integrerad del aven kommunikationsprocess mellan
saljare och kdpare. Denna process uppnar enbart den effekt som efterstravas och
varumarket uppfyller enbart den funktion som berattigar dess existens narbada
parterna i kommunikationen "uppfattar” varumarket, det vill saga kanner till dess
funktion att ange ursprung. Om en av de bada grupperna uppfattar varumarket som en
generisk beteckning sa éverforsinte deninformation som ska formedlas genom
varumarket. Varumarket kan emellertid fortfarande, trots att kdpareninte kanner till
egenskapen avvarumarke, uppfylla sin funktion attange ursprung for varan nar ett
mellanled har ett avgorande inflytande pa kdparens kdpbeslut och dess kdannedom om
varumarkets funktion att ange varans ursprung pa sa satt leder till enlyckad
kommunikationsprocess. Detta ar fallet nar det pa den relevanta marknaden ar vanligt
attradgivning som ar avgorande for kopbeslutet IAamnasi mellanledeteller handlaren
sjalv fattar kopbeslut for konsumenten, sdsom ar fallet med farmaceuter och lakare med
avseende pa receptbelagda lakemedel.

Aven om omsattningskretsen framfor allt utgérs av konsumenter och slutanvandare ska
saledes aven de mellanled som har en rollvid bedémningen av om varumarket har blivit
en allman beteckning beaktas. Av denna rattspraxis foljer att den omsattningskrets vars
uppfattning ska beaktas vid bedémningen av huruvida det omstridda varumarket har
blivit en allman beteckningi handeln for den vara som saluférs under varumarket ska
faststallas med hansyn till vad som kdnnetecknar marknaden for varan i fraga.

5. Kannetecken somendast bestaravvaransform

Dom avden 14 september 2010 (stora avdelningen), Lego Juris/harmoniseringskontoret
(C-48/09 P, EU:C:2010:516)

“Overklagande - Férordning (EG) nr 40/94 - Gemenskapsvarumdrke - Funktionen av formen pd en
vara som dr foremal for varumdrkesregistrering - Registrering av ett tredimensionellt kdnnetecken
i form av ovansidan och tvad sidor pd en LEGO-kloss - Ogiltigférklaring av registreringen pa
begdran av ett foretag som sdljer leksaksklossar med samma form och dimensioner - Artikel 7.1 e
ii i férordningen - Kidnnetecken som endast bestdr av en form pd en vara som krdvs for att uppnd
ett tekniskt resultat”

Kirkbi A/S, ett foretag vars rattigheter har évergatt till Lego Juris A/S, registrerade det
tredimensionella kannetecken som bestar av en rod LEGO-kloss som EU-varumarke.
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Mega Brands Inc. ansokte om att denna registrering skulle forklaras ogiltig med stéd av
artikel 7.1 a, eii och iii samt f i forordning nr 40/94, vilket beviljades av
harmoniseringskontorets annulleringsenhet. Detta beslut faststalldes forstav
harmoniseringskontorets stora éverklagandenamnd och darefter av tribunalen3*, med
motiveringen att det omstriddavarumarketendast bestod av en form pa en vara som
kravs for att uppna ett tekniskt resultat.

Domstolen ogillar éverklagandet och preciserar rackvidden av och kriterierna for
beddmning av det absoluta registreringshinder som avser kannetecken som endast
bestar av en varas form®.

Domstolen anger for det forsta att alla kinnetecken som "endast” bestar av enform pa
en vara som kravs for att uppna ett tekniskt resultat omfattas av registreringshindret,
nar formens allavasentliga sardrag svarar mot den tekniska funktionen, varvid
férekomsten av sardrag som inte ar vasentliga och som inte fyller nagon teknisk
funktion saknar relevansi detta sammanhang. Denna tolkning aterspeglar
uppfattningen att det saknar betydelse, for fragan huruvida ett tredimensionellt
kdnnetecken endast bestar av enform pa en vara som kravs for att uppna ett tekniskt
resultat, att ett kdnnetecken, vars vasentliga bestandsdelar foljer av den tekniska l6sning
som kannetecknet ger uttryck for, innehaller ett eller flera mindreinslag av
godtycklighet. Eftersom det registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 eiii
forordning nr40/94 enligt denna tolkning endast ar tillampligt nar ettkanneteckens
samtliga vasentliga sardrag ar funktionella, sakerstalls det att registrering av ett
kannetecken som varumarke inte kan férbjudas med stod av denna bestammelse, om
formen pa varan inkorporerar en betydande icke-funktionell bestandsdel, sdsom en
dekorativ eller fantasifull bestandsdel som ar av stor betydelse for formen.

Domstolen framhaller for det andra att registreringsansékan endast kan avslas om det
ar fraga om en form "som kravs” for att uppna det tekniska resultat som asyftas. Detta
rekvisitinnebar emellertid inte att den aktuella formen maste vara den enda form med
hjalp av vilken det tekniska resultatet kan uppnas. Det ar visserligeni vissa fall sa att
samma tekniska resultat kan uppnas genom olika Idsningar. Det kan saledes finnas
alternativa former, som har andra dimensioner eller en annan utformning, med hjalp av
vilka samma tekniskaresultat kan uppnas. Denna omstandighet far emellertid inte i sig
till foljd att det efter det att den aktuella formen har registrerats som varumarke
fortfarande ar mojligt fér de andra ekonomiska aktorerna att utnyttja den tekniska
l6sningen. Enligt artikel 9.1 i férordning nr 40/94 kan registrering som varumarke av
formen pa en vara vilken uteslutande har funktionella egenskaper géra det mojligt for
innehavaren av varumarkesregistreringen attférbjuda andra foretag att inte endast
anvanda samma form, utan dven att anvanda liknande former. Det foreligger saledes en
risk for att rattighetsinnehavarens konkurrenter inte heller kan anvanda ett stort antal

* Dom avden 12 november 2008, Lego Juris/harmoniseringskontoret - Mega Brands (R6d LEGO-Kkloss), T-270/06, EU:T:2008:483.
% | den mening som avses i artikel 7.1 e i i férordning nr 40/94.
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alternativa former. Detta galler sarskilt nar det finns flera registreringar av olika former
av en vara vilka uteslutande har funktionella egenskaper, vilket riskerar att helt och
hallet hindra andra féretag fran att tillverka och saluféra vissa varor med en bestamd
teknisk funktion.

Domstolen anger for det tredje att den situation som ett foretag som har utvecklat en
teknisk I6sning befinnersigi, i forhallande till konkurrenter som pa marknaden salufér
plagiat avformen pd varan som inkorporerar exakt samma l6sning, inte kan skyddas
genom att foretaget tillats att genom registrering fa monopol pa det tredimensionella
kannetecken som formen utgor. Situationen kan daremot i férekommande fall prévas
mot bakgrund av bestammelserna om illojal konkurrens.

For det fjarde understryker domstolen att en korrekt tillampning av artikel 7.1 eii i
forordning nr40/94 forutsatter att de vasentliga sardragen for tredimensionella
kdnnetecken pa vederbdrligt satt identifieras avden myndighet som har ansvaret for att
prova ansdkan om registrering av formen som varumarke. Begreppet "vasentliga
sardrag” ska sdledes forstas s, att det avser kannetecknets viktigaste bestandsdelar.
Identifieringen av de vasentliga sardragen ska goras fran fall till fall. Det finns namligen
inte nagon systematisk hierarki mellan de olika typerna av bestandsdelar i ett
kdnnetecken. Den behdriga myndigheten kan for 6vrigt, nar den undersoker ett
kdnneteckens vasentliga sardrag, antingen direkt grunda sig pa helhetsintrycket av
kdannetecknet, eller forst gora en successiv genomgang av de olika bestandsdelar som
kannetecknet utgodrs av. Identifieringen av ett tredimensionellt kdnneteckens vasentliga
sardrag kan, med avseende pa en eventuell tillampning av det registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 e ii i férordningen, beroende pd omstandigheterna och sarskilt
mot bakgrund av hur svart det ar att identifiera dem, dessutom goras genom en enkel
visuell beddmning av kannetecknet eller, tvartom, genom en fordjupad prévninginom
ramen for vilken hansyn tas till omstandigheter som kan vara till hjalp vid bedémningen,
sasom undersoékningar och expertutldtanden, eller uppgifter om immateriella
rattigheter som tidigare beviljats med avseende pa samma vara. Nar ett kanneteckens
vasentliga sardrag val identifierats, ankommer det pa den behériga myndigheten att
proéva huruvida dessasardrag svarar mot den aktuellavarans tekniska funktion. Artikel
7.1 eiiiforordningen ar namligen inte tillamplig nar ett féretags ansékan om
registrering som varumarke av formen paen varaavser en form som innehaller en icke-
funktionell bestandsdel, sdsom en dekorativ eller fantasifull bestandsdel, av stor
betydelse. De konkurrerande féretagen kan i sadant fall 1att fa tillgang till alternativa
former med motsvarande funktion, vilket innebar att detinte foreligger nagon risk for
att den tekniska losningeninte ar tillganglig. Den tekniska I6sningen skulle i ett sadant
fall utan svarighet kunnainkorporeras av varumarkesinnehavarens konkurrenter i
sadana former av envara som inte innehdller samma icke-funktionella bestandsdel som
den form som namnda innehavares vara har, vilka former saledes varken ar identiska
eller liknar den sistnamnda formen.
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Domstolen finner for det femte att den uppfattning som genomsnittskonsumenten
antas ha av kdnnetecknet inte ar avgorande vid tillampningen av det registreringshinder
som foreskrivs i artikel 7.1 e ii i forordning nr40/94, utan kan pasin hoéjd vara en
relevant omstandighet som kan beaktas vid den behoériga myndighetens identifiering av
ett kdnneteckensvasentliga sardrag.

Dom avden 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/harmoniseringskontoret (Atergivning av en
hogtalare) (T-508/08, EU:T:2011:575)

"Gemenskapsvarumdrke - Ans6kan om registrering som gemenskapsvarumdrke av
tredimensionellt varumdrke - Atergivning av en hégtalare - Harmoniseringsbyrdns skyldighet att
félja en dom om ogiltigforklaring av ett beslut fran en av dess dverklagandendmnder - Artikel 63.6
i forordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 65.6 i forordning (EG) nr 207/2009) - Absolut
registreringshinder - Kdnnetecken som endast bestdr av en form pden vara som ger varan ett
betydande vdarde - Artikel 7.1 e iii i férordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i férordning
nr207/2009)"

Bang & Olufsen A/S ingav en ansdkan om registrering som gemenskapsvarumarke av ett
tredimensionellt kdinnetecken bestdende av formen pa en hogtalare till
harmoniseringskontoret. Granskaren avslog ansékan med motiveringen att varumarket
saknade sarskiljningsformaga och att det inte hade forvarvat sarskiljningsformaga
genom anvandning®®. Detta beslut faststalldes forst av éverklagandenamnden, men
ogiltigforklarades darefter av tribunalen®’. Mot bakgrund av den domen fran tribunalen,
upphéavde éverklagandenamnden granskarens beslut i den del det avsadg varumarkets
sarskiljningsformaga och avslog registreringsanstkan med motiveringen att
kdnnetecknet i fraga endast bestod av enform pa en vara som ger varan ett betydande
varde.

Tribunalen ogillar éverklagandet av sistnamnda beslut och faststaller
overklagandenamndens beslut. Den preciserar vidare innebdrden av det absoluta
registreringshindret for kdannetecken som endast bestarav en form pa envara som ger
varan ett betydandevardei den meningsom avses i artikel 7.1 e iii) i férordning

nr 40/94, och férvarv av sarskiljningsformaga genom anvandningi den mening som
avses iartikel 7.3 i dennaférordning.

Tribunalen understryker att ett kdnnetecken som omfattas av tillampningsomradet for
artikel 7.1 e i férordning nr 40/94 aldrig kan forvarva sarskiljningsférmaga, i den mening
som avses i artikel 7.3 i férordningen, till foljd av den anvandning som har gjorts av det.
Denna mojlighet foreligger dock enligt sistnamnda bestammelse for de kannetecken
som omfattas av de registreringshinder som foéreskrivsi artikel 7.1 b-di férordning

nr 40/94.

%1 den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.3 i férordning nr 40/94.

¥ Dom avden 10 oktober 2007, Bang & Olufsen/harmoniseringskontoret (Formen p& en hogtalare) (T-460/05, EU:T:2007:304).
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Om en provning av ett kannetecken mot bakgrund av artikel 7.1 e i férordning nr 40/94
leder till konstaterandet att ett av kriterierna som namnsi denna bestammelse ar
uppfyllt,innebar detta sdledes att kdannetecknetinte behdver prévas mot bakgrund av
artikel 7.3 i forordningen, eftersom det i sddantfall star klart att detinte kan registreras.
Att den vidare provningen i ett sadant fall inte behdver goras forklarar intressetav att
forst gora en provning av kannetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i forordning
nr40/94idefall dar en tillampningav flera i artikel 7.1 féreskrivna absoluta
registreringshinder ar maojlig. Detta kan dock inte tolkas som en skyldighet att forst
prova kannetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i férordning nr 40/94.

6. Varumarkensomstrider motallmanordning eller mot allméan moral

Dom avden 15 mars 2018, La Mafia Franchises/EUIPO - Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)
(T-1/17,EU:T:2018:146)

"EU-varumdrke - Ogiltighetsfoérfarande - EU-figurmarket La Mafia SE SIENTAA LA MESA - Absolut
registreringshinder - Varumdrken som strider mot allmén ordning eller mot allmén moral -
Artikel 7.1 fi férordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 f i férordning (EU) 2017/1001)"

La Honorable Hermandad, SL, som eftertratts av bolaget La Mafia Franchises, SL, var
innehavare av EU-figurmarket La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Republiken Italien ansokte
om att detta varumarke skulle forklaras ogiltigt, eftersom det ansags strida mot allman
ordning och mot allman moral. Ansékan bif6lls av EUIPO:s annulleringsenhet och dess
beslut faststalldes av éverklagandenamnden.

Tribunalen ogillar dverklagandet och lamnar narmare uppgifter om bedémningen av det
absoluta registreringshinder som avser hot mot allman ordning eller mot allman morali
den mening som avses i artikel 7.1 fi férordning nr 207/2009.

Tribunalen anger forstatt allmanintresset bakom det absoluta registreringshindret i
artikel 7.1 fiférordning nr207/2009 ar att forhindra registrering av kannetecken vars
anvandninginom unionen skulle stéra den allmanna ordningen eller den allmanna
moralen. En EU-varumarkesregistrering strider mot detta absoluta registreringshinder
bland annat om varumarket ar djupt stétande.

Vidare finner tribunalen att bedémningen av om detta registreringshinder foreligger inte
kan grundas pa uppfattningen hos den del av omsattningskretsen som inte chockeras av
nagonting, och ej heller hos den del av omsattningskretsen som ar mycket lattstott.
Denna beddmning ska i stallet foretas utifran en vettig person som ar kanslig och
toleranti medelhdg omfattning. Vid bedémningen av detta registreringshinder kan
omsattningskretsen inte endast utgéras avdem som de aktuella varorna eller tjansterna
direkt vander sig till. Man ska namligen beakta att de kannetecken som avses med
registreringshindret chockerar inte bara demsom de aktuellavarorna eller tjansterna
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vander sig till, utan aven andra som - utan att de berdrs av varorna och tjansterna - till
vardags kommer att konfronteras med kannetecknet indirekt.

Tribunalen framhaller vidare att omsattningskretsen som ar hemmahorande inom
unionen per definition ar hemmahorande i en medlemsstat, och de kdnnetecken som
kan uppfattas som stridande mot allman ordning eller allman moral ar inte desamma i
samtliga medlemsstater, vilket bland annatkan bero pa sprakliga, historiska, sociala
eller kulturella betingelser. Vid tillampningen av namnda absoluta registreringshinder
ska foljaktligen inte baraforhallanden som ar gemensamma for alla medlemsstater i
unionen beaktas, utan dven de sarskilda forhallanden som gor sig géllande i de enskilda
medlemsstaterna och som kan paverka uppfattningen hos omsattningskretseni dessa
medlemsstater.

Tribunalen preciserar slutligen att nar ett kannetecken ar sarskilt chockerande eller
stétande ska det anses strida mot allman ordning och allman moral, oavsettvilka varor
och tjanster som tecknet registrerats for. Det foljer vidare av de olika styckena i

artikel 7.1 i féorordning nr 207/2009 att dessa avser inneboende egenskaper hos det
aktuella varumarket, och inte omstandigheter som ror upptradandet hos
varumarkessokanden.

Dom avden 27 februari 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, EU:C:2020:118)

"Overklagande - EU-varumdrke - Férordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 7.1 f - Absolut
registreringshinder - Varumérke som strider mot allmén moral - Ordkdnnetecknet Fack Ju Géhte
- Avslag pa registreringsansdkan”

Constantin Film Produktion ingav till EUIPO en anstkan om registrering som
EU-varumarke av ordkdnnetecknet”Fack Ju Géhte"” - vilket dessutom ar titeln pd en tysk
filmkomedi som producerats av klaganden - for olika varor och tjanster3&. Granskaren
avslog emellertid registreringsansokan med motiveringen att den stred mot allman
ordning och mot allman moral®°. Detta beslut faststalldes forst av
overklagandenamnden, och darefter av tribunalen“.

Efter 6verklagande fran klaganden upphaver domstolen tribunalens dom och
ogiltigforklarar EUIPO:s éverklagandenamnds beslut. Den uttalar sig om begreppet
allman moral och kriterierna for beddomning av det registreringshinder som foreskrivsi
artikel 7.1 fiférordning nr207/20009.

|Il

Domstolen preciserar inledningsvis att eftersom begreppet "allman moral” inte
definieras i forordning nr 207/2009 ska det tolkas med beaktande av dess gangse
betydelse och det sammanhang i vilket det vanligtvis anvands. Detta begrepp avser, i sin

*  Detrorde sig om varor och tjdnster i klasserna 3,9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 och 41 i Nice6verenskommelsen.

¥ | den mening som avses i artikel 7.1 f i férordning nr 207/2009, jimférd med artikel 7.2 i samma férordning.
4 Dom avden 24 januari 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Gohte) (T-69/17, EU:T:2018:27).
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gangse betydelse, grundlaggande moraliska varden och normer som ett visst samhalle
har vid en viss tidpunkt. Dessavarden och normer, som kan variera i tid och rum, ska
beddmas med hansyn till den sociala konsensus som radde i detta samhalle vid
tidpunkten for bedémningen. Vid denna beddémning ska vederbérlig hansyn tas till det
sociala sammanhanget, i férekommande fall inbegripetden kulturella, religiésa eller
filosofiska mangfald som detta sammanhang kannetecknas av.

Domstolen papekar dessutom att frdgan huruvida ett kdinnetecken som ar féremal for
registreringsansokan strider mot allman moral kraver en beddmning av samtliga
omstandigheteri det enskilda fallet for att faststalla hur omsattningskretsen uppfattar
ett sddant kdannetecken om det anvands som varumarke for de varor eller tjanster som
ansokan avser. Domstolen preciserar harvidlag att det inte ar tillrackligt att
kdannetecknet i fraga kan anses smaklost. Vid tidpunkten for provningen ska
omsattningskretsen uppfatta kannetecknet som ofdrenligt med samhallets
grundlaggande moraliska varden och normer, sasom de foreligger vid denna tidpunkt.
FOr att avgora om sa ar fallet ska man utga fran uppfattningen hos en fornuftig person
med en genomsnittlig niva av kanslighet och tolerans, med beaktande av det
sammanhang dar varumarket kan patraffas och, i forekommande fall, de sarskilda
omstandigheternai den berdrda delen av unionen. | detta sammanhang ar
omstandigheter sdsom lagstiftning och administrativ praxis, den allmanna opinionen
och, i forekommande fall, det satt pa vilket omsattningskretsen tidigare har reagerat pa
kannetecknet eller liknande kannetecken, samt évriga omstandigheter som kan
mojliggora en beddmning av omsattningskretsens uppfattning, av relevans. Det kan
saledes inte vara begransat till en abstrakt bedomning av det sékta varumarket, eller
vissa delar av detta varumarke, utan det ska styrkas att omsattningskretsen faktiskt
uppfattar anvandningen av varumarket i det konkreta och aktuella sociala
sammanhanget som ofdrenligt med samhallets grundldaggande moraliska varden och
normer. Dessutom ska yttrandefriheten, som stadfasts i artikel 11 i Europeiska unionens
stadga om de grundlaggande rattigheterna, beaktas. Det stdds av saval skal 21 i
forordning nr2015/24244om andring av forordning nr 207/2009 som skal 21 i
forordning nr2017/1001, i vilka det uttryckligen betonas att det ar nédvandigt att
tilldmpa dessa férordningar pa ett satt som sakerstaller full respekt for grundlaggande
fri- och rattigheter, sarskilt yttrandefriheten.

Vad narmare bestamt betraffar det kdinnetecken som ar foremal for prévning finner
domstolen att det emellertid inte pa nagot satt ar nédvandigt att filmtiteln beskriver
filmens innehadll for att den ska kunna utgora en relevant kontextuell omstandighet,
vilken kan ligga till grund for beddmningen av huruvida omsattningskretsen uppfattar
det som att denna titel och ett likalydande varumarke strider mot allman moral. Att en

# Europaparlamentets och rddets férordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om &ndring av radets férordning (EG) nr 207/2009
om gemenskapsvarumarken och av kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumarke samt om upphavande av kommissionens forordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for
harmonisering inom deninre marknaden (varumarken, monster och modeller) (EUT L341, 2015, s. 21).
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film har haft storaframgangar bevisar visserligen inte per automatik att dess titel och ett
likalydande ordkannetecken har blivit socialt accepterade, men detutgor likval ett
indicium pa att ensddan acceptans ar for handen, vilket ska beddmas mot bakgrund av
samtliga relevanta omstandigheteri det enskilda fallet for att konkret faststalla hur
kannetecknet skulle uppfattas om det anvandes som varumarke. Under dessa
omstandigheter, och med beaktande av att detinte har lagts fram ndgon konkret
bevisning som pa ett rimligt satt kan forklara varfor den tysksprakiga allmanheten skulle
uppfatta det aktuella ordkannetecknet som ofdrenligt med samhallets grundlaggande
moraliska varden och normer om det anvandes som varumarke, trots att denna
allmanhetinte tycks anse att de likalydande titlarna pa de ovannamnda komedifilmerna
strider mot allman moral, konstaterar domstolen att saval EUIPO:s 6verklagandendmnd
som tribunalen har gjorten felaktig tolkning och tillampning av artikel 7.1 f i férordning
nr 207/2009.

7. Vilseledande varumarken

Dom avden 13 maj 2020, SolINova/EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19,
EU:T:2020:199)

"EU-varumdrke - Ogiltighetsférfarande - EU-ordmdrket BIO-INSECT Shocker - Absolut
registreringshinder - Varumdrke dgnat att vilseleda allménheten - Artikel 7.1 g i férordning (EG)
nr207/2009”

Genom domen SolNova/EUIPO - Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), som
meddelades den 30 april 2020, ogiltigforklarade tribunalen delvis ett beslut av EUIPO, pa
den grunden att myndigheten hade gjort en oriktig beddmning nardenfann att
ordmarket BIO-INSECT Shocker inte var vilseledande for biocidprodukter.

Klaganden SolNova AG hade ansdkt om ogiltighetsforklaring av ordmarket BIO-INSECT
Shocker for samtliga varor som avsags med detta varumarke, inklusive biocidprodukter,
bland annat pa grund av att det var dgnat att vilseleda allmanheten om varornas art och
kvalitet. EUIPO avslog ans6kan med motiveringen att detomstridda varumarket inte var
agnat att vilseleda allmanheten, eftersom klaganden inte hade visat att varumarket
kunde kvalificeras som vilseledandei den mening som avses i artikel 7.1 g i férordning
nr 207/2009 och att en icke vilseledande anvandning av varumarket var mgjlig. | sitt
Overklagande till tribunalen gjorde klaganden bland annat gallande att
omsattningskretsen uppfattade det omtvistade varumarket som att det avsag
ekologiska produkter eller sarskilt miljévanliga varor.

Tribunalen erinrade inledningsvis om sin fasta praxis enligt vilken registrering av
varumarken som ar dgnade att vilseleda allmanheten endast far nekas med stod av
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artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 om konsumenten faktiskt vilseleds eller det
foreligger entillrackligt allvarlig risk for ett sddant vilseledande.

Efter att ha hanvisat till de bestammelser i forordning nr 528/201242 som definierar
begreppetbiocidprodukt och faststaller kraven pa markning och reklam fér sddana
produkter, konstaterade tribunalen att det framgar av dessa bestammelser att det ar
agnat att vilseleda konsumenterna om det férekommer uppgifter pa en sadan
biocidprodukt som dem for vilka det omtvistade varumarket ar registrerat som ger
anledning att tro att produkten ar naturlig, att den inte skadar halsan eller att den ar
miljovanlig. Det racker saledes att en uppgiftav detta slag finns pa en biocidprodukt for
att det ska anses foreligga en tillrackligt allvarlig risk for att konsumenterna vilseleds.

Tribunalen erinrade om att ordelementet "bio” i det omtvistade varumarket har
forvarvat klara associationer, som allmant sett leder tankarna till idén om respekt for
miljon, anvandning av naturliga amnen eller rentav ekologisk framstallning.

Tribunalenfannsaledes att det racker att ordet "bio” férekommer i biocidprodukter for
att det ska anses foreligga en tillrackligt allvarlig risk for att konsumenterna vilseleds.

Slutligen fann tribunalen, i motsats till EUIPO, att en mgjlighet att anvanda varumarket
pa etticke vilseledande satt, dven om detta skulle anses styrkt, inte utesluter att
artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009 har dsidosatts.

Dom avden 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez/EUIPO - Irland och Ornua (La
Irlandesa 1943) (T-306/20, EU:T:2022:404)43

"EU-varumdrke - Ogiltighetsférfarande - EU-figurmdérket La Irlandesa 1943 - Absoluta
ogiltighetsgrunder - Ogiltighetsforklaring meddelad av EUIPO:s stora 6verklagandendmnd -
Bevisning som dberopats for forsta gangen vid tribunalen - Relevant datum for prévningen av en
absolut ogiltighetsgrund - Varumdrke som ér dgnat att vilseleda allménheten - Artikel 7.1 g i
forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 7.1 g i férordning (EU) 2017/1001) - Ond tro - Artikel

52.1 b i férordning nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i férordning 2017/1001)”

Under artionden kopte Hijos de Moisés Rodriguez Gonzalez, SA, som ar klagande i
malet, irlandskt smor fran Ornua Co-operative Ltd och salde det till Kanariedarna
(Spanien) under varumarken som innehdll bestandsdelen”la irlandesa”. Efter det att
affarsforhallandethade upphortar 2011 fortsatte klaganden att sélja produkter under
dessa varumarken. Ar 2014 fick klaganden EU-figurmaérket La Irlandesa 1943 registrerat
hos EUIPO for olika livsmedelsprodukter4. Irland och Ornua Co-operative lamnadein en
ansokan till EUIPO om ogiltighetsforklaring av detta varumarke med motiveringen att

4 Artiklarna 3.1 a, 69.2 och 72.3 | Europaparlamentets och r&dets férordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahé&llande pa
marknaden och anvandning av biocidprodukter (EUT L 167, 2012, s.1).

Overklagandet av denna dom har inte tagits upp till prévning (beslut av den 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodriguez Gonzélez (EUIPO,
C-605/22 P, EU:C:2023:199).

Det rorde sig om sddana varor som kott och mejeriprodukter som omfattas av klass 29 i Nicedverenskommelsen.

43
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det var vilseledande och att ansdkan om registrering av varumarket hade gjorts i ond
tro*>. EUIPO:s annulleringsenhet avslog ansokan om ogiltighetsforklaring. EUIPO:s stora
overklagandenamnd upphavde emellertid annulleringsenhetens beslut och férklarade
det omtvistade varumarket ogiltigt. Némnden ansag att detta varumarke, vid tidpunkten
for ansdékan om registrering, var agnat attvilseleda allmanheten om de aktuella
varornas geografiska ursprung och att ansdkan om registrering av varumarket hade
gjortsiond tro.

Klaganden overklagade till tribunalen och yrkade att stora éverklagandenamndens
beslut skulle ogiltigforklaras. Tribunalen ogillar éverklagandet med motiveringen att det
omtvistade varumarket inte var vilseledande vid tidpunkten for registreringsansokan,
men att klaganden var i ond tro vid tidpunkten for registreringsansokan. Darvid
preciserar tribunalen villkoren for tillampning av begreppen "vilseledande varumarke”
och "ond tro hos sdkanden” i samband med varumarken som anger varornas
geografiska ursprung.

Tribunalen papekar inledningsvis att de spansktalande konsumenterna, som utgor
omsattningskretsen, tror att de aktuella varorna kommer fran Irland nar de ser det
omtvistade varumarket pa dessa varor.

Nar det sedan galler fragan huruvida det omtvistade varumarket ar vilseledande,
framhaller tribunalen att det, till skillnad fran prévningen av en ansékan om
upphavande®, dar omstandigheter som hanfor sig till tiden efter ingivandet av
registreringsansokan ska beaktas, sasom anvandningen av detta varumarke, kravs vid
provningen av en ansdkan om ogiltighetsférklaring som grundar sig pa varumarkets
vilseledande karaktar#’ att det visas att det kdnnetecken som ar féremal for
registreringsansokan i sigvar agnat attvilseleda konsumenten vid den tidpunkt da
ansokan gavs in, varvid den senare hanteringen av kannetecknet saknar betydelse. |
fraga om ogiltighetsforklaring ska det namligen bedémas huruvida varumarket fran
bérjan inte borde ha registrerats av skal som redan foreldg vid tidpunkten for ansokan,
eftersom beaktandet av senare intraffade omstandigheter endast kan tjanatill att
klargéra omstandigheterna vid denna tidpunkt.

| forevarande fall borde stora éverklagandenamnden ha prévat om det vid tidpunkten
for registreringsansokan inte forelag nagon motsattning mellan den information som
det omtvistade varumarket férmedlade och egenskaperna hos de produkter som avsags
i ansokan. Eftersom forteckningen éver varor inte innehdll ndgon uppgift om varornas
geografiska ursprung och saledes kunde omfattavaror fran Irland, foreldg det vid
tidpunkten for ansdkan inte ndgon sddan motsattning, vilketinnebar att det inte kunde
faststallas att detomtvistade varumarket var vilseledande vid denna tidpunkt. Stora
overklagandenamnden gjorde saledes fel som kritiserade klaganden for att inte ha

*  Asidosattande av artiklarna 7.1 g och 52.1 a och b i férordning nr 207/2009.
% | den mening som avses i artikel 51.1 ci férordning nr 207/20009.

4 Inférd med stéd av artikel 52.1 a jamférd med artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009.
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begransatforteckningentill produkter fran Irland. Eftersom det omtvistade varumarket
inte kunde anses varavilseledande vid tidpunkten for registreringsansokan, kunde inte
senare bevisning som inte avsag situationen vid denna tidpunkt bekrafta att det rorde
sig om vilseledande. Stora 6verklagandenamnden gjorde sig saledes skyldig till ett fel i
detta avseende.

Vad slutligen galler klagandens onda tro nar ansdkan om registrering av detomtvistade
varumarket gavs in“, konstaterar tribunalen att stora 6verklagandenamnden, for att
avgora denna fraga, med fog kunde grunda sig pa bevisning - och till och med pa
anvandningav varumarket - som hanfor sig till tiden efter registreringsansokan,
eftersom bevisningen utgjorde indicier rorande situationen vid den relevanta
tidpunkten.

| forevarande fall var, for det forsta, en icke forsumbar del av de varor som klaganden
salde under det omtvistade varumarket inte av irlandskt ursprung och motsvarade
séledes inte omsattningskretsens uppfattning darav. Aven om denna omstandighet
saknar relevans for provningen av huruvida varumarket ar vilseledande, sa ar dettainte
fallet vid prévningen av huruvida klaganden varit i ond tro. Eftersom spansktalande
konsumenter under artionden varit vana vid att det omtvistade varumarket anbringades
pa smor fran Irland, kunde de vilseledas vad géller dessavarors geografiska ursprung
nar klaganden val hade utvidgat anvandningen av varumarket till att omfatta andra
produkter an smor av irlandskt ursprung.

For det andra bekraftar de mal och drenden déar varumarken som liknar det nu aktuella
har ogiltigforklarats eller vagrats registrering av EUIPO och de spanska myndigheterna,
att det omtvistade varumarket kunde uppfattas som en upplysning om varornas
irlandska ursprung. De visar ocksa att anvandningen av varumarket for produkter som
inte har irlandskt ursprung var foremal for kontroverser om dess potentiellt
vilseledande karaktar, vilket klaganden med nddvandighet hade kannedom om vid
tidpunkten for registreringsansékan och som darfor ar av sadant slag att det styrker att
klaganden vari ond trovid denna tidpunkt.

For det tredje hade klaganden antagit en affarsstrategi att uppratta en associering med
varumarken innehdllande bestandsdelen "lairlandesa” som hade en koppling till
klagandens tidigare affarsforhdllande med Ornua Co-operative, for att fortsattaatt dra
fordel av detta affarsforhdllande som upphort och dartill hérande varumarken.

Tribunalen konstaterar foljaktligen att registreringen av det omtvistade varumarket
strider mot god affarssed och attstora dverklagandenamnden gjorde enriktig
bedodmning nar den slog fast att klaganden vari ond tro. Eftersom dennaslutsats i sig
kan motivera artikeldelen i stora dverklagandenamndens beslut, ogillar tribunalen
Overklagandet.

% | den mening som avses i artikel 52.1 b férordning nr 207/2009.
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8. Sokandensondatro

Dom avden 12 september 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO
(C-104/18 P, EU:C:2019:724)

"Overklagande - EU-varumdrke - Férordning (EG) nr 207/2009 - Absoluta ogiltighetsgrunder -
Artikel 52.1 b - Ansékan om varumdrkesregistrering har gjorts i ond tro”

| domen i malet Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), som
meddelades den 12 september 2019, upphavde domstolen tribunalens dom#° och
preciserade begreppet”ond tro” vid ansdkan om registrering av ett EU-varumarke.

Joaquin Nadal Esteban och Koton Magazacilik Tekstil Sanayive Ticaret, som ar ett
foretag som innehar figurmarkena KOTON, hade affarsférbindelser fram till ar 2004.
Joaquin Nadal Esteban ansokte den 25 april 2011 om registrering av figurmarket STYLO
& KOTON som EU-varumarke for varor och tjansteri klasserna 25,35 och 39 i
Nicedverenskommelsen. Till foljd av ett partiellt bifall av den invandning som framstallts
av Koton Magazacilik Tekstil Sanayive Ticaret och som grundades pa det féretagets
varumarken KOTON som registrerats for varor och tjansteri klasserna 18, 25 och 35,
registrerades varumarket STYLO & KOTON for tjansteri klass 39. Koton Magazacilik
Tekstil Sanayive Ticaret framstallde darfor en begaran om ogiltighetsforklaring pa
grundval av artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009, enligt vilken s6kandens ondatro nar
ansdkan om varumarkesregistrering gavs in ar en absolut ogiltighetsgrund.

Tribunalen faststallde det beslut om att avsla begaran om ogiltighetsforklaring som
fattats av EUIPO och fann att det inte kunde vara frdga om ond tro, eftersom det varken
foreldg identitet eller likhet som orsakade en risk for forvaxling mellan de varor eller
tjanster for vilka varumarkena hade registrerats. Domstolen fick, med anledning av
overklagandet, tillfalle att klargéra begreppet “ond tro”.

For det forsta preciserar domstolen att aven om begreppet “ond tro”, i enlighet med
dess normala betydelse i vanligt sprakbruk, forutsatter att det foreligger en ohederlig
installning eller avsikt, ska detta begrepp dessutom tolkas mot bakgrund av det
sammanhang i vilket varumarkesratten tillampas, vilket ar affarslivet. Bestammelserna
om EU-varumarken syftar sarskilt till att bidra till systemet med en icke snedvriden
konkurrens inom unionen, i vilket féretagen, for att kunna locka till sig kunder genom
kvaliteten pa sina varor eller tjanster, maste ha mgjlighet att sdsom varumarken
registrera kannetecken som gor det magjligt for konsumenten att utan risk for forvaxling
sarskilja dessavaror eller tjanster franvaror eller tjanster med ett annat ursprung.

4 Tribunalens dom av den 30 november 2017, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16,
EUT:.2017.853).
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Domstolen slar foljaktligen fast att ett varumarke ska ogiltigforklaras pa grund av ond
tro om det av relevanta och samstammiga uppgifter framgar att innehavaren av
varumarket inte har ingett en ansdkan om registrering av dettavarumarkei syfte att pa
ett lojalt satt deltai konkurrensen, utan med avsikten att, pa ett sattsom inte ar férenligt
med god affarssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en
sarskild tredje man, att erhdlla en ensamratt for andra andamal 4n de som omfattas av
ett varumarkes funktion, till exempel den grundlaggande funktionen attange ursprung.

Vidare slar domstolen fast att det inte framgick avdomen av den 11 juni 2009,
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli (C-529/07, EU:C:2009:361), att férekomsten av ond
tro endast kunde konstateras nar ett identiskt eller liknande kdnnetecken anvandes pa
deninre marknaden for identiska eller liknande varor, vilket innebar en risk for
forvaxling med det kdnnetecken som avsagsi registreringsansokan. Det kan namligen
finnas situationer dar en ansdokan om registrering av ett varumarke kan anses ha ingetts
i ond tro, trots att det vid tidpunkten for ansokan inte fanns nagot identiskt eller
liknande kannetecken som anvandes av en tredje part pa deninre marknaden for varor
som var identiska eller av liknande slag. Nar det galler en ansékan om
ogiltighetsforklaring med stod av artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009 kravs det inte
pa nagot satt att sokanden ar innehavare av ett aldre varumarke for identiska eller
liknande varor eller tjanster. Om det visar sig att en tredje part, vid tidpunkten for
ansodkan om registrering av det omtvistade varumarket, i minst en medlemsstat
anvande ett kannetecken som var identiskt med eller liknar det omtvistade varumarket,
maste det inte nodvandigtvis faststallas att det foreligger en risk for att allmanheten
forvaxlar dem. | avsaknad av risk for forvaxling mellan det kannetecken som anvands av
tredje man och det omtvistade varumarket eller om tredje man inte anvander ett
kannetecken som ar identiskt med eller liknar det omtvistade varumarket, kan andra
faktiska omstandigheter, i forekommande fall, utgora relevanta och samstammiga
uppgifter som visar att sbkandenvariti ond tro.

Slutligen konstaterar domstolen att tribunaleni sin helhetsbeddmning underlat att
beakta samtliga relevanta faktiska omstandigheter som radde vid ingivandet av
ansokan, trots att denna tidpunkt var avgorande. Eftersom klaganden har begart att det
omtvistade varumarket ska ogiltigforklarasi sin helhet ska ansékan saledes bedémas
mot bakgrund avJoaquin Nadal Estebans avsikt vid den tidpunkt da denne ansokte om
registrering av varumarket. Foljaktligen upphaver domstolen den 6verklagade domen.

Dom avden 6 juli 2022, Zdit/EUIPO - Nehera m.fl. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430)

"EU-varumdrke - Ogiltighetsforfarande - EU-figurmérket NEHERA - Absolut ogiltighetsgrund - Ond
tro foreligger inte - Artikel 52.1 b i férordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 59.1 b i forordning (EU)
2017/1001)”

Ar 2014 bifélls klagandens, Ladislav Zdut, ansokan om registrering av EU-figurméarket
NEHERA for textilvaror av EUIPO.
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Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera och Natacha Sehnalingav ar 2019 en ansékan om
ogiltighetsférklaring av namnda varumarke. De gjorde gallande att klaganden hade varit
i ond tro nar ansékan om registrering av varumarket gavs in°°. De anforde att deras
farfar/morfar Jan Nehera under 1930-talet hade skapat ett foretag i Tjeckoslovakien som
saluférde klader och accessoarer och hade |atit registrera och anvant ett nationellt
varumarke, som hade atnjutit renommé, som ar identiskt med det omstridda
varumarket. EUIPO:s andra 6verklagandenamnd biféll ansékan om ogiltighetsforklaring.
Enligt namnda éverklagandenamnd hade klaganden haft for avsikt att dra otillborlig
fordel avjan Neheras och det tidigare tjeckoslovakiska varumarkets renommé.
Overklagandendmnden drog dérav slutsatsen att klaganden var i ond tro nar ansokan
om registrering av detomstridda varumarket gavs in. Klaganden éverklagade EUIPO:s
6verklagandenamnds beslut och yrkade att detskulle ogiltigforklaras.

Tribunalen ogiltigférklarar det 6verklagade beslutet och preciserar begreppet ond tro
nar denna grundarsig pa en avsikt att dra otillborlig fordel av ett tidigare varumarkes
renommeé eller en kand persons namn.

Tribunalen konstaterar inledningsvis att det, for att bedéma klagandens onda tro, ar
mojligt att beakta hur kant det aktuella kdnnetecknet var nar registreringsansokan gavs
in, i synnerhet nar kannetecknet tidigare har registrerats eller anvants som varumarke
av en tredje man. Den omstandigheten att anvandandet av ett kdnnetecken som avses
av en registreringsansokan skulle gora detmajligt for sékanden att dra otillborlig fordel
av ett dldre varumarkes eller kanneteckens renommeé, eller av en kdnd persons namn,
tyder namligen pa att sékanden ariond tro. Omsattningskretsen vid bedémningen av
huruvida dettarenomméforeligger och huruvida otillbérlig férdel dras av detta
renommeé ar den som avses med det omstridda varumarket, det vill saga
genomsnittskonsumenten av de varor for vilka varumarket ar registrerat.

Tribunalen konstaterarvidare att det i princip endast ar mojligt att snylta pa ett
kdnneteckens eller ett namns renommé, om detta kannetecken eller namn faktiskt, for
narvarande, har ett visst renommé elleriviss man ar kant. Vid tidpunkten for ansékan
om registrering avdetomstridda varumarket var emellertid det tidigare tjeckoslovakiska
varumarket och Jan Neherasnamn inte langre registrerade eller skyddade, de anvandes
inte heller av tredje man for att saluféra klader och var inte ens kanda hos
omsattningskretsen. Tribunalen preciserar i detta avseende att den omstandigheten att
den som ansokt om registrering av ett varumarke, har eller borde ha haft kannedom om
att tredje man, tidigare, har anvant ett varumarke som ar identiskt med eller liknande
det s6kta varumarket, inte racker for att sla fast att den som ansokt om registrering var i
ond tro.

Tribunalen erinrar ocksa om att det inte racker att omsattningskretsen har
uppfattningen att det foreligger en koppling mellan ett aldre varumarke och ett

| den mening som avses i artikel 52.1 bi férordning nr 207/20009.
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kannetecken, eller aldre namn, for att dra slutsatsen att otillborlig fordel har dragits av
kannetecknets eller detaldre namnets renommé. Det ska i detta avseende noteras att
klaganden har gjort en egen kommersiell anstrangning for att dterstalla bilden av detta
varumarke. Den omstandigheten att klaganden har hanvisat till den historiska bilden av
det tidigare tjeckoslovakiska varumarket och Jan Neherai syfte att marknadsfora det
omstridda varumarket forefaller inte i sig strida mot god affarssed.

Det kan enligt tribunalen i och for sig inte uteslutas att tredje mans ateranvandning av
ett tidigare varumarke som tidigare var kant eller av namnet pa entidigare kdnd person
under vissasarskilda omstandigheter kan ge ett falskt intryck av kontinuitet ellerarv
med avseende pa namndavarumarke eller person. Detta kan, bland annat, varafallet
nar den som ansoker om registrering av ett varumarke fér omsattningskretsen
presenterar sig som rattslig eller ekonomisk eftertradare till innehavaren av det tidigare
varumarket, trots att det inte foreligger ndgon kontinuitet eller nagot arvsfoérhallande
mellan innehavaren av det tidigare varumarket och den som ansokt om registrering av
varumarket. En sddan omstandighet skulle kunna beaktas for att i forekommande fall
faststalla att varumarkessokanden variti ond tro. | forevarande fall forefaller klaganden
emellertid inte avsiktligen ha forsokt skapa ett oriktigt intryck av kontinuitet eller
arvsforhallande mellan hans foretag och Jan Neheras foretag.

Slutligen uttalar sig tribunalen om pastaendet att klaganden forsokte bedra Jan Neheras
attlingar och arvingar, och tillskansa sig deras rattigheter. Tribunalen framhdller
harvidlag att det tidigare tjeckoslovakiska varumarket och Jan Neheras namn, vid
tidpunkten for ansdkan om registrering av det omstridda varumarket, inte langre
omfattades av ndgot rattsligt skydd. Harav féljer att Jan Neheras attlingar och arvingar
inte hade ndgon rattighet som kunde bli foremal for bedrageri eller vilken klaganden
kunde tillskansasig.

Tribunalen konstaterar foljaktligen att klagandenintevar i ond tro och att beslutet av
EUIPO:s andra 6verklagandenamnd ska ogiltigforklaras.

9. Sarskiljningsformaga som férvarvats till foljd avanvandning

Dom avden 12 december 2002, e Copy/OHMI (ECOPY) (T-247/01, EU:T:2002:319)

"Gemenskapsvarumdrke - Uttrycket ECOPY - Maktmissbruk - Sérskiljningsforméga som har
uppnadtts efter ansékningsdagen - Artikel 7.3 i férordning (EG) nr 40/94"

Foretaget eCopy, Inc, tidigare Simplify Development Corporation, ansokte hos
harmoniseringskontoret om registrering av ordmarket ECOPY fér varor som avser
"programvara och apparater for skanning och elektronisk distribution avdokument”.
Ansokan avslogs dock av granskaren med motiveringen att det sokta varumarket var
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beskrivande for de berérdavarorna och saknade sarskiljningsférméaga. Overklagandet
av detta beslut hos dverklagandenamnden avslogs.

Tribunalen ogillar ett dverklagande av éverklagandenamndens beslutoch preciserar
beddémningskriterierna av sarskiljningsformaga som férvarvats till féljd av anvandning i
den mening som avses i artikel 7.3 i forordning nr40/94 samt omfattningen av
harmoniseringskontorets prévning.

Enligt tribunalen ska artikel 7.3 i férordning nr 40/94 tolkas pa sa satt att ett varumarkes
sarskiljningsformaga ska ha uppnatts till féljd av anvandning fére ansokningsdagen. Det
saknar foljaktligen betydelse att ett varumarke har uppnatt en sarskiljningsférmaga till
foljd avanvandning efter dagen da varumarkesansokaningavs och fore den tidpunkt da
harmoniseringskontoret, det vill sdga granskaren elleri forekommande fall
Overklagandenamnden, avgor huruvida det foreligger absoluta hinder for att registrera
varumarket. Av detta foljer att den bevisning som avser anvandning efter
ansokningsdageninte alls kan beaktas av harmoniseringskontoret.

Vad galler harmoniseringskontorets prévning angav tribunalen att
harmoniseringskontoret, vid beddmningen av ett gemenskapsvarumarkes
sarskiljningsformaga som foérvarvatstill féljd av anvandning, endast ar skyldig att prova
sakforhallanden, enligt vilka det varumarke for vilket det ansokts om registrering kan ha
uppnatt en saddan sarskiljningsformaga, som har dberopats av sékanden. Det ar
visserligenriktigt, savitt avser artikel 7.3 i forordning nr 40/94, att det inte finns nagon
regel om att den granskning som foretas av harmoniseringskontoret (det vill séga
granskaren eller, i forekommande fall, dverklagandenamnden) endast ska avse de
sakforhallanden som har dberopats av parterna, till skillnad fran det som foreskrivs i
artikel 74.1 in fine i samma forordning betraffande relativa registreringshinder. Om den
som har ansékt om en varumarkesregistrering inte har pastattatt varumarkethar
uppnatt en sarskiljningsférmaga till foljd av anvandning, har harmoniseringskontoret
emellertid ingen faktisk mojlighet att beakta det forhallandet att det varumarke for vilket
det ansokts om registrering har uppnatten sarskiljningsférmaga.
Harmoniseringskontoret ar dessutom endast skyldigt att beakta bevisning som
aberopas till styrkande av att det varumarke for vilket det ansokts om registrering har
uppnatt en sarskiljningsférmaga till foljd av anvandning, om sékanden har lagt fram
bevisningen under forfarandetvid harmoniseringskontoret. Det finns namligeningen
vasentlig skillnad mellan den omstandigheten att det dberopas att det varumarke for
vilket det ansokts om registrering har uppnatt en sarskiljningsformaga till foljd av
anvandning, a ena sidan, och den omstandigheten att det laggs fram bevisning till stod
for ett sddant pastaende, 4 andra sidan.

Dom avden 19 juni 2014, Oberbank m.fl. (C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012)

"Begdran om férhandsavgérande - Varumdrken - Direktiv 2008/95/EG - Artikel 3.1 och 3.3 -
Konturlést fargmdrke utfort i fargen rott, vilket registrerats fér banktjanster - Ansékan om
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ogiltighetsforklaring - Sdrskiljningsférmaga som forvdrvats till foljd av anvindning - Bevis -
Marknadsundersokning - Tidpunkt da sdrskiljiningsférmagan ska ha férvérvats till féljd av
anvandning - Bevisbérda”

DSGVvar innehavare av ett nationellt konturlost fargmarke utforti fargen rétt, som
registrerats hos Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och
varumarkesmyndigheten) (nedan kallad DPMA) for banktjanster. Den 15 januari 2008
ansokte Oberbank om ogiltighetsforklaring av det aktuella varumarket. Oberbank gjorde
gallande att varumarket inte hade forvarvat sarskiljningsformaga till féljd av anvandning.
DPMA avslog ansokan. Dessutom ansdkte Banco Santander och Santander Consumer
Bank om ogiltighetsférklaring av det aktuellavarumarket och gjorde gallande att
varumarket inte hade forvarvat sarskiljningsférmaga till féljd av anvandning. Aven
denna ansdkan avslogs.

Oberbank & ena sidan och Banco Santander och Santander Consumer Bank & andra
sidan Overklagade till Bundespatentgericht (patentdomstolen, Tyskland).
Bundespatentgericht ombad EU-domstolen att klargora vilken igenkanningsgrad som
kravs for att ett varumarke ska anses haférvarvat sarskiljningsférmaga till foljd av
anvandning, samt vilken tidpunkt som ska beaktas vid en sadan prévning.

EU-domstolen finner for det forsta att artikel 3.1 och 3.3 i direktiv 2008/95 om
varumarken®' ska tolkas s, att den utgor hinder for en tolkning av nationell ratt enligt
vilken det, i férfaranden dar fraga uppkommer huruvida ett konturlost fargmarke har
forvarvat sarskiljningsformaga till féljd av anvandning, alltid kravs att market enligten
marknadsundersékning har en inarbetningsgrad pa minst 70 procent.

For det andra anger domstolen att nar en medlemsstat inte har utnyttjat méjligheten
enligt artikel 3.3 andrameningen i direktiv 2008/95 om varumarken, ska artikel 3.3
forsta meningen i detta direktiv tolkas pa sa satt att det vid bedémningen, i ett
ogiltighetsférfarande gallande ett varumarke som saknar ursprunglig
sarskiljningsformaga, av huruvida detta varumarke har forvarvat sarskiljningsformaga
till féljd avanvandning ska provas huruvida en sadan sarskiljiningsformaga har
forvarvats fore tidpunkten for ansdkan om registrering av detta varumarke. Det saknar i
detta hanseende betydelse attinnehavaren av det omtvistade varumarket gor gallande
att market, under allaomstandigheter, har forvarvat sarskiljningsférmaga till foljd av
anvandning efter tidpunkten for registreringsansdékan, men fore tidpunkten fér
registreringen av det.

For det tredje drar domstolen slutsatsen att naren medlemsstat inte har utnyttjat
mojligheten enligt artikel 3.3 andra meningeni direktiv 2008/95 om varumarken, ska
artikel 3.3 forsta meningeni detta direktiv tolkas pa sa satt att den inte utgor hinder for
att det omtvistade varumarket i ett ogiltighetsforfarande forklaras ogiltigt nar detta

' Europaparlamentets och rédets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar

(EUT L 299, 2008, s. 25).
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varumarke saknar ursprunglig sarskiljningsférmaga och varumarkesinnehavaren inte
har formatt styrka att varumarket hade forvarvat sarskiljningsférmaga till foljd av
anvandning fore tidpunkten for registreringsansokan.

Dom avden 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/harmoniseringskontoret- Nanu-Nana
(Atergivning av ett brunt och beige schackménster) (T-359/12, EU:T:2015:215)52

“Gemenskapsvarumdrke - Ogiltighetsforfarande - Gemenskapsfigurmdrke som aterger ett brunt
och beige schackménster - Absolut registreringshinder - Sdrskiljiningsférmdga saknas - Avsaknad
av sdrskiliningsformdga som forvérvats till féljd av anvdndning - Artikel 7.1 b och 7.3 i férordning
(EG)nr 207/2009 - Artikel 52.1 och 52.2 i férordning nr 207/2009”

Louis Vuitton Malletier var innehavare av gemenskapsfigurmarket som aterger ett brunt
och beige schackmonster. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH fur Geschenkartikel &
Co. KGingav en ansdkan om ogiltighetsforklaring. Denna ansdkan bifélls av
harmoniseringskontorets annulleringsenhet med motiveringen att varumarket saknade
sarskiljningsformaga och inte hade forvarvat det till féljd av anvandning.
Harmoniseringskontorets 6verklagandenamnd faststallde det beslutet.

Tribunalen ogillar 6verklagandet av 6verklagandenamndens beslut och finner att det
absoluta registreringshinder som avser ett kanneteckens avsaknad av
sarskiljningsformaga>3 inte utgor hinder for att ett varumarke registreras, om market till
foljd avanvandning har forvarvat sarskiljningsférmaga i fraga om de varor for vilka det
ansoks om registrering. Bevisningen for forvarvad sarskiljningsformaga till foljd av
anvandning ska endast inges med avseende pa de stater som var unionsmedlemmar vid
det datum da ansokan om registrering av det omtvistade varumarket ingavs. Ett
kdnnetecken som saknar ursprunglig sarskiljningsformaga och som, pa grund av att det
anvants fore ingivandet av en ansdkan om registrering som gemenskapsvarumarke, har
forvarvat sddan sarskiljningsformaga med avseende pa de varor eller tjanster som
registreringsansokan avser, kan saledes registreras, eftersom det inte ror sigom ett
varumarke som "har registreratsi strid med artikel 7". Artikel 52.2 i férordning

nr 207/2009 ar sdledesinterelevant i detta fall, eftersom den avservarumarkenvars
registrering stred mot registreringshindreni artikel 7.1 b-di férordning nr207/2009 och
som i avsaknad av en sadan bestammelse skulle ha ogiltigforklarats. Syftet med

artikel 52.2 i férordning nr 207/2009 ar just att bibehalla registrering av de varumarken
som under tiden, det vill saga efter registreringen, till féljd av dess anvandning har
forvarvat sarskiljningsformaga for de varor eller tjanster for vilka de har registrerats,
trots att denna registrering, da den dgde rum, stred mot artikel 7 i forordning nr207/94.

2 Overklagandet av denna dom awisades genom beslut av domstolens ordférande av den 21 juli 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO,
(C-363/15 P och C-364/15 P, EU:C:2016:595).

% | den mening som avses i artikel 7.1 bi férordning nr 207/20009.
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Gemenskapsvarumarket har en"enhetlig karaktar”, vilket innebar att det "ska hasamma
rattsverkan i hela gemenskapen”. For att kunna registreras maste ett kannetecken
foljaktligen ha sarskiljningsféormagai hela unionen. Det ar saledes darfér som ett
varumarke inte far registreras om det saknar sarskiljningsformaga i en del av unionen.
Artikel 7.3 i forordning nr 207/2009 ska lasas mot bakgrund av dessa krav. Det ar
foljaktligen nodvandigt att det visas att varumarkettill féljd av anvandning har forvarvat
sarskiljningsformaga i hela det omrade dar varumarketfran borjan saknade
sarskiljningsformaga. Av det ovanstaende foljer nédvandigtvis att nar det omtvistade
varumarket saknar sarskiljningsférmagai hela unionen ska bevisning om att varumarket
har forvarvat sarskiljningsformaga inges for varje medlemsstat. Domstolen har
visserligen beddmt att dven om det ar riktigt att det maste visas att ett varumarke har
forvarvat sarskiljningsformaga till féljd av anvandningi den del av unionen dar det
ursprungligen saknade sarskiliningsformaga, skulle det vara orimligt att krava att bevis
for ett sadant forvarv ska laggas fram for varje enskild medlemsstat. Det ska emellertid
erinras, med hanvisning till rattspraxis enligt vilken ett varumarke endast kan registreras
om det visas att det till féljd avanvandning har férvarvat sarskiljningsformaga i den del
av unionen dar det ursprungligen saknade sarskiljningsformaga och att detta da borde
avse hela unionen, om att domstolen inte har awvikit fran sin praxis.

Dom avden 25 juli 2018, Société des produits Nestlé m.fl./Mondelez UK Holdings & Services
(C-84/17 P, C-85/17 P och C-95/17 P, EU:C:2018:596)

“Overklagande - EU-varumdrke - Tredimensionellt varumdérke i form av en chokladkaka med fyra
fingrar - Overklagande som dr riktat mot domskdlen - Awisning - Férordning (EG) nr 207/2009 -
Artikel 7.3 - Bevis pa sdrskiljningsformaga som har forvarvats till foljd av anvédndning”

Société des produits Nestlé SA ansokte vid EUIPO om registrering som EU-varumarke av
det tredimensionella kdnnetecknet som aterger formen av en chokladkaka med fyra
fingrar for varor inom sektorn for sétsaker och bageriprodukter>*. Cadbury Schweppes
plc (sedermera Cadbury Holdings, darefter Mondelez) ansdkte om ogiltighetsforklaring
avregistreringen pa grund av att kdnnetecknet saknade sarskiljningsformaga=°. Ansokan
bifdlls av EUIPO:s annulleringsenhet. EUIPO:s 6verklagandenamnd upphavde dock detta
beslut med motiveringen att det omstridda kannetecknet hade férvarvat
sarskiljningsformaga till féljd av anvandning®.

Tribunalen®’ ogiltigférklarade det beslutet i dess helhet, eftersom den ansag att det inte
hade tagits stallning till hur det omstridda varumarket uppfattades av
omsattningskretsen i flera medlemsstater.

Det var fraga om varor vilka omfattas av klass 30 i Nicedverenskommelsen.

I den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009.

| den mening som avses i artikel 7.3 i férordning nr 207/2009.

Dom av den 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO - Société des produits Nestlé (Formen av en chokladkaka)
T-112/13, EU:T:2016:735).
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Domstolen ogillar dverklaganden fran Nestlé och EUIPO och preciserar den geografiska
omfattningen av anvandningen av ett kannetecken som ar nédvandig for att
kdnnetecknet ska anses ha férvarvat sarskiljningsformaga i den mening som avsesi
artikel 7.3 i férordning nr 207/20009.

For det forsta preciserar domstolen rackvidden avdomen av den 18 april 2013,
Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253). Den hari detta avseende understrukit att
den visserligen redan har faststalltatt de relevanta kraven vid prévningen avom det
foreligger verkligt bruk av ett varumarke®® ar analoga med de krav som ska vara
uppfyllda for att ett kinnetecken vid registreringen av detsamma®’ ska anses ha
forvarvat sarskiliningsférmaga till foljd av anvandning och att man vid bedémningen av
huruvida det foreligger "verkligt bruk i gemenskapen” ska bortse fran medlemsstaternas
territoriella granser. Domen i malet Colloseum Holding roér daremot inte den relevanta
geografiska omfattningen for att bedéma huruvida det foreligger verkligt bruk i den
mening som avses i artikel 15.1 i forordning nr 207/2009, utan huruvida det ar mgjligt
att anse att kravet pa verkligt bruk av ett varumarke i den mening som avses i namnda
bestammelse ar uppfyllt nar ett registreratvarumarke, vilket har férvarvat
sarskiljningsformaga genom anvandning av ett annat sammansatt varumarke i vilket det
utgor en bestandsdel, endast anvands genom detta andra sammansatta varumarke,
eller nar det endast anvands tillsammans med ett annat varumarke, och kombinationen
av de badavarumarkenadessutom ar registrerad som varumarke. Punkt 34 i domen i
malet Colloseum Holding ska sdledes inte tolkas pa sa sattatt de relevanta kraven vid
beddmningen av den geografiska omfattningen, vilka gor det maojligt att registrera ett
varumarke till féljd av dess anvandning, ar analoga med de krav som gor det mojligt for
innehavaren av ett registrerat varumarke att bibehalla de rattigheter som ar knutna
dartill.

Domstolen papekar dven att det nar det galler verkligt bruk av ett EU-varumarke som
redan har registrerats sa finns det ingen bestammelse som ar analog med deni

artikel 7.2 i forordning nr 207/2009. Detta medfor att det inte genast kan antas attdet
inte ar fraga om sadant verkligt bruk endast pa grund av att det aktuella varumarket inte
har anvénts i en del av unionen. Aven om det var motiverat att férvanta sig att ett
EU-varumarke ocksd maste anvandas inom ett stérre geografiskt omrade anien enda
medlemsstat for att uppfylla kravet pa "verkligt bruk”, ar det sdledes inte uteslutet att
marknaden for de varor eller tjanster for vilka ett EU-varumarke har registrerats under
vissa omstandigheter faktiskt ar avgransad till en enda medlemsstat. Detta medfor att
anvandningen av EU-varumarket inom det omradet kan uppfylla kravet pa verkligt bruk
av ett EU-varumarke.

Nar det for det andra galler att ett varumarke har forvarvat sarskiljningsférmaga till foljd
av anvandningerinrar domstolen om att denredan har faststallt att ett kannetecken

¥ | den mening som avses i artikel 15.1 i férordning nr 40/94 och artikel 15.1 i férordning nr 207/2009.
* Dom avden 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816).
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endast kan registreras som ett EU-varumarke med stdd av artikel 7.3 i forordning

nr 207/2009 om det visas att det till foljd avanvandning har forvarvat
sarskiljningsformaga i den del av unionen dar det ursprungligeninte hade
sarskiljningsformaga. Dennadel av unionen kan i forekommande fall utgoras av en enda
medlemsstat. Vad galler ett varumarke som ursprungligen saknar sarskiljningsférmagai
samtliga medlemsstater foljer harav att ett sddant varumarke endast kan registreras
med stod av den bestammelsen om det kan styrkas att det har forvarvat
sarskiljningsformaga till foljd av anvandning i hela unionen. Domstolen understryker
dessutom att det inte foljer avdomen av den 24 maj 2012, Chocoladefabriken Lindt &
Sprungli/harmoniseringskontoret (C-98/11 P, EU:C:2012:307, punkt 62), att det i de fall
da ett varumarke saknar sarskiljningsformagai hela unionen racker - for att fa registrera
det som EU-varumarke - att bevisa att det har forvarvat sarskiljningsformaga till féljd av
anvandningien betydande del av unionen, dven om sadan bevisning inte har lagts fram
for varje enskild medlemsstat.

For det tredje och sista, vad galler bevisningen for forvarv av sarskiljningsformaga till
féljd avanvandning, anser domstolen att eftersom ingen bestammelsei forordning

nr 207/2009 kraver att forvarv av sarskiljningsféormagatill foljd av anvandning ska
bevisas separat i varje enskild medlemsstat, kan det darfor inte uteslutas att bevis for att
ett visst kdnnetecken har forvarvat sarskiljningsférmaga till foljd av anvandning ar
relevanta for flera medlemsstater eller till och med foér hela unionen. Det férekommer
aven att ekonomiska aktérer nar det galler vissa varor eller tjanster féor samman flera
medlemsstater inom samma distributionsnatverk och behandlar dessa medlemsstater, i
synnerhet vad galler marknadsfoéringsstrategierna for dessa, som om de utgjorde en
enda nationell marknad. Bevisen pa attett kannetecken har anvants pa en sadan
gransoverskridande marknad kan i det fallet vara relevanta for samtliga berérda
medlemsstater. Samma sak galleri de fall dd omsattningskretsen i en medlemsstat pa
grund av de geografiska, kulturella eller sprakliga banden mellan tva medlemsstater, har
tillracklig kannedom om de varor eller tjdnster som finns pa den andra medlemsstatens
nationellamarknad.

Av det ovan anférda foljer att det inte ar nédvandigt attlagga fram bevis for varje
enskild medlemsstat for att med stdd av artikel 7.3 i férordning nr207/2009 fa registrera
ett varumarke som saknar ursprunglig sarskiljningsformaga i samtliga EU-
medlemsstater. Daremot maste de bevis som laggs fram for att visa att némnda
varumarke har férvarvat sarskiljningsformaga till foljd av anvandning kunna styrka att
varumarket har forvarvat sarskiljningsférmaga i samtliga EU-medlemsstater. Fragan
huruvida de bevis som har lagts fram racker for att visa att ett visst kdnnetecken har
forvarvat sarskiljningsformaga till foljd av anvandning i en del av unionen, i vilken
namnda kdannetecken inte ursprungligen hade sarskiljningsférmaga, omfattas av den
bevisvardering som det i foérstahand ankommer pa instanserna vid EUIPO att géra. Den
beddmningen kan provas av tribunalen som, nar den har att préva ett dverklagande av
ett beslut som har meddelats av en 6verklagandenamnd, ar ensam behorig att faststalla
de faktiska omstandigheterna och saledes attbedéma dessa. Bedémningen av de
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faktiska omstandigheterna ar daremot inte - utom i det fall da uppgifter som
understallts tribunalen har missuppfattats - en rattsfraga somi sig ar understalld
domstolens kontroll i ett m&l om éverklagande. Aven om instanserna vid EUIPO eller
tribunalen, efter att ha bedémt samtligainkomna bevis, finner att vissa av dessa bevis
racker for att styrka att ett visst kdnnetecken har forvarvat sarskiljningsférmaga till foljd
avanvandningien delav unionen, i vilken kdannetecknet ursprungligen saknade
sarskiljningsformaga och attdet saledes ar motiverat att registrera det som
EU-varumarke, ska de emellertid tydligt faststalla denna punkt i avgérandet i sitt beslut
ellerisin dom.

II. Relativa registreringshinder

1. Riskfor forvaxling

Dom avden 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, EU:T:2003:199)

“Gemenskapsvarumdrke - Inviandningsférfarande - Aldre figur- och ordmdrken som innefattar
ordet GIORGI - Ans6kan om registrering av ordmdrket GIORGIO BEVERLY HILLS som
gemenskapsvarumdrke - Relativt registreringshinder - Artikel 8.1 b i forordning (EG) nr 40/94”

Giorgio Beverly Hills, Inc. ingav en ansokan till harmoniseringskontoret om registrering
som gemenskapsvarumarke av ordkannetecknet GIORGIO BEVERLY HILLS for varor i
olika klasser i Nicedverenskommelsen.

Laboratorios RTB framstallde en invandning mot registreringen av detta
gemenskapsvarumarke pa den grunden att det foreldag en risk for forvaxling mellan det
sokta varumarket och de aldre figurmarkena innehallande ordkdnnetecknen) GIORGI,
GIORGI LINE och MISS GIORGI som s6kandenvar innehavare av.

Invandningsenheten vid harmoniseringskontoret avslog invandningen med
motiveringen att skillnaderna mellan de motstaende kdnnetecknen inte gav upphouv till
nagon risk for att allmanheten inom det spanska territoriet, dar de aldre varumarkena
var skyddade, skulle férvaxla dem.

Sékanden overklagade invandningsenhetens beslut till harmoniseringskontorets
dverklagandendmnd som avslog éverklagandet. Overklagandenamnden bedémde i
huvudsak att det, trots att varornai fraga var identiska, fanns tillrackligt stora skillnader
mellan det varumarke som avsags med registreringsanstkan, GIORGIO BEVERLY HILLS,

0 Detror sig om klasserna 3, 14, 18 och 25 i Nicedverenskommelsen.
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och de aldre figurmarken som innefattade orden J GIORGI, GIORGI LINE och MISS
GIORGI. Overklagandenamnden drog darfor slutsatsen att det inte fanns nagon
forvaxlingsrisk.

Sokanden overklagade 6verklagandenamndens beslut till tribunalen, som ogillade det.

Tribunalen anser att det for den spanska allmanheten inte féreligger nagon risk for
forvaxling mellan ordmarket GIORGIO BEVERLY HILLS, med avseende pa vilket
registrering som gemenskapsvarumarke soks for toalettvalar, parfymeretc. i klass 3
Nicedverenskommelsen, och figurmarken innehdllande ordkannetecknen J GIORGI,
GIORGI LINE och MISS GIORGI, vilka tidigare registrerats i Spanien for parfymerivaror
och kosmetika i samma klass. Aven om de varor som omfattas av de motstaende
varumarkena aridentiska eller likartade, utgor de visuella, fonetiska och
begreppsmassiga skillnaderna mellan kannetecknen namligen ett tillrackligt skal for att
anse att det inte finns ndgon sadan risk, vilket innebar att ett av villkoren for att tilldmpa
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumarken inte ar uppfyllit.

Dom avden 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret - easyGroup IP Licensing
(easyHotel) (T-316/07, EU:T:2009:14)

“Gemenskapsvarumdrke - Ogiltighetsforfarande - Gemenskapsordmdrket easyHotel - Det dldre
nationella ordmadrket EASYHOTEL - Relativt registreringshinder - Varu- och tjdnsteslagslikhet
saknas - Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i férordning (EG) nr 40/94 - Réttshjalp - Ansékan inlémnad
av konkursférvaltaren i ett rérelsedrivande bolag - Artikel 94.2 i rittegdngsreglerna”

EasyGroup IP Licensing Ltd ingav en ansdkan till harmoniseringskontoret om
registrering som gemenskapsvarumarke av ordkannetecknet easyHotel fér olika varor
och tjanster.®” Commercy AG ingav en ansdkan om ogiltighetsforklaring av det aktuella
varumarket med stod av det dldre nationella ordmarket EASYHOTEL, som registrerats i
Tyskland for olika varor och tjanster. EasyGroup IP Licensing avstod ratten till det
omtvistade varumarket for vissa varor och tjanster.

Annulleringsenheten avslog ansdkan om ogiltighetsférklaring med hanvisning till att ett
av de villkor som ar nédvandiga for att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 ska kunna
tillampasintevar uppfyllt, narmare bestamt att de varor och tjanster som omfattas av
de motstadende varumarkena ska vara identiska eller av liknande slag.
Overklagandenamnden avslog s6kandens 6verklagande och faststallde
annulleringsenhetens beslut. Overklagandendmnden fanni huvudsak att de berérda
varorna och tjansterna varken var identiska eller av liknande slag, och att artikel 8.1 b i
férordning nr40/94 saledes inte kunde tilldampas.

1 Devaror och tjanster som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 och 42 i

Nicedverenskommelsen.
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Tribunalen ogillade den talan som vackts mot éverklagandenamndens beslut och slog,
for det forsta, fast att en ansékan om ogiltighetsforklaring som stods pa artikel 8.1 i
denna forordning endast kan ges inavinnehavare av de aldre varumarken som
aberopats till stod for denna ansdkan eller av de licenstagare som dessa
varumarkesinnehavare bemyndigat.®? Konkursforvaltaren for detbolag som innehar de
aldre varumarkena tillhér inte ndgon av dessa bada kategorier. En ansdkan om
ogiltighetsforklaring som ges ini eget namn av en konkursforvaltare ska darfor avvisas.

Nar det berdrda bolaget haringett en ansdkan om ogiltighetsforklaring av ett
gemenskapsvarumarke och till stéd darfor har dberopat aldre varumarken som bolaget
innehar, ar det namligen detta bolag, i férekommande fall foretratt av en
konkursférvaltare, som har ratt att dverklaga annulleringsenhetens beslut och att vacka
talan mot 6verklagandenamndens beslut. Ett Overklagande till dverklagandenamnden
och en talan vid tribunalen som har anhangiggjorts av bolagets konkursférvaltare i eget
namn ska daremot avvisas, eftersom de har anhangiggjorts®® av en person som saknar
behdrighet att dverklaga respektive vacka talan mot sddana beslut.

For det andra ansertribunalen attdet inte foreligger ndgon risk for forvaxling® for den
breda allmanheten mellan ordmarket easyHotel, med avseende pa vilket registrering
som gemenskapsvarumarke soks for tjanster som omfattas av klasserna 39 och 42
enligt Nicebverenskommelsen samt for varor och tjdnster som omfattas av klasserna 16,
25, 32,33, 35, 36 och 41, och ordmarket EASYHOTEL, som tidigare registreratsi Tyskland
for programvara som omfattas av klass 9 respektive klass 42 enligt
Nicedverenskommelsen.

De berdrda varorna och tjansterna skiljer sig at vad galler deras art, avsedda andamal
och anvandningsomraden, och konkurrerar inte heller med eller kompletterar varandra.
De berdrda varor och tjanster som omfattas av det dldre varumarket ar namligen av
datateknisk art medan de informationstjanster och tjanster for reservation och bokning,
som omfattas av det ifrdgavarande varumarket ar av annan art, varvid databehandling
endast anvands som ett stod for att féormedlainformation eller for att géra det majligt
att boka ett hotellrum eller enresa.

De varor och tjanster som omfattas av det dldre varumarket ar namligen sarskilt
avsedda for foretaginom hotell- och resesektorn, medan informationstjanster och
tjanster for reservation och bokning, som omfattas av det sokta varumarket, ar avsedda
for den stora allmanheten. Dessutom anvands de berdrda varor och tjanster som
omfattas av det dldre varumarket for att fa ett datasystem och narmare bestamt en
webbutik att fungera, medan de informationstjanster och tjanster for reservation och
bokning som omfattas av det s6kta varumarket anvands for att reservera ett hotellrum
eller en resa. Endast den omstandigheten attde informationstjanster och tjanster for

€ Artikel 55.1 b i férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumarken, jamférd med artikel 42.1 och artikel 52.7 i samma férordning.

I motsats till vad som foreskrivs i artikel 58 respektive artikel 63.4 i férordning nr 40/94.
I den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

63
64
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reservation och bokning som omfattas av det ifrdgavarande varumarkettillhandahalls
enbart via internet, och saledes behdver ett sddant datamedium som tillhandahdlls
genom de varor och tjanster som omfattas av det dldre varumarket, ar inte tillracklig for
att forta de vasentliga skillnader som foreligger mellan de berdrda varorna och
tjansternavad galler deras art, avsedda andamal och anvandningsomraden.

For det tredje finner tribunalen slutligen att kompletterande varor eller tjanster utgors
avvaror eller tjanster mellan vilka detfinns ett nara samband, i den meningen att den
enavaran ar nodvandig eller viktig for anvandningen av den andra, och att
konsumenterna darfor kan tro att det ar ett och samma féretag som ansvarar for
tillverkningen av dessavaror eller tillhandahallandet av dessa tjanster.

Denna definition, som foljer av fast rattspraxis, utgar fran att de kompletterande
varorna eller tjansterna kan anvandas tillsammans, vilket forutsatter att de riktar sig till
samma kundkrets. Detta samband i kompletterande hanseende kan inte foreligga
mellan de varor eller tjanster som ar nédvandiga for att bolaget ska kunna fungera och
de varor eller tjanster som detta foretagtillverkar eller tillhandahaller. Dessa bada
kategorier av varor eller tjianster anvands inte tillsammans, eftersom varorna eller
tjansternaur den forsta kategorin anvands av det berérda foretaget sjalvt, medan
varorna eller tjansterna ur den andra kategorin anvands av foretagets kunder.

Dom avden 18 juni 2009, L'Oréal m.fl. (C487/07, EU:C:2009:378)

“Direktiv 89/104/EEG - Varumdrken - Artikel 5.1 och 5.2 - Anvdndning i jamférande reklam - Ratt
att forbjuda sadan anvindning - Otillbérlig fordel dras av renommé - Forfang for varumdrkets
funktion - Direktiv 84/450/EEG - Jamfdrande reklam - Artikel 3a.1 g och h - Villkor fér att
jamférande reklam ska vara tillaten - Otillbérlig férdel dras av ett varumdrkes renommé - En
vara framstdlls som en imitation eller en ersdttning”

Foretagen L'Oréal SA, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier &
Cieingar i L'Oréal-koncernen som tillverkar och marknadsfor exklusiva parfymer. De ar
innehavare av de kanda varumarkena Trésor, Miracle, Anais-Anais och Noa.

Malaika och Starion salufor imitationer av dessa parfymer i Forenade kungariket vilka
har tillverkats av Bellure. Flaskorna och férpackningarna som anvands for att salja dessa
imitationer liknar allmant sett dem som anvands av L'Oréal, vilka skyddas av ord- och
figurmarken. Dessa bolag anvander jamforelselistor som de dverlamnar till sina
aterforsaljare. | listorna anges ordmarket till den exklusiva parfym som den saluférda
parfymen ar en imitation av.

L'Oréal vackte talan om varumarkesforfalskning infor High Court of Justice (England &
Wales) (Hogsta domstolen (England och Wales), Chancery division, Férenade kungariket)
mot Bellure, Malaika och Starion.
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Den nationelladomstolen bad EU-domstolen att klargdra tolkningen av vissa
bestammelser i varumarkesdirektivet och direktivet om vilseledande och jamférande
reklam®>,

EU-domstolen fick, nar det galler anvandningen av forpackningar och flaskor som liknar
forpackningar och flaskor tillhérande de exklusiva parfymer som L'Oréal salufér, fragan
om huruvida en tredje man som anvander ett kannetecken som liknar ett kant
varumarke kan anses draotillborlig férdel av varumarket, nar anvandningen ger
vederbodrande en fordel vid saluféringen av dennes varor utan att for den skull medféra
risk for forvaxling for allmanheten eller orsaka nagon skada for varumarkets
innehavare.

Domstolen besvarar denna fraga jakande. Den slar fast att det for att en otillborlig fordel
av varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé ska anses foreligga enligt denna
bestammelse, varken kravs att det foreligger risk for forvaxling eller risk for forfang for
innehavaren av varumarket. Domstolen anser att man for att avgéra om anvandningen
av kannetecknet drar otillborlig fordel av varumarkets sarskiljningsformaga eller
renommé behdver gora en helhetsbeddmning mot bakgrund av hur kdntvarumarket ar
och hur stor sarskiljningsférmaga det har, graden av likhet mellan de motstadende
varumarkena samt naturen och graden av likhethos de aktuella varorna. | forevarande
fall far Malaika och Starion en kommersiell fordel av att de vid saluféringen av sina
billiga imitationer, anvander férpackningar och flaskor som liknar dem som L'Oréal
anvander for sina lyxparfymer. Dessutom har likheten uppsatligen efterstravats for att
skapa en association i allmanhetens medvetande i syfte att underlatta saluféringen av
varorna. Domstolen finner att det under dessa omstandigheter bland annatska beaktas
att anvandningen av férpackningar och flaskor som liknar dem som anvands for de
imiterade parfymerna syftar till att, i reklamsyfte, drafordel av sarskiljningsformagan
och renommén hos de varumarken som de imiterade parfymerna saluférs under.
Domstolen drar slutsatsen att da tredje man genom anvandning av ett kdannetecken
som liknar ett kant varumarke forsoker placerasigi dess kdlvatten for att drafordel av
dess attraktionsformaga, anseende och prestige samt, utan att betalanagon som helst
ekonomisk ersattning eller géra nagra egna anstrangningar i detta avseende, utnyttja
den kommersiella anstrangning som varumarkesinnehavaren gjort for att skapa och
befasta bilden av varumarket, ska anvandningen ansesinnebadra att en otillborlig férdel
dras avnamnda varumarkes sarskiliningsformaga eller renommé.

Vad galler de jamforelselistor éver parfymer som anger namnen pa L'Oréals
lyxparfymer, vilka skyddas av ordmarken, konstaterar domstoleninledningsvis att dessa
kan anses utgdra jamforande reklam. Domstolen paminner darefter om att en
annonsors anvandningi jamférande reklam av ett kannetecken som ar identiskt med
eller liknaren konkurrents varumarke i férekommande fall kan férbjudas med stod av

®  R3dets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om tillnrmning av medlemsstaternas lagar och andra férfattningar om vilseledande

reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgava, omrade 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets direktiv
97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290).
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direktivet om varumarken, férutom om denna reklam uppfyller samtliga villkor i
direktivet om vilseledande och jamférande reklam. Domstolen finneri detta
sammanhang att innehavaren av ett varumarke har ratt att hindra tredje man fran att
anvanda ett kdnnetecken som ar identiskt med detta varumarke, dven da denna
anvandninginte kan skadavarumarkets grundlaggande funktion att ange varornas eller
tjansternas ursprung, under forutsattning att namnda anvandning skadar eller kan
skada nagon av varumarkets andra funktioner, bland annat varumarkenas
kommunikations-, investerings- eller reklamfunktioner. Nar det galler frdgan huruvida
jamforelselistorna éver parfymer uppfyller samtliga villkor som angesi direktivet om
vilseledande och jamforande reklam, konstaterar domstolen att detta direktivinnehaller
ett forbud fér annonséren att [ata det framga i jamfoérande reklam att denvaraeller
tjanst han salufér ar en imitation eller ersattning for denvara eller tjanst som bar
varumarket. Jamforelselistorna syftar eller leder till att den originalparfym som Malaikas
och Starions parfymer utgor imitation av anges for omsattningskretsen. Domstolen
konstaterar att dessa listor saledesintygar att de sistnamnda parfymerna utgor
imitationer av parfymer som saluférs av L'Oréal. Listorna framstaller foljaktligen
annonsorensvaror som imitationer av varor som har ett skyddatvarumarke. Domstolen
preciserar slutligen att den férdel som annonséren fatt av denna otilldtna jamférande
reklam ska anses ha dragits, otillborligen, av varumarkets renommé, vilket ocksa strider
mot kraven i direktivet om vilseledande och jamférande reklam.

Dom avden 22 september 2016, combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719)

“Begdran om forhandsavgdrande - Forordning (EG) nr 207/2009 - EU-varumdrke - Enhetlig
karaktdr - Risk for forvaxling foreligger i endast en del av unionen - Geografisk réckvidd av det
férbud som avses i artikel 102 i ndmnda férordning”

Combit Software GmbH var ett enligt tysk ratt bildatbolag som innehade det tyska
ordmarket combit och EU-ordmarket combit for varor och tjanster pa IT-omradet.

Commit Business Solutions Ltd, som var ett enligtisraelisk ratt bildat bolag, salde
programvara férsedd med ordkdnnetecknet "Commit’ i manga lander via sin webbplats
(www.commitcrm.com).

Combit Software vackte talan mot Commit Business Solutions vid Landgericht
Dusseldorf (Dusseldorfs regionala domstol, Tyskland) och yrkade i férsta hand att
Commit Business Solutions skulle forelaggas att inom unionen upphdéra att anvanda
ordkannetecknet "Commit” fér programvara som bolagetsaluforde, och, i andra hand,
att bolaget skulle forelaggas att upphora att anvanda det ordkannetecknet i Tyskland.

Landgericht Dusseldorf (Dusseldorfs regionala domstol) avslog combit Softwares
forstahandsyrkande men bifdll dess andrahandsyrkande.

Combit Software dverklagade domen till Oberlandesgericht Dusseldorf (Dusseldorfs
regionala éverdomstol, Tyskland), som begarde att EU-domstolen skulle uttala sig om
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anvandningen av ett EU-kannetecken som skapar en risk for forvaxling med ett
EU-varumarke i en del av unionen, samtidigt som deninte medfér ndgon sadan riski en
annan del av unionen.

For det forsta har domstolen redan - i ett mal som avsag ratten for innehavaren av ett
EU-varumarke att invanda mot registreringen av ett liknande EU-varumarke som
medforde risk for forvaxling - slagit fast att en sddan invandning ska bifallas nar det
konstaterats foreligga risk for forvaxlingi en del av unionen, varvid den aktuella delen av
unionen exempelvis kan motsvara en medlemsstats territorium. Domstolen drar harav
slutsatsen att en motsvarande bedémning ska goras i mal som avser ratten for
innehavaren av ett EU-varumarke att forhindra anvandningen av ett kannetecken som
medfor risk fér férvaxling, eftersom innehavaren av ett EU-varumarke skyddas mot
sadan anvandning som skadar eller kan skada varumarkets funktion att ange
ursprunget. Namndainnehavare har saledes ratt att férhindra en sddan anvandning
aven om den skadar namnda funktion endast i en del av unionen.

For det andra anser domstolen att det, i syfte att sakerstalla EU-varumarkets enhetliga
karaktar i hela unionen, i princip ar nédvandigt att forbudet mot att fortsatta intranget
eller de handlingar som skulle kunna innebéara intrang i EU-varumarket omfattar hela
unionen.

For det fall att en domstol for EU-varumarken finner att anvandningen av det liknande
kannetecknet i fraga for varor som ar identiska med de varor for vilka det aktuella
EU-varumarket ar registrerat inte medfor nagon risk for forvaxling i enviss del av
unionen - till exempel av sprakliga skl - och sadledes inte kan skada detvarumarkets
ursprungsangivelsefunktion i den delen av unionen, maste den domstolen dock
begransa den geografiska rackvidden av det férbud den meddelar.

Nar en domstol for EU-varumarken, pa grundval av faktiska omstandigheter som i
princip ska laggas fram av svaranden, finner att detinte foreligger nagon risk for
férvaxling i en delav unionen, kan den rattsenliga handel som ar en féljd av
anvandningen av kdnnetecknet i fradga i den delen av unionen nadmligen inte férbjudas.
Ett sddant forbud skulle ga utéver vad som foljer av den ensamratt som EU-varumarket
ger. Namnda ensamratt gor det endast mdjligt for innehavaren av EU-varumarket att
skydda sina specifika intressen, det vill saga forsakra sig om att varumarketkan fylla sin
egentliga funktion.

Beddmningen att det inte foreligger nagon risk for forvaxlingi en del av unionen maste
enligt domstolens fasta praxis goras mot bakgrund av samtliga relevanta
omstandigheteri det enskilda fallet. Namnda beddmning ska omfatta en jdmforelse av
de motstaende kannetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmassiga likheter med
hansyn sarskilt till deras sarskiljande och dominerande bestandsdelar.

Den berérda domstolen for EU-varumarken ska vidare tydligt ange den del av unioneni
vilken den domstolen bedémer att varumarkets funktion inte skadas eller riskerar att
skadas. Det ska saledes otvetydigt framga av det foreldggande som meddelas med stod
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av artikel 102 i forordning nr207/2009 om gemenskapsvarumarken vilken del av
unionen som inte omfattas av forbudet mot anvandning av kanneteckneti fraga. Nar
namnda domstol avser att utesluta vissa sprakomraden i unionen, som betecknas som
"engelsksprakiga”, fran férbudet mot anvandning, ankommer det pa den domstolen att
ldmna en fullstéandig beskrivning av vilka omraden som avses med den beteckningen.

En tolkning som innebar att ett forbud mot anvandning av ett kannetecken som medfor
risk for férvaxling med ett EU-varumarke ska tillampasi hela unionen, med undantag for
den del avunionen i vilken det konstaterats inte foreligga ndgon risk for forvaxling,
skadar inte EU-varumarkets enhetliga karaktar som avses i artikel 1.2 i férordning

nr 207/2009, da ratten for innehavaren av det varumarket att foérhindra anvandning som
skadar varumarkets egentliga funktioner ar bibehallen.

Slutligen drar domstolen slutsatsen att artiklarna 1.2,9.1 b och 102.1 i férordning

nr 207/2009 ska tolkas pa sa satt, att nar en domstol fér EU-varumarken finner att
anvandningen av ett kannetecken kan medfora risk for forvaxling med ett EU-varumarke
i en del av unionen, samtidigt som namnda anvandning inte medfoér ndgon sadanrisk i
en annan del av unionen, sa ska namnda domstol sla fast att det foreligger intrang i den
ensamratt som det varumarket ger och meddela ett forelaggande om att namnda
anvandningska upphorai hela unionen, med undantag for den del av unionen dar det
har konstaterats inte foreligga nagon risk for forvaxling.

Dom avden 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha och Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe
(C-129/17, EU:C:2018:594)

"Begdran om férhandsavgérande - EU-varumdrke - Direktiv 2008/95/EG - Artikel 5 - Férordning
(EG) nr 207/2009 - Artikel 9 - Rétten fér innehavaren av ett varumdrke att motsétta sig att tredje
man avldgsnar alla pdvarorna anbringade kédnnetecken som ér identiska med varumdrket och
anbringar nya kdnnetecken padvaror som dr identiska med dem for vilka ndmnda varumdrke har
registrerats for import till eller férsdljning inom Europeiska ekonomiska samarbetsomrddet (EES)”

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (nedan kallat Mitsubishi), som var etablerati Japan, var
innehavare av EU-ordmarket MITSUBISHI®, EU-figurmarket MITSUBISHI®’, Benelux-
ordmarket MITSUBISHI®® och Benelux-figurmarket MITSUBISHI® (nedan kallade
Mitsubishis varumarken).

6 Registrerat den 24 september 2001 under nummer 118042, sarskilt for varor som omfattas av klass 12 i Nicedverenskommelsen, daribland

motorfordon, elfordon och gaffeltruckar.

Registrerat den 3 mars 2000 under nummer 117713, sarskilt for varor som omfattas av klass 12 i Nicedverenskommelsen, daribland
motorfordon, elfordon och gaffeltruckar.

Registrerat den 1 juni 1974 under nummer 93812, sarskilt for produkter som omfattas av klass 12, daribland fordon och transportmedel pa
land, och i klass 16, daribland bocker och trycksaker.

Registrerat den 1 juni 1974 under nummer 92755 for bland annat varor i klass 12, daribland fordon och transportmedel pa land, och i klass
16, daribland bocker och trycksaker. Detta varumarke aridentiskt med EU-figurmarket.
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Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (nedan kallat MCFE), etablerat i Nederlanderna,
hade ensamratt till produktion och saluféringinom Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES) av gaffeltruckar férsedda med Mitsubishis varumarken.

Duma Forklifts NV var etablerat i Belgien och hade som sin huvudsakliga verksamhet att
pa global niva képa och sélja nya och begagnade gaffeltruckar. Duma erbjod dven sina
egna gaffeltruckar till forsaljning, under namnen "GSI”, "GS”, eller "Duma”. Duma var
tidigare officiell underdistributdr av Mitsubishis gaffeltruckar i Belgien.

G.S. International BVBA (nedan kallat GSI), som ocksa hade hemvist i Belgien, var ett till
Duma narstdende bolag. Bada bolagenleddes avsamma personer och hade samma
sate. GSl tillverkade och reparerade gaffeltruckar som bolaget importerade och
exporterade i grossisthandel, med reservdelar, pa varldsmarknaden. GSI anpassade
gaffeltruckarna till gallande normer i Europa, och markte dem med sina egna
serienummer och levererade demtill Duma, med EU-férsakran om dverensstammelse.

Hof van beroep te Brussel (Appellationsdomstolen i Bryssel, Belgien) som hade att ta
stallning till fragan om parallellimport till EES av gaffeltruckar férsedda med Mitsubishis
varumarken utgjorde ett intrang i varumarkesratten, beslutade att vilandeférklara malet
och att begara ett forhandsavgorande fran EU-domstolen.

For det forsta finner domstolen att artikel 5.1 i direktiv 2008/95 och artikel 9.1 i
foérordning nr207/2009, vars innehall ar identiskt, maste tolkas pa samma satt.

For det andra anser domstolen att detfor att sakerstalla skyddet av de rattigheter som
ar knutna till ett varumarke, ar vasentligt att innehavaren av ett varumarke som ar
registrerati en eller fleramedlemsstater kan kontrollera det forsta utslappandet pa
marknaden av varor férsedda med dettavarumarke inom EES. Det framgar dessutom av
domstolens rattspraxis att denna rattighet for innehavaren galler for varje enskilt
exemplar avvaran.

For det tredje finner domstolen att varumarkets reklamfunktion a sin sida bestar i
mojlighet att bruka varumarket i reklam i syfte att informera och dvertyga konsumenter.
Varumarkesinnehavaren har saledes rattatt forhindra att ett kdnnetecken som ar
identiskt med hansvarumarke anvands utan hans medgivande fér varor och tjanster
som ar identiska med dem for vilka varumarket har registrerats, nar anvandningen
skadar innehavarens bruk av varumarket sasom inslagi reklamkampanjer eller deli en
forsaljningsstrategi.

For det fjarde erinrar domstolen, vad avser begreppet "anvandningi
naringsverksamhet”, om att upprakningen av de typer avanvandning som innehavaren
kan forhindra, vilken aterfinns i artikel 5.3 i direktiv2008/95 och i artikel 9.2 i férordning
nr 207/2009, inte ar uttdmmande.

For det femte slar domstolen slutligen fast att artikel 5 i direktiv 2008/95 och artikel 9 i
férordning nr207/2009 om EU-varumarken, ska tolkas s, att innehavaren av ett
varumarke kan motsatta sig att tredje man, utan innehavarens samtycke, avlagsnar alla
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pavarorna anbringade kdnnetecken som ar identiska med detta varumarke och
anbringar andra kannetecken pdvaror som placeratsi ett tullager, sdsom ar fallet i
malet vid den nationella domstolen, i syfte att importera varorna till eller slappa ut dem
pa marknaden inom EES, dar de aldrig saluforts.

Det bor dock papekas att avlagsnandet av kdnnetecken som ar identiska med
varumarket hindrar att devaror for vilka dettavarumarke ar registrerat for forsta
gangen slapps ut pa marknadeninom EES, forsedda med namnda varumarke, och
darmed frantar varumarkesinnehavaren dennes ratt som framgar av den rattspraxis
som det hanvisastilli punkt 31 i férevarande dom, namligen att kontrollera det forsta
utslappandet pa marknaden av varor forsedda med varumarket inom EES.

Vidare skadar avlagsnandet av kannetecken som ar identiska med varumarket, och
anbringandet av nya kannetecken pa varornainfor deras forsta utslappande pa
marknaden inom EES, varumarkets funktion.

Domstolen papekar darefter atttredje mans atgard att, utan varumarkesinnehavarens
samtycke, avlagsna kannetecken som ar identiska med varumarket och anbringa nya
kannetecken pa varor, for att sedanimportera dem eller saluféra dem inom EES, detta i
syfte att kringgd varumarkesinnehavarens ratt att forbjudaimportav varor som ar
forsedda med dennes varumarke, motverkar malet att sakerstalla att konkurrensen inte
snedvrids, eftersom denna atgard inverkar pa varumarkesinnehavarens ratt att
kontrollera det forsta utsldppandet pa marknadeninom EES av varor som bar detta
varumarke och pa varumarkets funktion.

Slutligen konstaterar domstolen, betraffande begreppet "anvandning i
naringsverksamhet”, att tredje mans atgard att avlagsna kannetecken som ar identiska
med varumarket for att anbringa sina egna kdnnetecken innebéar en aktiv handling fran
dennes sida, vilken, eftersom den utférs for import och saluféring av varorna inom EES
och saledes i samband med en affarsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst,
kan anses utgdra anvandning av varumarket i naringsverksamhet. | detta sammanhang
framhaller domstolen dven att artikel 9.4 i férordningen om EU-varumarken’®, som ar
tillamplig pd omstandigheternai det nationella malet fran den 23 mars 2016 framdeles
ger varumarkesinnehavaren ratt att hindra tredje man fran att i naringsverksamhet fora
in varor i unionen utan att dessa évergatt till fri omsattning dar, om dessavaror,
inbegripet forpackning, kommer fran tredjelander och utan tillstand har férsetts med ett
varumarke som ar identiskt med det EU-varumarke som registrerats for sddana varor
eller somivasentliga drag inte kan sarskiljas fran det varumarket. Denna réatt for
varumarkesinnehavaren upphér endast om deklaranten eller varuinnehavaren, under
forfarandet for att avgéra huruvida intrdng har gjorts i varumarket, [agger fram bevis for
att varumarkesinnehavaren inte har ratt att forbjuda att varorna slapps ut pa
marknaden i det land som ar slutdestinationen fér varorna.

0 Férordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt férordning nr 2015/2424.
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2. Ickeregistrerat varumarke som anvandsi naringsverksamhet

Dom avden 11 november 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, EU:C:2020:902)

“Overklagande - EU-varumdrke - Férordning (EG) nr 207/2009 - Invindningsférfarande - Relativt
registreringshinder - Artikel 8.3 - Tillimpningsomrade - Det s6kta varumdrket dr identiskt med
eller liknar det éldre varumdrket - EU-ordmdrket MINERAL MAGIC - Ombudet eller foretradaren
for innehavaren av det dldre varumdrket har ingett registreringsansékan - Det dldre nationella
ordmarket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”

Jerome Alexander Consulting Corp. ar innehavare av detamerikanska ordmarket
"MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”, som avser varorna "Ansiktspuder
innehallande mineraler”. John Mills Ltd har enligt ett distributionsavtal i uppdrag att
distribuera)erome Alexander Consultings varor inom Europeiska unionen och i varlden.

Den 18 september 2013 ansokte John Mills i eget namn om registrering som
EU-varumarke av ordkannetecknet"MINERAL MAGIC” for kosmetika. Jerome Alexander
Consulting framstallde da en invandning med dberopande av artikel 8.3 i férordning
nr 207/ 2009 1, enligt vilken "ett varumarke inte [far] registreras nar ett ombud eller en
foretradare for varumarkesinnehavaren ansoker om registrering av detta i sitt eget
namn utan innehavarens medgivande”.

Invandningen avslogs. Overklagandendmnden vid EUIPO upphévde
invandningsenhetens beslut och avslog ansdkan om registrering av varumarket
MINERAL MAGIC. Overklagandendmnden drog i detta avseende slutsatsen att John Mills
hade lamnat in ansdkan om registrering av detta varumarke i egenskap av"ombud” och
utan innehavarens medgivande. Overklagandenamnden papekade &ven att devaror
som avses med de motstdende varumarkena ar identiska eller av liknande slag och att
kannetecknen liknar varandra.

Tribunalen ogiltigférklarade 6verklagandenamndens beslut med motiveringen att
artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 endast ar tillamplig nar det ar frdga om identiska
varumarken.

Efter dverklagande fran EUIPO upphaver domstolen tribunalens dom och slar fast att
tillampningen av artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 inte ska vara begransad till att
endast avse sadana fall dar det aldre varumarket och detvarumarke som ar féremal for
den registreringsansokan som ombudet eller féretradaren for innehavaren av det dldre
varumarket har lamnat in aridentiska.

Domstolen konstaterar for det forsta att det i artikel 8.3 férordningen om
EU-varumarken inte uttryckligen anges om denna bestammelse endast ar tillamplig nar
det varumarke som ar foremal for den registreringsansdkan som ombudet eller
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foretradaren har lamnat in ar identiskt med det dldre varumarket. Det framgar namligen
av domstolens undersokning av forarbetena att det av dessa inte gdr attsluta sigtill att
tilldampningsomradet for namnda bestammelse ar begransat endast till de fall dar de
motstaende varumarkena aridentiska. Det framgar daremot av forarbetena att

artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 ger uttryck for unionslagstiftarens val att i huvudsak
aterge forsta punkteni artikel 6septies i Pariskonventionen’’. Domstolen finner att
tribunalen borde ha beaktat férarbetenatill denna konvention’?, varav det foljer att
Pariskonventionen aven kan omfatta ett varumarke som sokts av ett ombud elleren
foretradare for innehavaren av det aldre varumarket nar det sokta varumarket liknar det
aldre varumarket.

For det andra anger domstolen att en annan tolkning skulleinnebéra ett ifrdgasattande
av den allmanna systematiken i férordning nr207/2009, eftersom den skulle hindra
innehavaren av ett varumarke fran att motsétta sig att dess ombud eller foretradare
registrerar ett liknande varumarke, medan den sistnamnde skulle kunna motsattasig
namnda innehavares efterféljande ansdkan om registrering av det ursprungliga
varumarket pa grund av att det liknar det varumarke som registrerats avinnehavarens
ombud eller féretradare.

For det tredje papekar domstolen att artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 syftar till att
forhindra att ombudet eller foretradaren for innehavaren av det aldre varumarket gor
intrang i det aldre varumarket, eftersom dessa kan dra otillborlig foérdel avinnehavarens
anstrangningar och investeringar. Ett sddant intrang kan dven ske nar de motstaende
varumarkena liknar varandra.

Domstolen finner slutligen att malet om John Mills éverklagande ar fardigt for
avgorande och avgor malet slutligt.

John Mills gjorde gallande att 6verklagandenamnden gjorde fel nar den slog fast att det
foretaget var ett ombud for Jerome Alexander Consulting. Enligt domstolen ska
begreppen ombud och foretradare ges envid tolkning, sa att de omfattar alla former av
forbindelser som grundar sig pa ett avtal mellan parterna om affarssamarbete som kan
ge upphov till en fértroenderelation genom att varumarkessokanden, uttryckligen eller
underforstatt, dlaggs en allman fértroende- och lojalitetsplikt med beaktande av de
intressen som innehavaren av det aldre varumarket har.

Domstolen konstaterar harvid attJjohn Mills var en aterforsaljare med en sarstallning av
dessa produkter samt attdet foreldg en konkurrensklausul och bestammelser om
immateriella rattigheter med avseende pa dessa varor. Overklagandenamnden gjorde
saledes en riktig beddmning nar den fann att John Mills var ett ombud for Jerome
Alexander Consulting.

/I Konventionen for skydd av den industriella dganderatten som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, reviderades senast i Stockholm

den 14 juli 1967 och dndrades den 28 september 1979 (United Nations Treaty Series, vol. 828, nr 11851, s. 305).
Rattsakter fran Lissabonkonferensen, som holls den 6-31 oktober 1958 for revideringav Pariskonventionen och under vilken
artikel 6septies infordes.
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Vad galler beddmningen av likheten mellan de motstaende varumarkena framhaller
domstolen att vid tillampningen av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 ska likheten inte
beddmas i forhallandetill huruvida det foreligger risk for forvaxling. Vad betraffar
varorna erinrar domstolen om att ett varumarkes grundlaggande funktion ar att ange
det kommersiellaursprunget for devaror eller tjanster som avses. Det kan saledes inte
uteslutas attartikel 8.3 i forordning nr 207/2009 ar tillamplig nar de varor eller tjanster
som omfattas av det s6kta varumarket liknar dem som omfattas av det dldre
varumarket.

| forevarande fall konstaterar domstolen att de aktuella kdnnetecknen liknar varandra
och attvarorna delvis ar identiska och delvis av liknande slag.

John Mills éverklagande ogillas sdledes i sin helhet.

3. Varumarke som ar kant

Dom avden 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret - Elleni Holding (VIPS) (T-215/03,
EU:T:2007:93)

“Gemenskapsvarumdrke - Invéndningsforfarande - Ansékan om registrering som
gemenskapsvarumdérke av ordmdrket VIPS - Det dldre nationella ordmdrket VIPS - Artikel 8.5 i
forordning (EG) nr 40/94 - Artikel 74 i férordning (EG) nr 40/94 - Dispositionsprincipen - Rdtten till
férsvar”

Elleni Holding BV ingav den 7 februari 1997 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumarke till harmoniseringskontoret. Registreringsansdkan avsag
ordkannetecknet VIPS (nedan kallat det s6kta varumarket).”®> Den 14 september 1999
framstallde Sigla SA en invandning’* mot registreringen av det s6kta varumarket.

Invdndningsenheten vid harmoniseringskontoret’® biféll invandningen betraffande
tjansternai klass 42 och avslog den betraffande varorna och tjansternai klasserna 9 och
35. Overklagandenamnden”® biféll emellertid Elleni Holdings dverklagande och
upphévdeinvandningsenhetens beslut. Overklagandendamnden ansag att sékanden
hade styrkt att det aldre varumarket var kanti Spanien meninte angett skalen for att det
sokta varumarket skulle draotillborligfordel av eller vara till forfang for det aldre
varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé.

Sigla SA 6verklagadetill tribunalen, som ogiltigférklarar dverklagandenamndens beslut.

7 Devaror och tjdnster som registreringsansokan avs3g var "datorer och dator program registrerade pé& band eller skivor” (klass 9),

"affarsradgivning; tjdnster avseende kontroll av datorregistrerade data” (klass 35) och “programmering avseende datorer; hotelltjanster,
utskankning av mat och dryck (maltider), caféer och restauranger” (kKlass 42) i Nicedverenskommelsen.

I den mening som avses i artikel 42.1 i férordning nr 40/94.

> Beslut nr 2221/2000 av den 28 september 2000.

6 Beslutavden 1 april 2003 (nedan kallat det angripna beslutet), som delgavs sdkanden den 3 april samma r.
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Tribunalen boérjar med att ange att artikel 8.5 i férordning nr 40/94 om
gemenskapsvarumarken, i vilkken bestammelse foreskrivs att ett dldre kant varumarke
skyddas aven med avseende pa varor eller tjdnster som inte ar av liknande slag, ska
tolkas sa att den kan dberopas till stod for en invandning bade mot en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumarke avseende varor och tjanster som varken ar av
samma eller liknande slag som de som avses med det dldre varumarket, och mot en
ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumarke avseende varor som ar av
samma eller liknande slag som de som avses med det dldre varumarket. Bestammelsen
kan namligen inte tolkas sa att den medfor ett skydd av kandavarumarken som ar
samre nar ett kannetecken anvands for varor eller tjanster avsamma eller liknande slag
an nar ett kannetecken anvands for varor eller tjanster sominte ar av liknande slag.
Tribunalen anger nérmare att artikel 8.5 i forordning nr40/94 om
gemenskapsvarumarken, i vilkken bestammelse foreskrivs att ett aldre kant varumarke
skyddas dven med avseende pa varor eller tjanster som inte ar av liknande slag, gér det
mojligt for innehavaren av ett dldre kantvarumarke attbland annat invanda mot
registrering av varumarken som kan varatill forfang for det aldre varumarkets
sarskiljningsformaga. Sadant forfang kan uppkomma nar det aldre varumarket forlorar
sin féormaga att vacka en omedelbar association till de varor for vilka det registreras och
anvands. Denna risk avser sdledes det dldre varumarkets "urvattning” eller "successiva
sonderfall” genom upplosning av dess identitet och dess inflytande éver allmanhetens
medvetande. Risken for urvattning aremellertid i princip mindre om det aldre
varumarket bestdr av ett ord som pa grund av sin egen innebdrd har en mycket utbredd
och frekvent anvandning, oberoende av det dldre varumarke i vilket ordet ingar. | ett
sadant fall ar det mindre sannolikt att det dldre varumarket urvattnas till féljd av att
ordetingar i det sokta varumarket. Forfang enligt artikel 8.5 uppkommer dven nar de
varor eller tjanster som avses med det sokta varumarket kan uppfattas av allmanheten
pa ett sddant satt att det dldre varumarkets attraktionsférmaga minskar. Risk for sadant
forfang kan bland annat uppsta nar devaror eller tjanster som avses med det sokta
varumarket har en egenskap eller kvalitet som, pa grund av att detaldre kdnda
varumarket ar identiskt med eller liknar det s6kta varumarket, kan medféra ett negativt
inflytande pa bilden av ett dldre kdnt varumarke.

Darefter understryker tribunalen att risken for att anvandningen av det sokta
varumarket utan skalig anledning skulle dra otillborlig fordel av det aldre varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltande
pa ett kant varumarke och férsok att draférdel av dess rykte. Det ar med andra ord
fraga om en risk for att bilden av det kdndavarumarket eller de egenskaper som detta
formedlIar dverforstill de varor som avses med det sokta varumarket sa att saluféringen
av sistnamnda varor underlattas genom associationen med det dldre kanda varumarket.
Denna sista risktyp ska hallas skild fran risken for forvaxling enligt artikel 8.1 b i
férordning nr40/94. | fall som omfattas av artikel 8.5 i férordning nr 40/94 férknippar
den beroérda allmanheten de motstaende varumarkena, det vill sdga de far
uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstaende varumarkena, utan att
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darvid férvaxla dem. Det maste saledes inte foreligga risk for forvaxling for att artikel 8.5
i férordningen ska varatillamplig.

Enligt tribunalen ar syftet med artikel 8.5 i férordning nr 40/94 inte att hindra
registrering av varje varumarke som ar identiskt med eller liknar ett kdnt varumarke.
Innehavaren av detaldre varumarket maste inte styrka attvarumarket férorsakas en
faktisk och aktuell skada. Dock maste vederbdrande aberopa uppgifter som gor det
mojligt att prima facie fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte ar hypotetisk,
for att det sokta varumarket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det
aldre varumarket. | detta sammanhang ar det mojligt, sarskilt i fraga om en invandning
som grundar sig pa ett exceptionelltkdnt varumarke, att sannolikheten fér en framtida
icke hypotetisk risk for att anvandningen av det sokta varumarket skulle vara till forfang
for eller dra otillborlig fordel av det varumarke som dberopats som grund for
invandningen ar sa uppenbar att invandaren inte behdver dberopa eller styrka nagon
annan faktisk omstandigheti detta avseende. Det kan emellertid inte presumeras att sa
alltid ar fallet.

Tribunalen preciserar att det ar ett grundlaggande villkor for tilldampningen av artikel 8.5
i forordning nr40/94 att det finns ett samband mellan det sékta och det dldre
varumarket. Den omstandigheten, i férevarande fall, att det finns ett samband mellan
de tjanster som avses med ordkannetecknet VIPS, for vilket ansékan om registrering
som gemenskapsvarumarke ingetts for datorprogram och tjanster som omfattas av
klasserna 9,35 och 42 i Nicedverenskommelsen, och de tjanster som avses med
ordmarket VIPS, som i Spanien tidigare registrerats for tjanster som omfattas av klass 42
i Nicedverenskommelsen, ar inte, i avsaknad av andra relevanta omstandigheter,
tillracklig for att primafacie komma fram till att det finns en framtida icke hypotetisk risk
for att anvandningen av ndmnda kdnnetecken ar till forfang for det aldre varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé eller drar otillborlig fordel i den mening som avses i
artikel 8.5i forordning nr 40/94. Ordet VIPS utgdr namligen den engelska pluralformen
av akronymen VIP (pd engelska Very Important Person, det vill sdga "mycket viktig
person”), som ofta anvands i bade internationella och nationella sammanhang for att
beteckna kdnda personligheter. Risken for att anvandningen av det sokta varumarket
skulle vara till forfang for det aldre varumarkets sarskiljningsformaga ar darfor
begransad. Sannolikheten for en sddan risk ar annu mindre da det sdkta varumarket
avser tjanster som riktar sig mot en sarskild och féljaktligen snavare allmanhet. Vidare
har de tjanster som avses med detsékta varumarket inte nagon egenskap eller kvalitet
som gor det sannolikt att dess anvandning skullevara till sddant forfang for det aldre
varumarkets renommeé. Enbart den omstandigheten att det finns ett samband mellan de
tjdnster som avses med de motstdende varumarkena ar varken tillrackligt eller
avgorande. Ett sddant samband dkar visserligen sannolikheten for att allmanheten aven
tanker pa det aldre varumarket nar den kommer i kontakt med det sékta varumarket.
Detta racker emellertid inte for att det aldre varumarkets attraktionskraft ska minska.
Det kan bara intraffa om det styrks att de tjanster som avses med det s6kta varumarket
har sddana egenskaper eller kvaliteter som potentiellt sett skulle kunna vara till forfang
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for det aldre varumarkets renommé. For det tredje kan risk for att otillborlig férdel dras
av det aldre varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé endast uppkomma om
omsattningskretsen, utan att férvaxla ursprunget for de tjanster som avses med de
motstaende varumarkena, skulle tilltalas sarskiltav den mjukvara som
registreringssdkanden salufér enbart avden anledningen attden betecknas med ett
varumarke som ar identiskt med det aldre kdanda varumarket. | avsaknad av en
redogorelse, fran den som innehar det sistnamnda varumarket, for det aldre
varumarkets sarskilda egenskaper samt for hur dessa kan underlatta marknadsféringen
av de tjanster som avses med det sokta varumarket, kan emellertid de egenskaper som
normalt forknippas med ett kant varumarke som betecknar en snabbmatskedja inte i sig
anses medfora nagon fordel for datorprogrammeringstjanster, inte ens om dessa ar
avsedda for hotell eller restauranger.

Dom avden 22 september 2011, Interflora och Interflora British Unit (C-323/09,
EU:C:2011:604)

"Varumdrken - Sékordsannonsering pa Internet (‘keyword advertising’) - Annonsérens val av ett
sokord som motsvarar en konkurrents kinda varumarke - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5.1 a och
5.2 - Forordning (EG) nr 40/94 - Artikel 9.1 a och c - Villkor om att skada ska foreligga pa nagon
av varumdrkets funktioner - Forfang fér ett ként varumdrkes sérskiliningsformdéga (urvattning) -
Otillborlig fordel som dras av det kinda varumdrkets sdrskiliningsformaga eller renommé
(snyltning)”

Bolaget Interflora British Unitinnehar en licens som beviljats av Interflora Inc., ett
amerikanskt bolag som driver ett varldsomspannande natverk for blomsterleveranser.
Interfloras natverk bestar av florister fran vilka kunderna personligen, per telefon eller
via internet, kan gora bestallningar, vilka utfors avden medlem i natverketsom ligger
narmast den adress till vilkken blommorna ska levereras.

INTERFLORA ar ett nationellt varumarke i Forenade kungariket och aven ett
gemenskapsvarumarke. Dessa varumarken ar val kanda i Férenade kungariket och i
andra medlemsstater i Europeiska unionen.

Marks & Spencer plc (M &5S), ett bolag bildat enligt engelsk ratt, ar en av de storsta
detaljhandlarnai Férenade kungariket. En av dess affarsverksamheter ar forsaljning och
leverans av blommor, vilket innebar att denna verksamhet konkurrerar med Interfloras.

M & S valde ordet "Interflora” och varianter av det ordet (hamligen "Interflora Flowers”,
"Interflora Delivery”, "Interflora.com”, "Interflora co uk”, etc.) som sékord inom ramen for
soktjansten AdWords. Nar en internetanvandare skrev in ordet “Interflora” eller nagon
av dess varianter som sokord i Googles sokmotor, visades foljaktligen en annons fran

M &S.

Interflora vackte talan om varumarkesintrang mot M &S vid High Court of Justice
(England & Wales) Chancery Division (Hogsta domstolen (England och Wales), Chancery
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division, Férenade kungariket). Den domstolen hanskét fragor till EU-domstolen om
olika aspekter avvad som galler nar en konkurrent utan samtycke anvander sokord som
ar identiska med ett varumarke inom ramen for en soktjanst pa internet.”’

Domstolen erinrarinledningsvis om att nar tredje man anvander ett kdnnetecken som
ar identiskt med ett varumarke med avseende pavaror och tjanster som ar identiska
med dem for vilka varumarket har registrerats, har varumarkesinnehavaren ratt att
forhindra denna anvandning endast om den kan skada en av varumarkets funktioner.
Varumarkets grundlaggande funktion ar att garanterakonsumenterna varanseller
tjanstens ursprung (nedan kallad ursprungsangivelsefunktionen), och dethar foér dvrigt
bland annat en kommunikations- och investeringsfunktion. Domstolen betonar i detta
avseende att varumarkets ursprungsangivelsefunktion inte ar den enda funktionen som
fortjanar skydd mot intrang fran tredje man. Ett varumarke, forutom att det fungerar
som en ursprungsangivelse for varor och tjanster, ar namligen ofta ett verktyg for
kommersiella strategier som anvands i synnerhet i reklamsyfte eller for att férvarva ett
gott rykte for att fa kunderna att varalojala.

Med hanvisning tilldomen i malet Google’® erinrar domstolen om att det skadar
varumarkets ursprungsangivelsefunktion nar den annons som visas med stdd av det
sokord som dverensstammer med varumarket inte majliggor eller endast med svarighet
mojliggor for en normalt informerad och skaligen uppmarksam internetanvandare att fa
reda pa om de varor och tjanster som avses i annonsen harror fran
varumarkesinnehavaren eller fran ett féretag med ekonomiska band till
varumarkesinnehavaren eller, tvartom, fran tredje man. Daremot kan anvandning av ett
kdnnetecken som ar identiskt med ndgon annans varumarke i en sddan soktjanstsom
AdWords inte skada varumarkets reklamfunktion.

Domstolen prévar dessutom for forsta gangen skyddet av varumarkets
investeringsfunktion. Nar en konkurrent anvander ett kdinnetecken som ar identiskt med
varumarket for identiska varor eller tjanster, och denna anvandning i stor utstrackning
stér varumarkesinnehavarens anvandning av det egna varumarket i syfte att férvarva
eller behalla ett gott rykte som kan tankas attrahera konsumenterna och géradem
lojala mot varumarket, kan denna anvandning saledes skada denna funktion. | en
situation darvarumarket redan atnjuter ett sddant gott rykte har investeringsfunktionen
skadats nar dennaanvandning paverkar detta rykte och darmed dventyrar att det
vidmakthalls.

Det kan daremot inte godtas att en varumarkesinnehavare far motsatta sig en sddan
anvandning fran en konkurrents sida, om anvandningen endast medfor att
varumarkesinnehavaren tvingas attanpassa sina anstrangningar for att férvarva eller
behalla ett gott rykte som kan attrahera konsumenterna och géra demlojala med
varumarket. P4 samma satt kan inte det faktum att denna anvandning leder till att vissa

7 Direktiv 89/104 och férordning nr 40/94.
78 Dom avden 23 mars 2010, Google France och Google (forenade malen C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159).
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konsumenter vander sig fran de varor eller tjdnster som ar férsedda med varumarket
med framgang goras gallande av varumarkesinnehavaren.

Det ankommer i forevarande fall pa den hanskjutande domstolen att préva om M &S
anvandningav ett kdannetecken som ar identiskt med varumarket INTERFLORA aventyrar
Interfloras méjlighet att vidmakthdlla ett gott rykte som kan attrahera konsumenter och
fa dem att vara lojala med varumarket.

Domstolen ombads dven att ta upp fragan om det utvidgade skyddet for varumarken
som ar kanda, och narmare bestamt innebdrden av framfor allt begreppen urvattning
(forfang for ett kant varumarkes sarskiljningsformaga) och snyltning (otillborlig fordel
som dras av det kdnda varumarkets sarskiljningsformaga eller renommé). Harvid
konstaterar domstolen bland annatatt den omstandigheten att man inom ramen fér en
soktjanst, valjer ut kannetecken som ar identiska med eller liknar ndgon annans kanda
varumarke, nar det inte foreligger ndgon "skalig anledning” kan anses utgora snyltning.
En sadan slutsats galler framfor allt i situationer dar annonsoérer pdinternet tar hjalp av
sokord som 6verensstammer med kanda varumarken for att saluféravaror som ar
imitationer av varumarkesinnehavarens varor.

Nar en annons som visas pa internet utifran ett sékord som motsvarar ett kant
varumarke daremot foreslar ett alternativ till de varor eller tjanster som innehavaren av
det kdnda varumarket erbjuder - utan att ndgon imitation av varumarkesinnehavarens
varor eller tjanster erbjuds, utan att nagon urvattning eller nagot forfang for
varumarkets renommé (nedsvartning) orsakas och utan att varumarkets funktioner
skadas - sd ingdr en sadan anvandning i princip i en sund och lojal konkurrens inom den
aktuella varu- och tjanstesektorn.

1. Andra materiella rattsfragor

1.  Varumarkets verkningar

Dom avden 12 juli 2011 (stora avdelningen), L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474)

"Varumdrken - Internet - Utbjudande till forsdljning pd en elektronisk marknadsplats riktad till
unionens konsumenter av mérkesvaror som av varumdrkesinnehavaren ér avsedda fér
férsdljning i tredjeland - Varornas férpackning har avidgsnats - Direktiv 89/104/EEG - Forordning
(EG) nr 40/94 - Ansvar for den ndringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen -
Direktiv 2000/31/EG (‘direktiv om elektronisk handel) - Domstolsféreldggande till ndringsidkaren -
Direktiv 2004/48/EG (‘direktivet om sdkerstéllande av skyddet fér immateriella réttigheter)”
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Bolaget eBay driver en global elektronisk marknadsplats painternet dar privatpersoner
och féretag kan kopa och saljamanga olika typer av produkter och tjanster.

L'Oréal ar innehavare av ett stort antal kanda varumarken. L'Oréals varor (framfor allt
kosmetika och parfymer) distribueras genom ett slutet distributionsnat. Auktoriserade
aterforsaljare har inte rattatt tillhandahalla andra aterforsaljare varor inom ramen for
detta system.

L'Oréal gjorde gallande att eBay hade deltagit i varumarkesintrdng som begatts av
anvandare av eBays webbplats. Vidare gjorde L'Oréal gallande att eBay, genom att kopa
sokord fran avgiftsbelagda soktjanster pa internet, sdsom Googles AdWords, som
motsvarar namnen pa L'Oréals varumarken, styr sina anvandare till varor som gor
intrdng i varumarkesratten och som bjuds ut till férsaljning pa dess webbplats. Enligt
L'Oréal var eBays anstrangningar for att forhindra forsaljning av forfalskade varor pa
dess webbplats otillrackliga. L'Oréal pekade ut olika former av intrang, daribland
forsaljning och utbjudande till forsaljning till konsumenter inom EU av markesvaror fran
L'Oréal som bolaget avsag att salja i tredjelander (parallellimport).

L'Oréal vackte talan vid High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division
(Hogsta domstolen (England och Wales), Chancery division, Forenade kungariket), som
hanskot flera fragor till EU-domstolen om vilka skyldigheter som ett bolag som driver en
marknadsplats pa internet kan hafor att hindra sina anvandare fran att géra sig skyldiga
till varumarkesintrang.

Domstolen understryker inledningsvis att varumarkesinnehavaren endast kan aberopa
sin ensamratt gentemot en fysisk person som saljer markesvaror pa natetnar
forsaljningen skerinaringsverksamhet. Sa ar fallet bland annat nar férsaljningen gar
utdver en rent privat verksamhet pa grund av volymen och frekvensen.

Domstolen uttalar sig forst om kommersiella atgarder som riktar sigtill unionenvia
elektroniska marknadsplatser som eBay. Domstolen konstaterar att unionens
varumarkesregler ar tilldmpliga pa forsaljningserbjudanden och reklam for markesvaror
som befinner sigi tredjelander, nar det framgar att dessa erbjudanden och denna
reklam ar riktade till konsumenteri unionen.

Det ankommer pa de nationella domstolarna att bedéma fran fall till fall om det
foreligger relevantatecken pa att forsaljningserbjudanden eller reklam som gors paen
elektronisk marknadsplats ar riktade till konsumenternai unionen. De nationella
domstolarna kan saledes beakta de geografiska omraden till vilka séljaren ar redo att
skicka produkten.

Domstolen slar vidare fast att en naringsidkare som driver en marknadsplats pa internet
inte sjalvanvander varumarkena i den mening som avses i unionslagstiftningen, om
denne tillhandahdller entjanst som endast bestar i att gdra det majligt for sina kunder
attinom ramen for sin naringsverksamhet, pa denna webbplats, visa kdannetecken som
Overensstammer med varumarken.
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Domstolen lamnar dessutom vissa preciseringar vad galler det ansvar som dligger den
naringsidkare som driver den elektroniska marknadsplatsen. Samtidigt som domstolen
papekar att det ankommer pa de nationella domstolarna att géra denna bedémning,
konstaterar den att naringsidkaren utévar en aktiv roll som kan ge honom kannedom
om eller kontroll 6ver uppgifter som ror dessa erbjudanden nardennetillhandahaller
hjalp som bland annat bestar i att optimera presentationen av forsaljningserbjudandena
pa natet eller att gérareklamfor erbjudandena.

Nar naringsidkaren har spelat en sadan aktiv roll kan denneinte dberopa det undantag
fran ansvar som unionsratten pa vissa villkor ger leverantérer av onlinetjanster, sdsom
operatorer av marknadsplatser pa internet.

For ovrigt galler att aven nar namnda naringsidkare inte har utévat nadgon sadan aktiv
roll kan vederbérandeinte aberopa undantaget fran ansvar om han eller hon hade
kdnnedom om sadana fakta eller omstandigheter som borde ha féranlett en forsiktig
naringsidkare att inse att forsaljningserbjudandena pa natet var olagliga och, for det fall
han eller hon hade kdannedom harom, inte handlat utan dréjsmal for att avlagsna
informationen eller géra den oatkomlig.

Domstolen uttalar sig slutligen om fragan om vilka rattsliga atgarder som kan vidtas mot
en naringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats om denne inte pa eget
initiativ beslutar att bringa immaterialrattsintranget att upphora och att forhindra att det
upprepas.

Naringsidkaren kan forelaggas att vidta atgarder som férenklar identifiering av dess
forsaljningskunder. Det ar forvisso nédvandigt att skydda personuppgifter. Dock maste
intrangsgoraren vara klart identifierbar nar han eller hon agerarinom ramen for
naringsverksamhet och inte i privatlivet.

Domstolen finner sdledes att unionsratten kraver att medlemsstaterna sakerstaller att
nationelladomstolar som ar behdériga i mal som géller skydd for immateriella rattigheter
kan forelagga en naringsidkare att vidta atgarder som inte bara bidrar till att fa
anvandarnasintrang i dessarattigheter att upphora, utan aven att forebygga nya
intrdng avsamma art. Forelaggandena ska vara effektiva, proportionerliga och
avskrackande och far inte ge upphov till hinder for lagenlig handel.

Dom avden 23 mars 2010 (stora avdelningen), Google France och Google (C-236/08-C-238/08,
EU:C:2010:159)

"Varumdrken - Internet - S6kmotor - Sékordsannonsering (keyword advertising) - Visning, utifrén
s6kord som motsvarar varumdrken, av ldnkar till webbplatser vars innehavare konkurrerar med
innehavarna av nédmnda varumdrken eller till webbplatser varifran imitationer saluférs -

Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5 - Férordning (EG) nr 40/94 - Artikel 9 - S6kmotorféretagets ansvar
- Direktiv 2000/31/EG (direktiv om elektronisk handel)”
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Gemenskapensvarumarkesratt’® ger under vissa forutsattningar varumarkesinnehavare
ratt att forhindra att tredje man anvander ett kdannetecken som ar identiskt med eller
liknar deras varumarken for varor och tjanster som motsvarar dem for vilka
varumarkena i fradga har registrerats.

Google driver en sékmotor pa internet. Nar en internetanvandare gor en sdkning pa ett
eller flera ord visar sdkmotorn de webbplatser som bast dverensstammer med dessa
ord i fallande betydelseordning. Det ror sig harvid om sa kallade naturliga sokresultat.

Google erbjuder aven en avgiftsbelagd soktjanst kallad AdWords. Med denna tjanstkan
naringsidkare - genom att vélja ett eller flera sékord - fa en reklamlank till sin
webbplats, atféljd av ett reklammeddelande, visad, nar det eller devalda sékorden i
fraga sammanfaller med innehdllet i de forfragningar som internetanvandare skickar till
s6kmotorn. Annonsen visas under rubriken"Sponsrade lankar” som upptrader antingen
till hoger pa skarmen, till héger om de naturliga sokresultaten eller 6verst pa skarmen,
ovanfér namnda resultat.

Bolaget Louis Vuitton Malletier SA (nedan kallat Vuitton), som ar innehavare av
gemenskapsvarumarket Vuitton och de franska nationella varumarkena Louis Vuitton
och LV, Viaticum, som ar innehavare av de franska varumarkena Bourse desVols,
Bourse des Voyages och BDV samt Pierre-Alexis Thonet, som ar innehavare av det
franska varumarket Eurochallenges, konstaterade att, narinternetanvandare sokte pa
deras varumarken i Googles sékmotor visades, under rubriken "Sponsrade lankar”,
lankar till webbplatser varifran imitationer av Vuittons varor saluférdes respektive lankar
till webbplatser som innehades av konkurrenter till Viaticum och Centre national de
recherche en relations humaines. Vuitton Viaticum och Pierre-Alexis Thonet vackte
darfor talan mot Google for att fa faststallt att Google gjort intrang i rattentill deras
varumarken.

Cour de cassation (Hogsta domstolen, Frankrike), som prévar de malsom
varumarkesinnehavarna inlett mot Google i sista instans, har fragat EU-domstolen
huruvidadet ar lagligt att anvanda kannetecken som motsvarar varumarken som sokord
i en soktjanst pa internet utan attinnehavarna av dessavarumarken har gett sitt
medgivande dartill.

Domstolen anger harvid att en annonsér som kdper soktjansten och sasom soékord
valjer ett kinnetecken som motsvarar ndgon annans varumarke, i syfte atterbjuda
internetanvandare ett alternativ till ndmnda varumarkesinnehavares varor och tjanster,
anvander kdnnetecknet med avseende pa sina varor och tjanster. Sa ar dock inte fallet
vad galler séktjansteleverantoren, nardenne ger annonsorer mojlighet att som sdkord
valja kannetecken som ar identiska med varumarken samt lagrar dessa kannetecken
och visar sina kunders annonser utifran dessa.

9 Direktiv89/104.
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Domstolen papekar att tredje mans anvandning av ett kannetecken som ar identiskt
med eller liknar innehavarens varumarke dtminstone forutsatter att tredje man
anvander kannetecknet i sitt eget reklammeddelande. Vad galler sdktjanstleverantoren
gor denne det mojligt for kunderna, det vill sdga annonsorerna, att anvanda
kannetecken som ar identiska med eller liknar varumarken utan att sjalv anvanda dessa
kannetecken.

Om ett varumarke har anvants som sokord, kan varumarkesinnehavaren saledesinte
aberopa sin ensamratt till detta varumarke gentemot Google. Daremot kan innehavaren
gora gallande dennaratt gentemot annonsorer som utifran sékord som motsvarar
innehavarens varumarke ger Google i uppdrag att visa annonser som inte mojliggor
eller endast med svarighet mojliggor for en genomsnittlig internetanvandare att fa reda
pa fran vilket féretag de varor och tjanster som avsesi annonsen harror.

| en sadan situation, dar annonsen dessutom framtrader direkt efter det att den berdrde
internetanvandaren har skrivit in varumarket som sékord och visas vid ett tillfalle da
varumarket, i egenskap av sokord, ocksa visas pa skarmen, kan internetanvandaren
namligen ta miste pa de aktuella varornas och tjansternas ursprung. Darmed foreligger
skada pa den funktion hos varumarket som ska garantera konsumenten varans eller
tjdnstens ursprung (varumarkets ursprungsangivelsefunktion).

Det ankommer pa den nationella domstolen att i varje enskilt fall bedéma om
omstandigheternai det mal som anhangiggjorts vid deninnebar att det foreligger skada
eller risk for skada pa ursprungsangivelsefunktionen.

Domstolen anser att ndrannonsoérer anvander kdnnetecken som motsvarar nagon
annans varumarke som sokord pa internet for att reklammeddelanden ska visas, kan
denna anvandning favissa aterverkningar pa innehavarens bruk av varumarket i reklam
och val av affarsstrategi. Dessa aterverkningar som tredje mans anvandning av ett
kdnnetecken som ar identiskt med ett varumarke far, skadar emellertid inte i sig
varumarkets reklamfunktion.

Nar det galler det ansvar som en operatdr sdsom Google har for de uppgifter om sina
kunder som den lagrar pa sin server, paminner domstolen forst om att ansvarsfragorna
regleras i nationell ratt. Unionsratten foreskriver dock vissa ansvarsbegransningar till
forman for tjanstelevererande mellanhander nar den tjanst som levereras utgér nagon
avinformationssamhallets tjanster.8°

For att bedéma huruvida en sadan internetbaserad séktjanst som AdWords utgor en
informationssamhallets tjanst i form av lagring av uppgifter som annonséren
tillhandahallit, vilket i sa fall begransar soktjanstleverantdrens ansvar, papekar
domstolen att det ankommer pa den nationella domstolen att préva om den roll som
leverantoreni fraga utévar ar neutral och om hansverksamhet ar av rentteknisk,

8 Europaparlamentets och rédets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa réttsliga aspekter p informationssamhdllets tjanster,

sarskilt elektronisk handel, p& den inre marknaden (direktiv om elektronisk handel) EGT L 178, s. 1).
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automatisk och passiv natur, vilket innebar att han varken har kannedom om eller
kontroll éver de uppgifter hanlagrar.

Dom avden 22 december 2022 (stora avdelningen), Louboutin (Anvandning av ett
intrangsgoérande kannetecken pa en elektronisk marknadsplats) (C-148/21 och C-184/21,
EU:C:2022:1016)

"Begdran om forhandsavgérande - EU-varumdrke - Férordning (EU) 2017/1001 - Artikel 9.2 a
- Rattigheter som dr knutna till ett EU-varumdrke - Begreppet anvindning - Ndringsidkare
somdriver en e-handelswebbplats med integrerad elektronisk marknadsplats - Annonser
som publiceras pd denna marknadsplats av oberoende séljare som i dessa annonser
anvdnder ett kinnetecken som dr identiskt med ndgon annans varumdrke, fér varor som ér
identiska med dem foér vilka detta varumdrke dr registrerat - Huruvida detta kdnnetecken
uppfattas som att det utgér en integrerad del av némnda néringsidkares reklammeddelande
- Huruvida det utifrdn det sdtt pa vilket annonserna presenteras inte dr méjligt att klart
avgéra vilka erbjudanden som kommer fran ndringsidkaren och vilka erbjudanden som
kommer frén oberoende sdljare”

Amazon ar bade en valrenommerad aterforsaljare och en naringsidkare som driver en
elektronisk marknadsplats. Amazon publicerar pa sina elektroniska marknadsplatser
saval annonser for sina egna varor, som foretaget saljer och expedierari eget namn och
for egen rakning, som annonser harrorande fran oberoende séljare. Amazon erbjuder
aven oberoende saljare kompletterande tjansteri form av lagring och expediering av
varor som lagts upp padess marknadsplats, och informerar da potentiellakopare om
att det ar Amazon som ombesorjer dennaverksamhet.

Pa Amazons webbplatser visas regelbundet annonser fran oberoende séljare om
forsaljning av skor med réda sulor. Christian Louboutin, en fransk formgivare av
hogklackade dampumps, vars réda yttersula har blivit kand, gjorde gallande att han inte
hade gett sitt samtycke till att dessavaror slapptes ut pa marknaden. Han vackte talan
mot Amazon vid Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Distriktsdomstolenii
Luxemburg, Luxemburg) (den hanskjutande domstolen i mal C-148/21) och vid Tribunal
de I'entreprise francophone de Bruxelles (domstol i Bryssel som pa franska handlagger
mal mellan foretag, Belgien) (den hanskjutande domstolen i mal C-184/21). Han havdar
att Amazon olagligen har anvant ett kannetecken som ar identiskt med detvarumarke
som han ar innehavare av fér varor som ar identiska med dem for vilka varumarket i
fraga ar registrerat. Han framhaller sarskilt att de omtvistade annonserna utgor en
integrerad del av Amazons reklammeddelande.

De tva nationella domstolarnatar bland annat upp fragan huruvida en naringsidkare
som driver en elektronisk marknadsplats, sasom Amazon, kan hallas direkt ansvarig for
ettintrang i en varumarkesinnehavares rattigheter som foljer av en annons franen
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oberoende séljare. Denna fraga ar, till skillnad fran fragan om indirekt ansvar, féremal
for en harmoniserad regleringi unionsratten.®

Det svar som domstolen (stora avdelningen) lamnar till de tva nationella domstolarna
genom sin dom ar att det faktiskt kan anses att en sadan naringsidkare sjalv har anvant
ett kdnnetecken som ar identiskt med ett EU-varumarke, som forekommer i en
oberoende séljares annons pa dennes elektroniska marknadsplats, om en normalt
informerad och skaligen uppmarksam anvandare av denna webbplats far intrycket av
att det ar denne naringsidkare somi eget namn och fér egen rakning salufor de
forfalskade produkternai fraga.

Domstolen erinrarinledningsvis om att tredje mans anvandning av ett kannetecken som
ar identiskt med ett varumarke atminstone férutsatter att tredje man anvander
kannetecknet i sitt eget reklammeddelande. Att enbart skapa de tekniska forutsattningar
som kravs for att anvanda ett kdnnetecken och fa betalt for denna tjanst innebar inte att
den som tillhandahaller tjansten sjalv anvander kannetecknet i fraga, aven om denne
agerar i eget ekonomiskt intresse. EU-domstolen har sdledes, nar detgaller
naringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats sdsom eBay, slagit fast att
anvandningen av kannetecken som ar identiska med eller liknar varumarken i
forsaljningserbjudanden som visas pa denna marknadsplats gors endastav
saljarkundernatilldenne naringsidkare och inte av denne naringsidkare sjalv, da denne
inte anvander kannetecknet i sitt eget reklammeddelande.

EU-domstolen papekar emellertid att den, inom ramen for sin tidigare praxis, inte
tillfragats om vad det innebdr att den aktuella e-handelswebbplatsen, férutom den
elektroniska marknadsplatsen, aven innehaller forsaljningserbjudanden fran den som
driver webbplatsen. De nu aktuella malen ror just denna omstandighet.

Domstolen konstaterar att denna omstandighet i férekommande fall kan fa till foljd att
anvandarna av den elektroniska marknadsplatsen farintrycket att annonsernafér de
aktuella varornainte harror fran oberoende séljare utan fran den naringsidkare som
driver den elektroniska marknadsplatsen, och att detsaledes ar denne naringsidkare
som anvander det aktuella kannetecknet i sitteget reklammeddelande.

Det ankommer i slutdndan pa de hanskjutande domstolarna att bedéma om sa ar fallet.
Domstolen preciserar emellertid att det vid denna bedédmning ar relevant att beakta den
omstandigheten att Amazon presenterar forsaljningserbjudanden pa sin webbplats pa
ett enhetligtsatt - varvid Amazon visar sina egna annonser samtidigt som annonser fran
oberoende séljare, och visar sin egenlogotyp sasom valrenommerad aterforsaljare i
samtliga dessaannonser - samt den omstandigheten att Amazon erbjuder
tillaggstjanster till dessa oberoende saljare inom ramen for marknadsféringen av deras
varor, bland annat lagerhalining och expediering av deras varor.

8 Férordning 2017/1001.
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Dessa omstandigheter kan namligen gora det svarare att géra en tydlig atskillnad och ge
en normaltinformerad och skaligen uppmarksam anvandare intrycket av att det ar
Amazon somi eget namn och fér egen rakning salufér de Louboutin-varor som utbjuds
till forsaljning av oberoende saljare.

Dom avden 25 januari 2024, Audi (Faste for emblem pa en kylargrill) (C-334/22, EU:C:2024:76)

"Begdran om férhandsavgdrande - EU-varumdrke - Forordning (EU) 2017/1001 - Artikel 9.2 och
9.3 a-c - Rattigheter som dr knutna till ett EU-varumdrke - Begreppet i ndringsverksamhet
anvanda ett tecken’ - Artikel 14.1 ¢ - Begrdnsningar av ett EU-varumdrkes rdttsverkan - Rtt for
innehavaren av ett EU-varumdrke att forhindra tredje man att anvinda ett tecken som dr
identiskt med eller liknar varumdrket for reservdelar till motorfordon - Bestdndsdel i en kylargrill
som utformats for att fasta ett emblem som Gterger en motorfordonstillverkares varumdrke”

Efter att ha mottagit en begaran om forhandsavgorande klargér domstolen begreppet
anvandningav ett tecken i naringslivet, nar en tredje manimporterar och utbjuder
reservdelar till motorfordon till forsaljning utan medgivande fran
motorfordonstillverkaren som ar innehavare av ett EU-varumarke. Domstolen preciserar
dessutom omfattningen av tillverkarens ensamratt att forhindra tredje man att anvanda
ett tecken som ar identiskt med eller liknar varumarket for sddana reservdelar.

GQ ar en fysisk person som via en webbplats saljer reservdelar till motorfordon. GQ
gjorde inom ramen for denna verksamhet reklam for kylargrillar, som anpassats och
utformats for gamla modeller av motorfordonen Audi, och utbjéd kylargrillarna till
forsaljning. Kylargrillarna omfattade en bestandsdel som utformats for att fasta ett
emblem av motorfordonstillverkaren Audis varumarke.

Audi, som ar innehavare av det EU-figurmarke som aterger fyra éverlappande cirklar
(nedan kallat varumarket AUDI), vackte talan vid Sad Okregowy w Warszawie (Regionala
domstolen i Warszawa, Polen), den hanskjutande domstolen, och yrkade att GQ skulle
forbjudas attgora reklam for, importera, utbjuda till férsaljning eller marknadsféra
kylargrillar som inte ar original och som ar forsedda med ett tecken som ar identiskt
med eller liknar varumarket AUDI.

Den hanskjutande domstolen beslutade att stalla fragor till EU-domstolen angdende
tolkningen av férordning 2017/1001 och bad den att precisera begreppet anvandning av
ett tecken i naringsverksamhet samt rackvidden av ratten for en fordonstillverkare som
arinnehavare av ett EU-varumarke att forhindra tredje man att anvanda ett tecken som
ar identiskt med eller liknar detta varumarke for reservdelar.
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For det forsta papekar domstolen att unionslagstiftaren inte har foreskrivitnagon sa
kallad reparationsklausul - sdsom den som finnsi formgivningsratten® - i forordning
2017/1001 och erinrarom att dennaklausul tillampas utan att det paverkar
tillampningen av unionsrattens bestammelser om varumarken.

Den sd kallade reparationsklausulen kan saledes inte tillampas analogt for att uppna
malet att bevara en icke snedvriden konkurrens mellan motorfordonstillverkare och
saljare av reservdelar som inte ar original, da detta mal har beaktats av
unionslagstiftareninom ramen for férordning 2017/100183, och de rattigheter som
innehavaren av ett EU-varumarke har kan inte begransas med stdd av dennaklausul®,

For det andra noterar EU-domstolen att den hanskjutande domstolen ansag att formen
pa den bestandsdeli kylargrillarna som utformats for att fasta det emblem som aterger
varumarket AUDI var identisk med eller liknar detta varumarke. Denna form utgjorde
saledes ett teckeni den mening som avsesi férordning 2017/1001.% Detta tecken var
dessutom anbringat pa eller utgjorde en del av dessa kylargrillari syfte att saluféra
kylargrillarna, vilket utgoér en anvandning som omfattas av denna férordning®, och
eftersom GQ importerade och utbjod kylargrillar som omfattade namnda tecken till
forsaljning, kunde GQ dessutom anses dgna sig at de typer av anvandning som omfattas
av forordningen. Den omstandigheten att denna bestandsdel ar placerad pa
reservdelen, ndmligen kylargrillen, pa ett sddant satt att det tecken som ar identiskt med
eller liknar motorfordonstillverkarens varumarke ar synligt fér omsattningskretsen nar
den ser reservdelenvar av sddan art att den konkretiserade forekomsten av ett
materiellt samband mellan dennareservdel - som en tredje man importerar, gjorde
reklam fér och utbjod till forsaljning - och innehavaren av varumarket AUDI.

Domstolen anser foljaktligen att den tredje man som, utan medgivande fran en
motorfordonstillverkare som ar innehavare av ett EU-varumarke, importerar och till
forsaljning utbjuder reservdelar, namligen kylargrillar fér dessa motorfordon, som
omfattar en bestandsdel som utformats for att fasta det emblem som aterger
varumarket och vars form aridentisk med eller liknar namnda varumarke, anvander ett
tecken i naringsverksamhet pa ett sattsom kan skada en eller flera avsamma
varumarkes funktioner, vilket det ankommer pa den nationella domstolen att
kontrollera.

For det tredje understryker domstolen att den omstandigheten att detar omajligt for
varumarkesinnehavaren att férhindra tredje man attanvandavarumarket nardenna

8 Artikel 1101 rédets férordning (EG) nr 6/2002 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L3, 2002, s. 1), i dess
lydelse fore ikrafttradandet av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2024/2822 av den 23 oktober 2024 (EUT L, 2024/2822).
Enligt denna artikel “[ska] skydd i form av gemenskapsformgivning inte atnjutas for en formgivning som utgor en bestandsdel i en
sammansatt produkt och som anvéands enligt artikel 19.1 for att mojliggora reparation av denna sammansatta produkt sa att den aterfar sitt
ursprungliga utseende”.

& Artikel 14 férordning 2017/1001.

Artikel 9 i namnda forordning.

Artikel 9.2 i denna forordning.

& Artikel 9.3 leden a-ciférordning 2017/1001.
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anvandning ar nédvandig for att ange en varas eller tjansts avsedda andamal, i
synnerhet vad galler tillbehor eller reservdelar, och sker i enlighet med god affarssed,
utgor ett av de fall da den ensamréatt som varumarket ger inte kan goras gallande mot
tredje man.

Syftet med begransningen i detta fall ar namligen att gora det mgjligt for dem som
levererar varor och tjanster som utgor komplement till varumarkesinnehavarens varor
och tjanster att anvanda detta varumarke for att pa ett begripligt och fullstandigt satt
upplysa allménheten om det avsedda andamalet med denvaraeller tjdnst som de
erbjudereller, med andra ord, om det anvandningsmassiga sambandet mellan deras
varor eller tjanster och varumarkesinnehavarens varor eller tjanster.

Nar ett tecken, som ar identiskt med eller liknar ett EU-varumarke, utgér en bestandsdel
i en reservdel for motorfordon, som utformats for att fasta motorfordonstillverkarens
emblem pa reservdelen och inte anvands for att identifiera eller hanvisa till varor eller
tjanster som varumarkesinnehavarensvaror eller tjanster, utan for att pa ett sa troget
satt som mojligt dterge en avinnehavarens varor, omfattas en sddan anvandning av
varumarket emellertid inte av ovannamnda fall.

Domstolen anser foljaktligen att en motorfordonstillverkare som ar innehavare av ett
EU-varumarke har rattatt forhindra tredje man® att anvanda ett tecken som ar identiskt
med eller liknar varumarket for reservdelar till dessa motorfordon, namligen kylargrillar,
nar tecknet bestdr av formen pa en bestandsdeli kylargrillen, som utformats for att pa
kylargrillen fasta det emblem som aterger varumarket, utan att det i detta hanseende
har ndgon betydelse huruvida det finns en teknisk mojlighet att fasta emblemet pa
namnda kylargrill utan att anbringa tecknet pa kylargrillen.

2. Verkligt bruk

Dom avden 8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringskontoret - Espadafor (VITAFRUIT) (T-203/02,
EU:T:2004:225)88

“Gemenskapsvarumdrke - Invandningsférfarande - Aldre ordmdrket VITAFRUT - Ans6kan om
registrering av ordmdrket VITAFRUIT som gemenskapsvarumdrke - Verkligt bruk av det dldre
varumdrket - Varor av liknande slog - Artikel 8.1 b, artikel 15 och artikel 43.2 och 43.3
férordning (EG) nr 40/94”

8 Medstodavartikel 14.1 ci férordning 2017/1001.
%  Overklagandet av denna dom ldmnades, genom dom av den 11 maj 2006, Sunrider mot harmoniseringskontoret (C-416/04 P,
EU:C2006:310), utan bifall.
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Klaganden ingavden 1 april 1996 en anstkan om registrering av ett
gemenskapsvarumarke till harmoniseringskontoret. Ansdkan avsag registrering som
gemenskapsvarumarke av ordmarket VITAFRUIT for ett antal olika varor®,

Den andra parten i forfarandet framstallde en invandning vid 6verklagandenamnden®°
mot att varumarket skulle registreras for samtliga varor som avsags med ansokan.

Invandningen grundades pa att det fanns ett varumarke registrerati Spanien, med den
19 oktober 1960 som prioritetsdatum, och bestaende av ordkannetecknet VITAFRUT®",

Sékanden begarde att den andra parteni forfarandet vid 6verklagandenamnden skulle
lagga fram bevis?? for att det under en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av
ansokan om gemenskapsvarumarke hade gjorts verkligt bruk av det aldre varumarket i
den medlemsstat i vilken detta varumarke skyddas.

Harmoniseringskontoret avslog registreringsansékan?? for de varor som betecknades
som "mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; frukt- och
gronsaksdrycker, fruktsafter; safter och andra koncentrat for framstallining av drycker;
drycker baserade pa orter och vitaminer”.%

Harmoniseringskontorets éverklagandenamnd avslog 6verklagandet.
Overklagandenamnden faststéllde i huvudsak de bedémningar som hade gjortsi
invandningsenhetens beslut. Namnden understrok emellertid att det endast hade visats
attdet aldre varumarket hade anvants for de varor som betecknades som
saftkoncentrat (juice concentrate).

Tribunalen ogillade sbkandens talan mot detta beslut och fann, fér det forsta, att
omfattningen av den prévning som dverklagandenamnden ar skyldig att foreta
betraffande ett dverklagat beslutet, inte ar beroende av att den klagande parten
aberopar en specifik grund mot detta beslut, genom att klandra det sétt pa vilket den
enhetvid harmoniseringskontoret som har avgjortarendeti forsta instans har tolkat
eller tillampat en rattsregel eller bedémt ett bevis. Aven om den part som har éverklagat
beslutet till verklagandenamndeninte har anfoértnagon speciell grund ar saledes
overklagandenamnden anda skyldig att mot bakgrund av alla uppgifter om rattsliga och
faktiska forhallanden som finns tillgangliga préva huruvida ett nytt beslut som har
samma innehall som det 6verklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt da
Overklagandet provas.

¥ De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 5, 29 och 32 i Niceéverenskommelsen och utgérs bland annat av

"naringskoncentrat eller naringstillskott baserade pé orter, Ortteer, allt for halsovardsandamal” (klass 5), "icke medicinska naringskoncentrat
och naringstillskott baserade pa orter, 6rtmat, dveniform av mellanmal” (klass 29) och "frukt- och gronsaksdrycker, fruktsafter” (klass 32).

2 Medstod av artikel 42.1 i férordning nr 40/94.

9 Varumaérket registrerades for varor som omfattas av klasserna 30 och 32 enligt Nicedverenskommelsen och som motsvarar féljande
beskrivning: "kolsyrade icke alkoholhaltiga drycker som inte ar avsedda fér medicinskt bruk, alla slag av kalla drycker som inte ar avsedda for
medicinskt bruk, kolsyrade preparat, brusgranulat, ojasta frukt- och gronsakssafter (med undantag av vort), laskedrycker, apelsindricka, kalla
drycker (med undantag av mandelm|olk), kolsyrat vatten, Seidlitzvatten och konstgjord is".

% Jenlighet med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94.

% Medstod av artikel 43.5 férsta meningen i férordning nr 40/94.

Med stod av artikel 43.5 forsta meningen i forordning nr 40/94.
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| denna provning ingar, nar det ror sig om ett invandningsforfarande som inletts av
innehavarentill ett dldre varumarke, dven fragan huruvida den andra parteni
forfarandet vid éverklagandenamnden, med hansyn till de faktiska forhallandena och till
de bevis som han harlagtfram, harvisatatt det har gjorts verkligtbruk av det aldre
varumarket, antingen av dess innehavare eller av tredje man efter medgivande®. |
prévningenisakingar att avgora huruvida harmoniseringskontorets pastaende att
sOkanden inte har bestritt, vare sig vid invandningsenheten eller vid
Overklagandenamnden, att innehavaren av det aldre varumarket hade gett sitt
medgivande ar relevant.

For det andra framhdller tribunalen att det vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk av
gemenskapsvarumarketi den mening som avsesi artikel 43.2 och 43.3i férordning

nr 40/94 ska tas hansyn till att syftet med kravet pa att det har gjorts verkligt bruk av det
aldre varumarket for att det ska kunna dberopas som hinder mot en ansékan om
gemenskapsvarumarke ar att begransa antalet konflikter mellan tvad varumarken, om
detinte finns nagra giltiga ekonomiska skal som foljer av en faktisk funktion som
varumarket fyller pa marknaden. Syftet med namnda bestammelse ar emellertid varken
att uppskatta hur framgangsrikt ett foretag ar eller attkontrollera dess ekonomiska
strategi eller ens att uteslutande ge varumarkesskydd at kommersiellt utnyttjande som
sker i stor omfattning.

For det tredje anger tribunalen att ett gemenskapsvarumarke ar foremal for verkligt
bruk® nar detta anvandsi enlighet med dess grundlaggande funktion, som ar att
garantera ursprungsidentiteten hos devaror och tjanster for vilka det har registrerats, i
syfte att skapa eller bibehalla avsattningsmojligheter for dessa varor och tjanster. Detta
galler inte fiktiv anvandning som enbart har till syfte att bibehalla varumarkesratten.
Villkoret om verkligt bruk av varumarket forutsatter harvid att market, sdsom det ar
skyddatinom det relevanta omradet, anvands offentligt och utat.

Beddmningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumarket ska goras pa
grundval av samtliga omstandigheter och forhallanden som kan styrka att market
faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sddana omstandigheter ar i synnerhet anvandning som
anses motiveradi den berorda ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa
marknadsandelar for de varor och tjanster som skyddas av varumarket, dessa varors
eller tjansters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta
varumarket har anvants.

Nar det galler fragani vilken omfattning det aldre varumarket har anvants, ska det
sarskilt tas hansyn till dels den forsaljningsvolym som all anvandning motsvarar, dels
hur [dnge och hur ofta namnda varumarke har anvants.

% | den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 och artikel 15.3 i férordning nr 40/94.

% | den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94.
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For det fjarde anser tribunalen att det vid prévningen, i ett enskilt fall, av huruvida det
har gjorts verkligt bruk av ett aldre varumarke, ska géras en helhetsbedémning med
hansyn till samtliga relevanta omstandigheteri fallet. Vid bedomningen ska det utgas
fran att de omstandigheter som beaktas i viss utstrackning paverkar varandra. Sdledes
kan en mindre kvantitet av de varor som har saluférts under namnda varumarke
kompenseras av att varumarket tidigare har anvants mycket intensivt eller regelbundet
och vice versa. Den omsattning som uppnatts och den kvantitet varor som har salts
under det aldre varumarket kan inte heller bedédmas utan att de jamférs med andra
relevanta omstandigheter, sdsom forsaljningsvolymen, produktions- och
saluforingskapaciteten eller diversifieringen hos det féretag som utnyttjar varumarket
samt de egenskaper som varorna eller tjansterna har pa marknadeni fraga. Pa grund av
detta ar det inte ar nddvandigt att anvandningen av detaldre varumarket alltid ar
kvantitativt betydande for att den ska kunna anses utgora verkligt bruk.

For det femte slar tribunalen slutligen fast att man, for att bedéma om varorna eller
tjansternaifraga® liknar varandra, ska beakta samtliga relevanta faktorer som avser
forhallandet mellan varorna eller tjansterna, sarskilt deras art, de tilltankta kdparna,
anvandningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Koncentrerade fruktsafter, for vilka ett aldre varumarke ar skyddat, och drycker
baserade pa orter och vitaminer, som avses med en registreringsansokan, liknar
varandrai dennamening. Dessa varor har namligen samma andamal, namligen att
slacka torst, och de konkurrerar i stor utstrackning med varandra. Nar detgaller de
aktuella varornas artoch anvandning ror det sigi bada fallen om icke alkoholhaltiga
drycker som i regel konsumeras kalla, vars sammansattning i de flesta fall forvisso ar
olika. Att varornas sammansattning skiljer sig at paverkar emellertid inte konstaterandet
attvarorna ar dmsesidigt utbytbara av det skalet att de ar avsedda att tillfredsstalla ett
identiskt behov.

Dom av den 8 juni 2017, W. F. Gozze Frottierweberei och Gozze (C-689/15, EU:C:2017:434)

"Begdran om forhandsavgorande - Immaterialrdtt - EU-varumérke - Forordning nr 207/2009
- Artiklarna 9 och 15 - En sammanslutnings ingivande av en ansékan om registrering av
kédnnetecknet bomullsblomman - Registrering sGsom individuellt varumdrke - Beviljande av
licenser for anvandning av detta varumdrke till tillverkare av bomullstextilier som ér
medlemmar i némnda sammanslutning - Ansékan om ogiltighetsférklaring eller om
upphdvande - Begreppet verkligt bruk - Den grundldggande funktionen att ange ursprunget”

Verein Bremer Baumwollborse (nedan kallad VBB) ar en sammanslutning som ar
verksam inom bomullssektorn. VBB ar innehavare av ett EU-figurmarke forestallande en
bomullsblomma som registrerades den 22 maj 2008 for varor, bland annat textilier
(nedan kallat varumarket bomullsblomman).

¥ Iden mening som avses i artikel 8.1 biférordning nr 40/94.
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Samma figurkannetecken (nedan kallat kannetecknet bomullsblomman) hade under
flera decennier fore registreringen anvants av tillverkare av textilier som ar gjorda av
bomullsfibrer i syfte att garantera varornas sammansattning och kvalitet. Efter
registreringen har VBB ingdtt flera licensavtal om varumarket bomullsblomman med de
foretag som ar medlemmar i sammanslutningen. Dessa foretag forband sig att endast
anvanda varumarket for kvalitetsprodukter som ar gjorda av bomullsfibrer av god
kvalitet. VBB hade ratt att kontrollera att detta atagande uppfylls.

GOzze, vars foretagsledare var Wolfgang Gozze, var inte medlemi VBB och hade inte
ingatt ndgot licensavtal med den sammanslutningen. Gozze tillverkade textilier som var
gjorda av bomullsfibrer och anbringade kannetecknet bomullsblomman pa dem sedan
flera decennier tillbaka.

VBB vackte talan om varumarkesintrang mot Gozze och Wolfgang Gozze vid den
behoriga domstolen for EU-varumarken, Landgericht Dusseldorf (Regionala domstolen i
Dusseldorf, Tyskland) pa grund av Gozzes saluféring av handdukar med hangetiketter.
Inom ramen for detta forfarande ingav Gézze ett genkaromal om ogiltighetsforklaring av
varumarket bomullsblomman fran och med den 22 maj 2008, alternativt om
upphdavande av det varumarket fran och med den 23 maj2013.

Landgericht Dusseldorf (Regionala domstoleni Dusseldorf) biféll VBB:s talan genom
avgorande avden 19 november 2014 och ogillade de yrkanden som Gozze framstallt
genom genkaromal.

GoOzze dverklagade detta avgorande till Oberlandesgericht Dusseldorf (Regionala
overdomstolen i DUsseldorf, Tyskland), som beslutade attvilandeférklara malet och att
begara ett forhandsavgorande fran domstolen.

I sin dom klargdr EU-domstolen for det forsta att artikel 15.1 i férordning nr 207/2009
ska tolkas pa sa satt att den omstandigheten att ett individuellt EU-varumarke anbringas
avinnehavaren eller med dennes tillstand pa varor sdsom en kvalitetsmarkninginte
innebar att det anvands som varumarke pa ett satt som utgor "verkligt bruk” i den
mening som avses i den bestammelsen. Anbringandet av varumarket utgér emellertid
sadant verkligt bruk om det, &ven och samtidigt, garanterar konsumenterna att varorna
harror fran ett visst foretag som utévar kontroll 6ver tillverkningen av varorna och som
kan anses ansvara for deras kvalitet. Om detfoérhaller sig pa sistnamnda satt har
innehavaren av varumarket ratt att, i enlighet med artikel 9.1 b i samma férordning,
forhindra tredje man att anbringa ett liknande kannetecken fér identiska varor om
anbringandet medfor att det foreligger en risk for att allmanheten férvaxlar varumarket
och kannetecknet.

For det andra konstaterar domstolen att artikel 52.1 a och artikel 7.1 g i férordning

nr 207/2009 om EU-varumarken ska tolkas pa sa satt att ettindividuellt varumarke inte
kan forklaras ogiltigt med stdd av en tillampning av dessa bestammelser tillsammans, pa
den grunden att varumarkesinnehavaren inte genom regelbundna kvalitetskontroller av
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sina licenstagare sakerstaller att de férvantningar pa kvalitet som allmanheten
forknippar med kannetecknet ar uppfyllda.

For det tredje och sistaframhaller domstolen att tillampningsomradet for artiklarna
66-74 om EU-kollektivmarken i forordning nr 207/2009, i artikel 66.1 i den forordningen
uttryckligen har begransats till att endast avse varumarken som vid ansdkan om
registrering betecknas som sddana. Dennaavgransning av tillampningsomradet for
namnda artiklar maste iakttas strikt. Detta galler i synnerhet som de bestdmmelser som
inrattats genom de artiklarna, sdsom bestammelserna i artikel 67 i samma forordning
om anvandning av varumarket, fran och med ansékan om registrering som
kollektivmarke tillampas i forhallande till detsatt pa vilket det sokta varumarket
uttryckligen betecknats. Det ar darfor inte mojligt att tillampa dessa bestammelser
analogt pd individuella EU-varumarken.

Domstolen drar darfor slutsatsen att forordning nr 207/2009 ska tolkas pa sa satt att det
inte ar mojligt att tillampa bestdmmelserna om EU-kollektivmarkeni den forordningen, i
tillampliga delar, pa individuella EU-varumarken.

Dom avden 7 maj 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO - Ortl (RTL) (T-1088/23,
EU:T:2025:446)

"EU-varumdrke - Upphdévandeférfarande - EU-figurmdrket RTL - Varumdrket har inte varit
féremal fér verkligt bruk - Artikel 58.1 a i férordning (EU) 2017/1001 - Sakomsténdigheter och
bevisning som har dberopats for férsta gangen vid éverklagandendmnden - Artikel 95.2 i
férordning 2017/1001 - Artikel 27.4 i delegerad forordning (EU) 2018/625 - Rattsmissbruk”

I den har domen andrar tribunalen ett beslut som meddelats av EUIPO:s
overklagandenamnd. Tribunalen reder utfragorna huruvida en ansékan om
upphavande utgdr missbruk, huruvida EUIPO:s dverklagandenamnd utnyttjade sitt
utrymme for skonsmassig beddmning nar den beslutade att inte beakta bevisning som
lades fram for forsta gangen infor éverklagandenamnden och inteingick i de inlagor
som foreskrivs i delegerad forordning 2018/625%, huruvida ett varumarke varit i verkligt
bruk for tjanster avseende reklam, marknadsféring och saljframjande tjanster nar det
anvants av ett foretag som ingar i en koncern som bland annattillhandahaller tjanster
avseende spridning av reklamannonser och huruvida det forhallandet att ett varumarke
ar kant har betydelse for bedémningen av huruvida det varit foremal for verkligt bruk
med avseende paandra varor och tjanster.

Klaganden, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, har sedan ar 2016 varit innehavare av
EU-figurmarket RTL med avseende paflera varor och tjanster®. Ar 2021 ansokte

% Kommissionens delegerade férordning (EU)2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av Europaparlamentets och radets férordning

(EU)2017/1001 om EU-varumarken och om upphavande av delegerad forordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, 5. 1).
®  Detrérde sig om varor och tjdnster som omfattas av klasserna 3, 6, 8,9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 och 45
i Nicedverenskommelsen.
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intervenienten Marcella Ortl om upphévande,'® med motiveringen att varumérket
under en sammanhangande femarsperiod inte hade varit féremal for verkligt bruk for
de varor och tjanster for vilka detvar registrerat. EUIPO:s annulleringsenhet biféll delvis
ansokan med avseende pa vissa varor och tjanster.

Efter klagandens 6verklagande forklarade EUIPO:s dverklagandenamnd att ansékan om
upphavande kundetas upp till provning och upphavde sedan delvis
annulleringsenhetens beslut i den del den hade férklarat det omstridda varumarket
upphavt bland annat for en underkategori av tjanster avseende reklam, marknadsféring
och saljframjande tjanster, namligen spridning av reklamannonser i tv, radio och digitala
medier,' och avslog 6verklagandet i dvrigt. Klaganden hari sitt éverklagande vid
tribunalen yrkat att 6verklagandenamndens beslut ska ogiltigforklaras eller andras.

Tribunalen papekar inledningsvis att skalen till upphavande syftar till att skydda det
allmanintresse som ligger till grund for dem, vilket forklarar varfor det inte kravs att den
som ansodker om upphdavandevisar att haneller hon har ett berattigat intresse av att fa
saken prévad. Denna bedémning stéds av skal 24 i férordning 2017/1001 och av syftet
med artikel 63.1 a i férordningen, som ar att ge storsta maojliga krets av personer
mojlighet att bestrida ett EU-varumarke som inte varit foremal for verkligt bruk under en
viss tidsperiod, utan att krdva att de ska visa att de har ett berattigat intresse av att fa
saken provad. | och med att en anstkan om upphavande far ges in av "fysiska eller
juridiska personer” pa grund av att ett varumarke inte varit i bruk eller inte varit i
tillrackligt bruk, ar frdgan om det kan vara fraga om rattsmissbruk inte relevant for
beddémningen av huruvida en ansdkan om upphavande enligt denna bestammelse kan
tas upp till provning. P4 samma satt stallsinget krav pa att den som ansoker om
upphavande ska vara i god tro for att ansdkan om upphavande ska kunnatas upp till
provning och varavalgrundad, eftersom upphavande av ett varumarke som under en
femarsperiod inte varit foremal for verkligt bruk ar en rattslig foljd som féreskrivsi
forordning 2017/1001. 02

Klaganden har forvisso dberopat Sandra Pabst-drendet'® i detta avseende, men
tribunalen papekar att det drendet kdnnetecknades av exceptionella omstandigheter
som inte foreligger i det nu aktuella malet. | motsats till vad som var falleti Sandra
Pabst-drendet arintervenienten inte ett bolag som bildats pa konstlad vag enbart i syfte
attlamna in flera ansokningar om upphavande. Klaganden har inte heller visat att
ansokan om upphavande i det nu aktuella fallet var démd att misslyckas och darfér
endast syftade till att belasta eller pressaklaganden pa ett otillborligt satt.
Intervenientens avsikt, att anvanda ett varumarke som kan leda till férvaxling med det
omstridda varumarket, visar tvartom att intervenienten har ett verkligt intresse av att

0 pg grundval av artikel 58.1 a i férordning 2017/1001.

07 De ¢vriga varor och tjdnster for vilka annulleringsenhetens beslut upphavdes &r optiska skivor, som hér till klass 9, och sociala
natverkstjanster, dejtingtjanster, som hor till klass 45.

102 Se artikel 58.1 a och artikel 64.2 i férordning 2017/1001.

13 Ett drende som avgjordes genom stora 6verklagandendmndens beslut av den 1 februari 2020 (drende R 2445-2017-G) (nedan kallat Sandra
Pabst-arendet).
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varumarkesregistret uppdaterasi frdga om omfattningen av klagandens monopol pa det
omstridda varumarket.

Tribunalen underkanner foljaktligen klagandens pastdende att anstkan om upphdavande
inte kan tas upp till sakprévning pa grund av att den utgdr missbruk.

Tribunalen erinrar vidare om rattspraxis i fraga om EUIPO:s utrymme for skdnsmassig
beddmning nar detgaller beaktande av sakomstandigheter och bevisning som aberopas
eller laggs fram for sent.’® Tribunalen understryker att ett sadant beaktande maste vara
resultatet av ett objektivt och motiverat utévande av det utrymme fér skdnsmassig
beddmning som det ankommer pa tribunalen att kontrollera.

Tribunalen konstaterar att klaganden i detta fall lade fram synpunkter och bevis for sent,
varfor éverklagandenamnden var skyldig att anvanda sitt utrymme for skdnsmassig
bedodmning for att avgdra om dessa skulle beaktas i dverklagandenamndens kommande
beslut. Utrymmet for skdnsmassig beddmning utévades inte pa ett sddant objektivt och
motiverat satti det nu aktuella fallet, i och med att 6verklagandenamnden beslutade att
uppgifternainte skulle beaktas enbart pd grund av att de inte hade lagts fram i ndgon av
deinlagor som avsesi delegerad foérordning 2018/625'%, utan att ha prévat om villkoren
i artikel 27.4 i férordningen var uppfyllda. Provningen av huruvida synpunkter och bevis
som dberopas for forsta gadngen infor dverklagandenamnden kan tas upp till prévning
far namligeninte begransas till de sakomstandigheter och den bevisning som lagts fram
tillsammans med de inlagor som avsesi delegerad forordning 2018/625, eftersom en
sadan begransninginte foljer vare sig av artikel 95.2 i forordning 2017/1001 eller av
artikel 27.4 i delegerad férordning 2018/625.

Overklagandenamnden gjorde sig foljaktligen skyldig till felaktig rattstillampning nar den
utan att ha utnyttjat sitt utrymme for skdnsmassig bedéomning beslutade att inte préva
de synpunkter och bevis som klaganden lagt fram for sent.

Tribunalen prévar vidare huruvida den bevisning som klaganden lagt fram, avseende
verksamhet som bedrivs av bolagen i klagandens koncern, kan styrka att det omstridda
varumarket anvantsinte bara for underkategorin tjanster avseende spridning av
reklamannonser, sasom éverklagandenamnden framhallit, utan aven, utéver denna
enda underkategori, for hela kategorin tjanster avseende reklam, marknadsforing och
saljfframjande tjanster.

Tribunalen framhaller forstoch framst att klaganden har visatatt bolageni klagandens
koncern tillhandahdll annonsérer tjanster avseende skapande och framstalining av
reklam, i synnerhet tv-reklam. Klaganden har saledes lagtfram bevis for tjanster som
innebar att dessa bolag bidrog kreativt till utformningen av reklaminslagen och som inte
endast avsag spridning av reklaminnehdll som skapats av tredje part.

104 Vilket foreskrivs i artikel 95.2 i férordning 2017/1001 och avgransas av artikel 27.4 i delegerad férordning 2018/625.
105 Artiklarna 22, 24 och 26 i delegerad férordning 2018/625.
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Tribunalen finnervidare att det framgar av den bevisning som klaganden lagt fram att
klaganden erbjéd annonsorerna sina tjanster vid utveckling av reklamstrategier i
klagandens medier och erbjod annonsoérerna majligheten att delta i saljframjande
verksamhet som klagandens koncern skapat.

Tribunalen slar slutligen fast, mot bakgrund av den bevisning som lagts fram, att
bolagen i klagandens koncern tillhandahallit konsulttjanster avseende saluféring av
tv-reklam, vilka ar att betrakta som konsulttjanster och specialiststod till foretag som vill
marknadsfora sinavaror och tjanster samt framja och utveckla sina
marknadsforingsstrategier.

Under dessa omstandigheter anser tribunalen att den bevisning som klaganden har lagt
fram visar att klagandens koncern till tredje part, under detomstridda varumarket och
under den relevanta perioden, tillhandahdll tjanster avseende reklam, marknadsforing
och saljframjande tjanster som inte endast utgjordes av spridning av reklamannonser
utan var avsedd att aktivt bidra till utvecklingen av en marknadsféringsstrategi for
namnda tredje parter. Tribunalen andrar foljaktligen det dverklagade beslutet genom att
avsla ansokan om upphéavande av det omstridda varumarket for tjanster avseende
reklam, marknadsforing och saljframjande tjanster i klass 35.

Tribunalen klargor slutligen att ordalydelseni och syftet med artikel 58.1 a i férordning
2017/1001 innebar att ett villkor for att skyddet av de rattigheter som ar knutnatill
EU-varumarken ska uppratthallas ar att varumarkena faktiskt anvands. Det ar namligen
inte motiverat att ett varumarke som inte anvands hindrar konkurrensen och begransar
den fria rorligheten for varor och friheten att tillhandahalla tjanster. Unionsdomstolarna
har dessutom redan slagit fast att bestammelserna om utvidgat skydd for ett
EU-varumarke som ar kanti unionen har ett annat syfte an de som kraver bevis for
verkligt bruk, vilket innebar att de tva olika typerna av bestammelser ska tolkas
sjalvstandigt. For det falldet i det nu aktuellafallet omstridda varumarket ska antas vara
kanti mediesektorn, visar denna omstandighet darmed inte i sig att varumarket varit
foremal for verkligt bruk for de aktuella varorna och tjansterna. Nar det galler tolkningen
av de materiellabestdmmelserna i férordning 2017/1001 kan klaganden inte heller
vinna framgang genom att gora gallande EU-varumarkets enhetliga karaktar eller skal 7 i
delegerad férordning 2018/625, som endast avser forfaranderegler.
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Dom avden 2 juli 2025, Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, EU:T:2025:659)"°6

"EU-varumdrke - Upphdvandeférfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska
unionen - Ordmdrket TESTAROSSA - Verkligt bruk av varumdrket - Artikel 51.1 a i férordning (EG)
nr207/2009 (nu artikel 58.1 a i férordning (EU) 2017/1001) - Tredje mans bruk - Fraga om hur
varumdrket har anvdnts - Varumdrkesinnehavarens underférstadda samtycke - Bevis for verkligt
bruk - Begagnade bilar - Reservdelar och tillbehér”

Tribunalen, i utokad sammansattning, ogiltigforklarar det beslutsom meddelades av
overklagandenamnden vid EUIPO ' och tar stallning till begreppet "verkligt bruk” i
samband med tredje mans aterforsaljning av begagnade varor som bar det omstridda
varumarket, med varumarkesinnehavarens underférstadda samtycke. Tribunalen
klargor saledes den rattspraxis som foljer av domen Ferrari.'®

Ferrari SpA, klaganden, ar innehavare av en internationell registrering som designerar
Europeiska unionen av ordmarket TESTAROSSA, bland annat med avseende pa
fordon'%, Den 7 september 2015 ldamnade intervenienten, Kurt Hesse, in en ansdkan
om ogiltigférklaring av verkan av den internationella registreringen.
Annulleringsenheten biféll delvis ansokan om upphavande, men avslog den med
avseende pa "bilar”.

Bade intervenienten och klaganden éverklagade beslutet och yrkade delvis
ogiltigforklaring av det. Overklagandenamnden vid EUIPO biféll intervenientens
overklagande och avslog Ferrari SpA:s 6verklagande. Sdledes upphdvdes bolagets
rattigheter till det omstridda varumarket for samtliga varor. Ferrari SpA éverklagade
beslutet och yrkade att det skulle ogiltigforklaras.

Tribunalen uttalar sig, for det forsta, om fragan om verkligt bruk av det omstridda
varumarket for bilar. Tribunalen konstaterar inledningsvis att inga nya bilar tillverkades
eller slapptes ut pa marknaden under det omstridda varumarket under den relevanta
perioden och att begagnade bilar med det omstridda varumarket saluférdes av
auktoriserade aterforsaljare eller distributorer. Det erinrasi detta avseende om att dven
om aterforsaljningi sigav en begagnad varasom ar forsedd med ett varumarke inte
nodvandigtvis utgor verkligt bruk', kan en sddan anvandning icke desto mindre anses
utgodra ett verkligt bruk av varumarket, om innehavaren av det omstridda varumarket
anvander detvid aterforsaljningen i dverensstammelse med dess grundlaggande
funktion. En sddan tolkning bekraftas av artikel 13.1 i férordning nr207/2009, av vilken
det foljer att ett varumarke kan anses anvandas for varor som redan har forts ut pa
marknaden under dettavarumarke, vilket innebar att dess innehavare inte kan férbjuda

1% Gverklagande ingivet i ett anhdngigt mal (mal C-597/25 P).

107 Beslut meddelat av femte 6verklagandenamnden vid EUIPO den 29 augusti 2023 (de férenade arendena R 334/2017-5 och R 343/2017-5),i
dess rattade lydelse av den 28 september 2023 (nedan kallat det dverklagade beslutet).

1% Dom av den 22 oktober 2020, Ferrari (C-720/18 och C-721/18, EU:C:2020:854).

% varor som omfattas av klass 12 i Nicedverenskommelsen.

Pa grundval av artikel 158.2 i forordning nr 207/2009 jamford med artikel 51.1 a i samma forordning.

I den mening som avses i artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009.
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tredje man fran sddan anvandning. Detta innebar daremot inte att innehavaren inte
sjalv kan anvanda sitt varumarke for sddanavaror. Detta galler dven tredje mans
anvandningav varumarket med varumarkesinnehavarens samtycke, vilket innebar att
det star varumarkesinnehavaren fritt att visa att varumarket variti verkligt bruk for
begagnade varor som sdljs under detta varumarke av tredje man med innehavarens
samtycke.

Tribunalen papekar vidare att Ferrari SpAinte har lagt fram ndgon bevisning som visar
att bolaget uttryckligen samtyckt till tredje mans anvandning av det omstridda
varumarket under den relevanta perioden. Tribunalen anger darvid att ett sddant
samtycke aven kan félja underforstatt av omstandigheter och uppgifter som har
intraffat fore, samtidigt med eller efter tredje mans anvandning av varumarket. Nar det
galler justanvandning av ett varumarke for begagnade varor kan ett sadant
underforstatt samtycke trots det nu sagda inte harledas enbartav den omstandigheten
attinnehavaren kandetill att tredje man hade anvant varumarket. Det kravs namligen
aven attinnehavaren arinblandad i denna anvandning. Dessutom ska de relevanta
omstandigheter och uppgifter som kan styrka ett underforstatt samtycke beddémas mot
bakgrund av anvandning som anses motiverad i den berérda ekonomiska branschen
och marknadens egenskaper.

Tribunalen finner foljaktligen att forsaljningen av en begagnad bil av det omstridda
varumarket genom en aterforsaljare eller distributdr som auktoriserats avinnehavaren
avvarumarket - och inte genom vilken tredje man som helst, utan nadgon koppling till
innehavaren - utgor ett indicium pa attforsaljningen har skett med
varumarkesinnehavarens underférstadda samtycke. Tribunalen erinrar i detta avseende
om att anvandning av ett tillverkningsbolags varumarke som foretas av ett
distributionsbolag som godkants avinnehavaren av detta varumarke kan anses ha skett
med dennes samtycke, i den man ett sadant tillstdnd skapar ett samband mellan dessa
tva bolag, vilket forutsatter att varumarkesinnehavaren har gett den auktoriserade
aterforsaljaren eller distributoren tillstand att anvanda varumarket. Denna beddémning
stdds av anvandning som anses motiverad inom bilbranschen, dar en distributor eller
aterforsaljare som godkants av tillverkaren anses hatillstand att salufora tillverkarens
samtliga modeller. Detsamma galler pa marknaden for begagnade bilar, darman i
allmanhetskiljer mellan forsaljning av begagnade bilar som utférs av en oberoende
tredje man och forsaljning av begagnade bilar som utfors av en auktoriserad
aterforsaljare eller distributor.

Vad vidare galler den certifieringstjanst som Ferrari SpA tillhandahaller och som syftar
till att mot betalning intyga aktheten hos begagnade bilar som bar det omstridda
varumarket erinrar tribunalen om att det forhallandet att ett varumarke som
registrerats for vissa varor faktiskt anvands av varumarkesinnehavaren for tjanster som
har ett direkt samband med redan saluférdavaror och som ar avsedda att tillgodose
behoven hos kundkretsen for dessa varor anses utgora "verkligt bruk” av varumarket. |
forevarande fall har certifieringstjansten ett direkt samband med auktoriserade
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aterforsaljares forsaljning av begagnade bilar av det omstridda varumarket och syftar till
att tillgodose behoven hos kundkretsen fér dessa bilar, vilket innebar att en sadan
anvandningkan utgora "verkligt bruk” av detta varumarke. Den samtidiga anvandningen
avvarumarket Ferrari och det omstridda varumarket pa fakturorna for denna tjanst
overensstammer med sedvanja pa marknaden, eftersom bilar ofta saluférs bade under
ett varumarke som anger tillverkaren och under ett andravarumarke som betecknar
modellen.

Slutligen finner tribunalen att Ferrari SpA har visat att bolaget underférstatt hade
samtyckt till tredje mans anvandning av det omstridda varumarket fér "bilar”.

For det andra provar tribunalen huruvida det foreligger verkligt bruk av det omstridda
varumarket for reservdelar och tillbehor, vilka huvudsakligen ar begagnade delar.
Tribunalen konstaterar dels att detta bruk har skettunder den relevanta perioden och
hos auktoriserade aterforsaljare och distributorer, dels att Ferrari SpA erbjuder en
certifieringstjanst som innefattar en kontroll av det kommersiella ursprunget hos de
delar somingaribegagnade bilar av det omstridda varumarket. Ferrari SpA har saledes
visat att bolaget underforstatt samtyckte till att tredje man anvander det omstridda
varumarket for reservdelar och tillbehér. Tribunalen konstaterar dessutom att
overklagandenamnden inte i tillracklig utstrackning beaktade den omstandigheten att
auktoriserade aterforsaljares forsaljning av reservdelar och tillbehér dven avsag
originaldelar som sarskilt avses med det omstridda varumarket. Tribunalen anser med
anledning av det ovan anforda att éverklagandenamndens beddémning ar felaktig.

Tribunalen papekar slutligen att anvandningen av det omstridda varumarket for
reservdelar och tillbehér aven kan utgéra anvandning av varumarket for "bilar”. Ett
varumarke som registrerats for en kategori av varor och reservdelar till dessa anses
namligen havarit foremal for "verkligt bruk” fér samtliga varor i denna kategori och
reservdelar till dessa, om varumarket endast har varit foremal for verkligt bruk for vissa
avvarorna eller enbart for reservdelar eller tillbehor till vissa av dessa varor, sdvida det
inte framgar attkonsumenter uppfattar dessa som en sjalvstandig underkategori till den
varukategori som varumarket har registrerats fér. Overklagandenamnden gjorde
emellertid inte ndgon sddan provningi férevarande fall och konstaterade aldrig att
dessa reservdelar och tillbehor utgjorde en sjalvstandig underkategorii forhallande till
bilar, vilket innebar attbevisningen for att reservdelar och tillbehdér hade anvants
saknade relevans med avseende pa anvandning for bilarna. For det forsta har
overklagandenamnden nojt sig med att pdpeka att det foreligger en obalans i
ekonomiskt varde mellan reservdelar och tillbeh6r & enasidan, och bilar & andrasidan,
utan att beakta rattspraxis enligtvilken kriteriet avseende varors eller tjansters avsedda
anvandningeller andamal ar grundlaggande for att faststalla en underkategoriav varor
eller tjanster. For det andra fann éverklagandenamnden att omsattningskretsen inte
anser att tillverkare av reservdelar och tillbehor har teknisk kapacitet att tillverka bilar.
Tribunalen pdpekar atten sadan allman regel, enligt vilken omsattningskretsen
nddvandigtvis anser att bilar respektive reservdelar och tillbehdr kommer fran tva olika
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tillverkare, inte ar styrkt, eftersom ett visst antal reservdelar och tillbehor tillverkas av
biltillverkarna sjalva. Foljaktligen ar det dverklagade beslutet behaftat med fel dveni
detta avseende.

Dom avden 2 juli 2025, Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, EU:T:2025:660)

"EU-varumdrke - Upphévandeforfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska
unionen - Ordmdrket TESTAROSSA - Verkligt bruk av varumdrket - Artikel 51.1 a i férordning (EG)
nr207/2009 (nu artikel 58.1 a i férordning (EU) 2017/1001) - Tredje mans bruk - Fraga om hur
varumdrket har anvénts - Varumdrkesinnehavarens underférstddda samtycke - Bevis fér verkligt
bruk - Skalmodeller av motorfordon (leksaker)”

Tribunalen, i utdkad sammansattning, ogiltigférklarar delvis det beslut som meddelades
av overklagandenamnden vid EUIPO ™2 och tar stallning till begreppet "verkligt bruk” i
samband med tredje mans anvandning av ett varumarke med underforstatt samtycke
fran innehavaren av detta varumarke. Tribunalen klargor bland annat den rattspraxis
som féljer avdomen i malet Opel'™® och preciserar villkoren for att pavisa verkligt bruk
av ett varumarke, nar det pa grundval av sedvanja i branschen och pa denrelevanta
marknaden undervissa omstandigheter ar mojligt for aktérer att anvanda det
registrerade varumarket for att beskriva de aktuellavarorna.

Ferrari SpA, klaganden, ar innehavare av en internationell registrering som designerar
Europeiska unionen av ordmarket TESTAROSSA for bland annat fordonsmodeller i
forminskad skala och for leksaker'. Den 14 november 2014 lamnade intervenienten,
Kurt Hesse, in en ansbkan om ogiltigférklaring av verkan av den internationella
registreringen’®. Annulleringsenheten biféll delvis ansékan om upphédvande, men
avslog den med avseende pa"skalmodeller av motorfordon (leksaker)”.

Bade intervenienten och klaganden 6verklagade beslutet och yrkade delvis
ogiltigforklaring av det. Overklagandendmnden biféll intervenientens éverklagande och
avslog Ferrari SpA:s dverklagande. Bolagets rattigheter till det omstridda varumarket
upphavdes saledes for samtliga varor. Ferrari SpA 6verklagade beslutet till tribunalen
och yrkade att det skulle ogiltigforklaras.

Tribunalen understryker inledningsvis att tredje mans anbringande av ett tecken, som ar
identiskt med ett varumarke registrerat for leksaker, pa fordonsmodeller i férminskad
skala endast kan férbjudas om det skadar eller kan skada varumarkets funktioner. Detta
maste beddémas med hansyn till egenskaperna pa marknaden for fordonsmodeller i
forminskad skala. Denna marknad kannetecknas av att oberoende leksakstillverkare -
som anvander varumarken som ar registrerade for bilar som rena upplysningar om att

"2 Beslut meddelat av femte verklagandendmnden vid EUIPO den 29 augusti 2023 (3rende R 887/2016-5).
"3 Domavden 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55).
"% Varor som omfattas av klass 28 i Niceéverenskommelsen.

5 P& grundval av artikel 158.2 i férordning nr 207/2009 jamférd med artikel 51.1 a i samma forordning.
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en fordonsmodelli férminskad skala ar en trogen atergivning av en verklig bilmodell -
forekommer parallellt med fordonsmodeller i forminskad skala som tillverkas och
salufors dels avinnehavarna av varumarken som ar registrerade for motorfordon, dels
av foretag med ekonomiska band till dessa genom en licens. Omsattningskretsen ar
darfor van vid att exponeras for fordonsmodeller i forminskad skala, med eller utan
licens fran fordonstillverkaren, och att sarskilja dessa beroende pa vilka uppgifter som
finns pa deras férpackningar. Tribunalen anger darfor att tredje man kan anvanda ett
sadant varumarke utan innehavarens medgivande, under forutsattning att tredje mans
anvandning av varumarket pa en fordonsmodell i forminskad skala endast upplyser
omsattningskretsen om att modellen ar en trogen atergivning av en verklig bilmodell.
Nar tredje mans anvandning av varumarket daremot utgors av exempelvis en
hanvisning till ett licensavtal som ingatts med varumarkesinnehavaren, kommer
anvandningen att uppfattas som en upplysning om att varorna harror fran
biltillverkaren eller fran ett féretag med ekonomiska band till denna. | ett sadantfall har
varumarkesinnehavaren ratt att motsatta sig en sadan anvandning om den féretas utan
innehavarens samtycke.

| forevarande fall provar tribunalen for det forsta huruvida tredje mans anvandning av
varumarket ar férenlig med varumarkets grundldggande funktion. Tribunalen papekar
att den bevisning som Ferrari SpA har lagt frambland annat bestar av flera kataloger
och fotografier av fordonsmodeller i férminskad skala, pa vilka man aterfinner det
omstridda varumarket, tredje mans varumarken, och uppgiften "officiell vara som
licensierats av Ferrari”. Tribunalen konstaterar darvid att dessa upplysningar gor det
mojligt for omsattningskretsen att forsta att dessa fordonsmodeller i férminskad skala
tillverkas av tredje man palicens fran Ferrari SpA, &ven om det omstridda varumarket
anbringats bredvid tredje mans varumarken. En sddan anvandning av det omstridda
varumarket ar saledes forenlig med varumarkets grundlaggande funktion, som ar att
garantera varornas kommersiella ursprung for konsumenterna. Den omstandigheten att
fordonsmodellerna i férminskad skala som bar det omstridda varumarket saluférs av
olika foretag och att deras kvalitet och pris ar olika féranleder inte ndgon annan
beddmning. Likasa saknar det betydelse att uppgifterna "officiell vara som licensierats
av Ferrari” inte hanvisar till det omstridda varumarket, eftersom sambandet mellan
anvandningen av varumarket Ferrari och det omstridda varumarket pa férpackningar
och i kataloger dverensstdmmer med sedvanja pa den aktuellamarknaden. Tribunalen
papekar att bilar pa bilmarknaden saluférs bade under ett férsta varumarke som anger
deras tillverkare, och under ett andra varumarke som betecknar bilmodellen, och att
dessa 6vervaganden aven ar relevanta for marknaden fér fordonsmodeller i forminskad
skala. Vidare paverkar inte den omstandigheten att symbolerna "®" eller "TM" inte anges
bredvid det omstridda varumarket varumarkets formaga att uppfylla sin grundlaggande
funktion. Mot bakgrund av det ovan anférda finner tribunalen att det omstridda
varumarket anvants under den relevanta perioden for fordonsmodeller i férminskad
skala, i enlighet med dess grundlaggande funktion.
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For det andra provar tribunalen huruvida varumarkesinnehavaren hade samtyckt till att
tredje man anvander det omstridda varumarket. Tribunalen noterar att de utdrag ur
licensavtal som Ferrari SpA har ingett inte innehdller nagon férteckning éver de
varumarken som omfattas av namnda avtal, varfoér det inte ar mojligt att sla fastatt
Ferrari SpA uttryckligen hade samtyckt till att tredje mani frdga anvander dess
varumarke. Tribunalen understryker icke desto mindre att innehavarens samtycke till
tredje mans anvandning av varumarket dven kan underforstas av omstandigheter och
uppgifter som har intraffat fore, samtidigt med eller efter anvandningen.
Omstandigheterna och uppgifterna ska beddmas mot bakgrund av anvandning som
anses motiveradi den berdérda ekonomiska branschen.

Tribunalen anger darfor, for det forsta, att underforstatt samtycke - inom ramen for en
specifik relevant marknad - fran innehavaren av det omstridda varumarket féljer av att
innehavaren kandetill tredje mans anvandning av dess varumarke och inte motsatte sig
detta. Tribunalen bedémer attsa ar fallet i det aktuellamalet. Tribunalen preciserar, for
det andra, att anvandning av ett tillverkningsbolags varumarke, som foéretas av ett annat
bolag som salufor de aktuella varorna sdsom "officiella” varor pa licens av det
forstnamnda bolaget, kan anses ha skett med varumarkesinnehavarens samtycke, i den
man en sadan anvandning skapar ett samband mellan dessa tva bolag, vilket foérutsatter
attinnehavaren har gett dettaandra bolag tillstand att anvanda dess varumarken. For
det tredje anser tribunalen att Ferrari SpA, genom att inge fakturor och ordersedlar som
utfardats av tredje man for forsaljning av fordonsmodelleri forminskad skala forsedda
med det omstridda varumarket for att styrka verkligt bruk, underforstatt har gjort
gallande att anvandningen skedde med bolagets samtycke. Tribunalen anser féljaktligen
att Ferrari SpA underforstatt samtyckte till tredje mans anvandning av det omstridda
varumarket for de aktuellavarorna.

Med hansyn till vervagandena ovan ogiltigforklarar tribunalen darfor
Overklagandenamndens beslut, i den del detomstridda varumarket har upphavts for
fordonsmodeller i forminskad skala.

3. Kollektivmarken

Dom avden 12 december 2019, Der Griine Punkt/EUIPO (C-143/19 P, EU:C:2019:1076)

“Overklagande - EU-varumdrke - Férordning (EG) nr 207/2009 - Artiklarna 15 och 66 -
Verkligt bruk av ett EU-kollektivmdrke - Varumdrke som avser ett system for insamling och
atervinning av férpackningsavfall - Anbringande pé férpackningen for de varor for vilka
varumdarket registrerats”
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Genom denna dom upphaver domstolen tribunalens dom™® pa grund av att tribunalen
hade gjort sig skyldig till felaktig rattstillampning vad galler tillampningen av begreppet
"verkligt bruk” av ett EU-kollektivmarke.

| forevarande fall hade klaganden, Der Griine Punkt, erhallit registrering av ett
kollektivfigurmarke som aterger en cirkel med tva pilar och som avser ett system for
insamling och atervinning av forpackningsmaterial. Till féljd av en ansdkan om
upphavande hade EUIPO delvis bifallit denna begaran, med motiveringen att
varumarket inte hade varit foremal for verkligt bruk for alla de varor for vilka det hade
registrerats, med undantag for varor som bestod av forpackningar.

Klaganden overklagade det beslut som hade meddelats av EUIPO:s
Overklagandenamnd. Tribunalen ogillade 6verklagandet.

Till stod for sitt dverklagande till domstolen gjorde klaganden gallande att tribunalen
hade gjort en felaktig tolkning av begreppet "verkligt bruk” i den mening som avsesi
artikel 15.1 i férordning nr 207/2009 och underlatit att ta vederbdrlig hansyn till
sardragen hos kollektivmarken som angesi artikel 66 i denna férordning.

For det forsta erinrar domstolen om att den grundlaggande funktionen hos ett
kollektivmarke ar att sarskilja de varor eller tjanster som harror fran medlemmarna i
den sammanslutning som innehar market fran de varor eller tjanster som harroér fran
andra foretag. Till skillnad fran ett individuellt varumarke har ett kollektivmarke inte till
syfte att for konsumenten ange ursprungsidentitetenhos de varor eller tjanster for vilka
det ar registrerat. Domstolen framhdll i detta avseende att det enligt artikel 66 i
forordning nr207/2009 inte alls kravs att tillverkare, producenter, leverantorer eller
handelsman som ansluter sigtillen sammanslutning som ar innehavare av ett
EU-kollektivmarke ingdr i samma koncern som tillverkar eller tillhandahaller varor eller
tjanster undertillsyn av ett enda foretag. Domstolen slog dessutom fast att
kollektivmarken, i likhet med individuella varumarken, anvands i naringsverksamhet. For
att det ska kunna ansesvara fraga om "verkligt” bruk i den mening som avsesi

artikel 15.1 i férordning nr 207/2009 ska anvandningen av varumarkena saledes rent
faktiskt ske inom ramen for de berérda foretagens malsattning att skapa eller bibehalla
avsattningsmaojligheter for sina varor eller tjanster.

Domstolen slar darefter fast att ett kollektivmarke ska anses anvandasi enlighet med
dess grundlaggande funktion sa snart anvandningen gor det mojligt for konsumenten
att uppfatta att de aktuella varornaeller tjansterna harror fran féretag som ar anslutna
till sammanslutningen, som ar innehavare av varumarket, och darigenom sarskilja dessa
varor eller tjanster fran varor och tjanster som harroér fran foretag som inte ar anslutna
till den sammanslutningen. | férevarande fall finner domstolen att det framgar av
tribunalens konstateranden att kollektivmarketanvandes i enlighet med dess

6 Dom av den 12 september 2018, Der Griine Punkt/EUIPO - Halston Properties (Atergivning av en cirkel med tvé pilar) (T-253/17,
EUT:2018:909).
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grundlaggande funktion, med hansyn till att tillverkaren eller distributéren av de
omtvistade produkterna ingick i klagandens licensieringssystem.

Domstolen papekar slutligen att beddmningen av huruvida varumarket i fraga har varit
foremal for verkligt bruk ska gorasi synnerhet pa grundval av anvandning som anses
motiverad i den aktuella branschen for att bibehdlla eller skapa marknadsandelar for de
varor och tjanster som skyddas av varumarket, dessavarors eller tjansters art, de
sarskilda forhallandena pa marknaden samt i vilken omfattning och hur ofta varumarket
har anvants. Domstolen konstaterar i detta avseende att tribunalen underlat att tillampa
dessa kriterier. Domstolen anser bland annat att det ankommer pa tribunalen att préva
huruvidaden i forevarande fall pa vederborligt satt styrkta anvandningen, det vill séga
anbringandet av det aktuellavarumarket pa forpackningarna for de varor som harror
fran de foretag som ar anslutna till systemet for insamling i naromradet och ekologiskt
bortskaffande av forpackningsmaterial,inom de berérda ekonomiska sektorerna, ska
anses vara motiverad for att bibehdlla eller skapa marknadsandelar for varorna. Enligt
domstolen kan det inte uteslutas att den omstandigheten att tillverkaren eller
distributoren pa forpackningen till gangse konsumentvaror upplyser om att den ar
ansluten till ett sddant atervinningssystem kan paverka konsumenternas kdpbeslut och
saledes bidratill att skapa eller bibehalla marknadsandelar med avseende pa dessa
varor.

Eftersom tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillampning vid tillampningen av
begreppet”verkligt bruk”, upphaver domstolen den 6verklagade domen och
ogiltigforklarar EUIPO:s 6verklagandenamnds beslut.

4. Kontrollmarke

Dom avden 11 april 2019, OKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:317)

"Begdran om forhandsavgérande - Immaterialrétt - Varumdrken - Férordning (EG)
nr207/2009 - Artikel 9.1 - Direktiv 2008/95/EG - Artikel 5.1 och 5.2 - Rattigheter som dr
knutna till varumdérket - Individuellt varumdrke som bestdr av ett testmdirke”

Oko-Test Verlag ar ett féretag som utvarderar varor, genom tester av deras
prestationsformaga och éverensstammelse, och sedan informerar allmanheten om
resultaten av dessa utvarderingar. Foretaget saljer en tidskrifti Tyskland vilken utéver
allman information for konsumenter innehaller uppgifter om dessa resultat.

Sedan &r 2012 4r OKO-Test Verlag innehavare av ett EU-varumarke, som bestar av ett
kannetecken som aterger ett marke som ar avsett att visa resultatetav de tester som
varorna genomgatt (nedan kallat testmarket). Samma foretag innehar dven ett nationellt
varumarke som utgors av samma testmarke. Dessa varumarken (nedan gemensamt
kallade varuméarkena OKO-TEST) har bland annat registrerats med avseende pa
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trycksaker samt tjanster bestdende i genomfoérande av tester och tillhandahallande av
konsumentrddgivning och konsumentinformation.

OKO-Test Verlag véljer vilka varor féretaget énskar testa och utvarderar dem pa
grundval av vetenskapliga matmetoder vilka ocksa valts ut av det foretaget, utan att
begara samtycke frantillverkarna. Darefter offentliggdr foretaget resultaten i sin
tidskrift.

Dr. Liebe ar ett foretag som tillverkar och salufér tandkram, bland annat varuserien
"Aminomed”. Bland de tandkramer som omfattas av denna varuserie, testade OKO-Test
Verlag varan "Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme” under ar 2005 och bedémde att
denvar "sehr gut’ (‘'mycket bra”). Dr. Liebeingick under samma ar ett licensavtal med
OKO-Test Verlag.

Under ar 2014 fick OKO-Test Verlag kinnedom om att Dr. Liebe saluférde en av sina
varor i en férpackning forsedd med market OKO-TEST.

OKO-Test Verlag vackte talan om varumarkesintrang mot Dr. Liebe vid Landgericht
Dusseldorf (regionala domstolen i DUsseldorf, Tyskland) och gjorde gallande att Dr.
Liebe under ar 2014 inte hade ratt att anvanda varuméarkena OKO-TEST med stéd av det
licensavtal som ingatts ar 2005, bland annat eftersom ett nytt test med nya matmetoder
for tandkramer hade offentliggjorts under ar 2008 och Dr. Liebesvara inte langre
motsvarade den vara som var féremal for dettest som genomférdes ar 2005, da dess
beteckning, beskrivning och férpackning hade andrats.

Namnda domstol dlade i sittavgdrande Dr. Liebe att upphora att anvanda testmarket
for varor i varuserien”Aminomed”, att aterkalla de berérda varorna och attdestruera
dem. Enligt namnda domstol gjorde Dr. Liebe sig skyldigt till varumarkesintrang med
avseende pa varumarkena OKO-TEST, genom att anvanda testmarket for tjansterna
"konsumentinformation och -radgivning”, som omfattas av de tjanster for vilka dessa
varumarken ar registrerade.

Dr. Liebe 6verklagade detta avgdrande till den hanskjutande domstolen,
Oberlandesgericht Dusseldorf(regionala éverdomstolen i Dusseldorf, Tyskland) (hedan
kallad den hanskjutande domstolen). OKO-Test Verlaglamnade in ett
anslutningsoverklagande med yrkande om att utstracka domstolensi férstainstans
avgorande till att omfatta Dr. Liebes anvandning av vissa ord- och figurkannetecken som
inte registrerats som varuméarken men som ar identiska med varuméarkena OKO-TEST.

Den hanskjutande domstolen ansag att domstoleni forsta instans gjorde enriktig
bedémning nar den slog fast att licensavtalet hade upphort att galla fore ar2014.
Samma domstol drog darav slutsatsen att Dr. Liebei naringsverksamhet och utan
medgivande fran OKO-Test Verlag hade anvént ett kannetecken som var identiskt med
eller liknade varuméarkena OKO-TEST. Daremot ansag samma domstol att det var oklart
om OKO-Test Verlag kunde dberopa sin ensamratt som avsesi artikel 9.1 aeller b i
forordning nr207/2009 och artikel 5.1 direktiv 2008/95 mot Dr. Liebe. Dr. Liebe ska
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namligen haanbringat detkdannetecken som ar identiskt med eller liknar varumarkena
OKO-TEST pavaror som varken ar identiska med eller av liknande slag som de varor for
vilka varumaérkena OKO-TEST &r registrerade. Man skulle dessutom kunna anse att detta
kannetecken inte haranvants”i egenskap av varumarke”.

Den hanskjutande domstolen ansag att detvar oklart om det synsattsom domstolen i
forsta instans foretradde, enligt vilket Dr. Liebes anvandning av detkannetecken som
var identiskt med eller liknade varumarkena OKO-TEST skulle likstéllas med anvandning
med avseende pa de tjanster for vilka varumarkena hade registrerats. Den hanskjutande
domstolen sdkte aven klarhet i vilken rackvidd som artikel 9.1 c i féorordning nr207/2009
och artikel 5.2 i direktiv 2008/95 skulle ges.

Mot denna bakgrund beslutade den hanskjutande domstolen att vilandeférklara malet
och hanskjuta ett antal tolkningsfragor till EU-domstolen.

For det forsta erinrar domstolen om att artikel 9.1 a och b i férordning nr207/2009 och
artikel 5.1 a och b i direktiv 2008/95 ska tolkas sa, att de inte ger innehavaren av ett
individuellt varumarke som bestar av ett testmarke ratt att motsatta sig att tredje man
anbringar ett kdnnetecken som ar identiskt med eller liknar det varumarket pa varor
som varken ar identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjanster for vilka
varumarket ar registrerat.

Domstolen framhalleri dettaavseende att artikel 9.1 a i férordning nr 207/2009 och
artikel 5.1 a i direktiv2008/95 avser en situation med "dubbel identitet”, dar tredje man
anvander ett kannetecken som ar identiskt med varumarket for varor eller tjanster som
ar identiska med dem for vilka varumarket registrerats. Uttrycket "for varor eller
tjanster” omfattar daremot i princip inte varumarkesinnehavarens varor eller tjanster,
vilka omfattas av uttrycket "dem for vilka varumarket ar registrerat”i artikel 9.1 a i
férordning nr207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95. Tredje mans anvandning av
kannetecknet for att identifiera varumarkesinnehavarens varor nar dessa varor utgor
foremalet for de tjdnster som samma tredje man tillhandahaller kan dock i
undantagsfall omfattas avndmnda bestammelser. | ett sddant fall anvands namligen
kannetecknet for att identifiera ursprunget for de varor som ar foremal for dessa
tjanster, och det finns ett specifikt och oupplésligt samband mellan de varor som ar
forsedda med varumarket och tjansterna.

Vidare framhdller domstolen att det foljer av artikel 9.1 b i forordning nr207/2009 och
artikel 5.1 b i direktiv 2008/95, som ger varumarkesinnehavaren sarskilt skydd mot
tredje mans anvandning av kannetecken som ar identiska med eller liknar varumarket
som kan leda till férvaxling hos allmanheten, att det skydd som tillerkanns
varumarkesinnehavaren ar begransattill de fall dar inte endastkannetecknet som
anvands av tredje man ar identiskt med eller liknar varumarket, utan aven de varor eller
tjanster som omfattas av kannetecknet ar identiska eller &r av liknande slag i forhallande
till de varor och tjanster som omfattas av varumarket. | likhet med uttrycket"for varor
eller tjanster”i artikel 9.1 a i forordning nr207/2009 och artikel 5.1 a i direktiv 2008/95,
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ska orden "de varor eller tjanster som omfattas av tecknet” i punkten 1 b i dessa artiklar
salunda i princip anses avse varor som salufors eller tjanster som tillhandahalls av tredje
man. For det fall att tredje mans varor eller tjanster inte ar av liknande slag som de varor
och tjanster for vilka varumarket har registrerats, ska det skydd som dessa
bestammelser gerintetillampas.

For det andra klargér domstolen att artikel 9.1 ci férordning nr 207/2009 och artikel 5.2 i
direktiv 2008/95 ska tolkas s3, att de gerinnehavaren av ett kant individuellt varumarke
som bestar av ett testmarke ratt att motsattasig att tredje man anbringar ett
kannetecken som ar identiskt med eller liknar det varumarket pa varor som varken ar
identiska med eller av liknande slag som de varor for vilka varumarket ar registrerat,
forutsatt att det kan visas att tredje man genom namnda anbringande drar otillborlig
fordel av eller anbringandet ar till forfang for varumarkets sarskiljningsformaga eller
renommeé och att namnda tredje man i det fallet inte harvisat att det foreligger "skalig
anledning”i den mening som avses i dessa bestammelser till att ett sddant anbringande
sker. Dessa bestammelser bestammer namligen omfattningen av detskydd som
innehavare av kanda varumarken ges. Namnda innehavare har ratt att hindra tredje
man som inte har hans medgivande fran att i naringsverksamhet anvanda ett
kannetecken som ar identiskt med eller liknar EU-varumarkena med avseende pavaror
och tjanster som ar av liknande slag och dven med avseende pavaror och tjanster av
annat slag andem for vilka EU-varumarkena ar registrerade, om anvandningen av
kannetecknet utan skaliganledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for
namnda EU-varumarkens sarskiljningsformaga eller renommé. For att denna rattighet
ska kunna goras gallande kravs inte att det foreligger nagon risk for forvaxling hos
omsattningskretsen. Det kommer att ankomma pa den hanskjutande domstolen att
préva om den omstandigheten att Dr. Liebe har anbringat det kdnnetecken som ar
identiskt med eller liknar varuméarkena OKO-TEST innebér att Dr. Liebe drar otillbérlig
fordel av eller ar till forfang for dessa varumarkens sarskiljningsformaga eller renommé.
Om den hanskjutande domstolen skulle sla fast att sa ar fallet, har den dessutom att
prova om Dr. Liebe i férevarande fall har visat att det foreligger "skalig anledning” i den
mening som avses i artikel 9.1 c i férordning nr207/2009 och artikel 5.2 i

direktiv 2008/95 att anbringa det kannetecknet pa devarorna. Om detslas fast att det
foreligger sddan skalig anledning, har Oko-Test Verlag namligen inte ratt att férhindra
sadan anvandning pd grundval av dessa bestammelser.
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