BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS MOT HARMONISERINGSBYRAN — WERNER & MERTZ
(BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS)

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)
den 16 november 2011 *

I mal T-308/06,

Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., Pleasanton, Kalifornien (For-
enta staterna), foretritt av advokaterna F. de Visscher, E. Cornu och D. Moreau,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran), féretrddd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid tribunalen, var

Werner & Mertz GmbH, Mayence (Férbundsrepubliken Tyskland), inledningsvis fo-
retriatt av advokaterna M. Thewes och V. Wiot, direfter av M. Thewes och advokaten
P. Reuter,

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra ¢ver-
klagandendmnd den 8 september 2006 (drende R 1094/2005-2) om ett invdndnings-
forfarande mellan Werner & Mertz GmbH och Buffalo Milke Automotive Polishing
Products, Inc.,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordféranden N.J. Forwood, samt domarna J. Schwarcz och A. Popescu
(referent),

justitiesekreterare: S. Spyropoulos,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den 13 novem-
ber 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till férstainstansrét-
tens kansli den 10 april 2007,
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 1 mars 2007,

med beaktande av sokandens replik som inkom till forstainstansrattens kansli den
4 juli 2007,

med beaktande av den muntliga férhandlingen den 13 september 2011, vid vilken
ingen av parterna deltog,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. ingav den 20 februa-
ri 2001 en ans6kan om registrering av gemenskapsvarumairke till harmoniserings-
byrén i enlighet med rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, vo-
lym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).
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Det sokta varumérket utgors av foljande figurkdnnetecken:

De varor som av klasserna 3, 18 och 25 i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjénster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tilligg, och motsvarar for var och en av dessa klasser foljande
beskrivning:

— Klass 3: "Vaxer, putskrdm, rengoringspreparat, ladervax, konserveringsmedel for
lader, tvdattmedel”

— Klass 18: "Handvaskor”

— Klass 25: "Klédder, inkluderande t-trojor, blojor”
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Ansokan om registrering av gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 27/2002 av den 8 april 2002.

Den 25 juni 2002 framstdllde intervenienten Werner & Mertz GmbH en invénd-
ning mot registreringen av det sokta varumirket med stod av artikel 42 i férordning
nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning nr 207/2009).

Till stod f6r invdndningen aberopades foljande tyska figurmarke:

Dettavarumairke registrerades den 15 juli 1994 under nummer 2 079 354 f6r varoriklass
3 i Niceoverenskommelsen och motsvarar foljande beskrivning: "Blekningspreparat
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och andra dmnen for anvindning vid tvétt; rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel;
tvél; medel for impregnering, rengoring, skydd och vérd av skinnprodukter, produk-
ter i plast och textilier, sérskilt skor; vaxning, preparat for rengoring och vard av golv,
preparat for rengoring och vard av mattor; brandsdkrade material och textilier; flack-
borttagnings- och rengoéringsmedel for sanitér utrustning”

Invindningen avsag varor som omfattades av registreringsansdkan och som ingick i
klass 3. Dessa varor motsvarade, efter den begrénsning som gjordes under forfaran-
det vid harmoniseringsbyrén, f6ljande beskrivning: ”Vaxer, putskram, rengéringspre-
parat, lddervax, konserveringsmedel for lader, tviattmedel, alla for bilvard”

Till stod for invindningen dberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b
i férordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009).

Den 15 juli 2005 avslog invéindningsenheten invédndningen i dess helhet. Till stod hér-
for angavs att den bevisning som intervenienten lade fram pé& sokandens begiran, i
enlighet med artikel 43 i forordning nr 40/94 (nu artikel 42 i férordning nr 207/2009),
avseende att det dldre nationella varumérket under en tid av fem ar fore dagen for
offentliggérandet av ansokan om gemenskapsvarumairke verkligen hade anvénts i
Tyskland, var otillrdcklig. Invindningsenheten fann att den framlagda bevisningen
hade utarbetats internt av intervenienten, att det inte utifran bevisningen kunde slas
fast att varorna faktiskt hade marknadsforts pa den relevanta marknaden, och att den
saledes inte gav nagra upplysningar om omfattningen av anvéndningen av det éldre
varumadrket.
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Den 9 september 2005 overklagade intervenienten invindningsenhetens beslut vid
6verklagandendmnden.

Den 14 november 2005 lade intervenienten fram ytterligare bevis i en bilaga till den
inlaga dar skilen for verklagandet angavs. Denna bevisning kompletterade den be-
visning som redan forebringats i férsta instans och inneholl nio fakturor daterade
mellan den 20 april 2001 och den 18 mars 2002.

Harmoniseringsbyrans andra overklagandendmnd upphévde genom beslut av den
8 september 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) invindningsenhetens beslut
och aterforvisade drendet till ndmnda enhet.

Overklagandenimnden bedémde for det forsta huruvida den bevisning som inter-
venienten aberopat for forsta gingen i samband med 6verklagandet vid 6verklagan-
dendmnden, och som syftade till att visa att det dldre varumaérket anvénts i Tyskland
mellan den 8 april 1997 och den 7 april 2002, kunde tillitas. Overklagandenamnden
fann att de nio fakturorna utgjorde kompletterande bevisning som hade till syfte att
bekrafta eller stodja de bevis som forebringats i rétt tid vid invdndningsenheten och
att denna kompletterande bevisning siledes kunde provas.

Overklagandenimnden grundade sin bedémning p4 artikel 74.2 i forordning nr 40/94
(nu artikel 76.2 i forordning nr 207/2009). Enligt den artikeln har harmoniserings-
byran rétt att efter eget skon bedéma huruvida den ska beakta omstindigheter el-
ler bevis som ingetts for sent vid beddmningen av de i det aktuella fallet relevanta
omstidndigheterna.

For det andra provade 6verklagandendmnden huruvida nimnda kompletterande be-
visning var sddan att den styrkte att det dldre varumairket verkligen hade anvénts i
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den mening som avses i artikel 43.2 i forordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 i férordning
nr 207/2009). Overklagandenimnden fann att den bevisning som férebringats ut-
gjorde tillrackligt stod for att det dldre varumairket anvénts med avseende pa varorna
”putskram” och "lidervax”. Overklagandenimnden drog slutsatsen att bevisningen
bekraftade eller stddde upplysningarna i ansokan och prislistan, och att den forefoll
motsvara omsattningsrapporterna.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.
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Rittslig provning

Sokanden har till stod for sin talan &beropat en enda grund. Den avser asidosét-
tande av artikel 43 i férordning nr 40/94 och regel 22 i kommissionens forordning
(EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av riadets forordning
(EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1) och kan delas upp i tva
delgrunder.

Beaktandet av de fakturor som dberopats for forsta gangen vid overklagandendmnden

Sokanden har gjort géllande att 6verklagandendmnden asidosatte artikel 43 i férord-
ning nr 40/94 och regel 22 i forordning nr 2868/95 nir den fastslog att den bevisning
som aberopats for forsta gangen vid 6verklagandendmnden och séledes for sent skulle
tillatas. Enligt sokanden borde 6verklagandendamnden ha funnit att bevisningen skul-
le avvisas med hénsyn till pa vilket stadium i forfarandet som den éberopades och
under vilka omstédndigheter det skedde.

Det ir ostridigt att den bevisning som intervenienten lade fram den 14 november 2005
i samband med den inlaga dér skilen for 6verklagandet angavs, som ett komplement
till den bevisning som redan lagts fram i forsta instans, inte forebringades i ratt tid.
Detta har dven fastslagits av 6verklagandendmnden i punkterna 19 och 20 i det an-
gripna beslutet. Parternas uppfattning skiljer sig emellertid &t vad betraffar harmoni-
seringsbyrans mojlighet att beakta ndimnda handlingar.

Tribunalen framhaller att det foljer av lydelsen i artikel 74.2 i férordning nr 40/94 att
parterna — som regel och sévida inget annat foreskrivs — har mojlighet att &beropa
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omstiandigheter och forebringa bevisning dven efter utgéngen av de tidsfrister som
giller enligt bestimmelserna i férordning nr 40/94 och att harmoniseringsbyran inte
ar forhindrad att beakta omsténdigheter och bevisning som séledes har aberopats
respektive ingetts for sent (domstolens dom av den 13 mars 2007 i mal C-29/05 P,
harmoniseringsbyran mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkt 42).

Diaremot framgar det lika klart av den ovanndmnda lydelsen att den omstdndigheten
att en part pa detta sétt aberopar respektive forebringar omstédndigheter eller bevis-
ning for sent inte ger denna part en ovillkorlig rétt att krava att harmoniseringsbyran
ska beakta dessa omsténdigheter och denna bevisning (domen i det ovanndmnda mé-
let harmoniseringsbyrdn mot Kaul, punkt 43).

Det kan framfor allt vara befogat att harmoniseringsbyran inom ramen for ett invénd-
ningsforfarande beaktar sadana omstandigheter och sadan bevisning, néar byran an-
ser dels att det som har dberopats och ingetts for sent vid ett forsta paseende forefaller
kunna f en faktisk inverkan pa utgingen i invindningsférfarandet, dels att det inte
foreligger nagra hinder for ett sddant beaktande med hénsyn till pa vilket stadium i
forfarandet som dessa omstindigheter och denna bevisning har dberopats respektive
ingetts och under vilka omstidndigheter det har skett (domen i det ovanndmnda mélet
harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 44).

Tribunalen konstaterar att sokandens argument, att domen i det ovanndmnda maélet
harmoniseringsbyran mot Kaul saknar betydelse i forevarande fall, eftersom bevis-
ningen i det malet inte avsdg huruvida det dldre varumairket verkligen hade anvints,
inte kan godtas. Det dr hédrvid ndmligen tillrackligt att ange att domstolen, i domen
i det ovanndmnda mélet harmoniseringsbyran mot Kaul, uttalade sig om tolkningen
av artikel 74.2 i férordning nr 40/94. Till skillnad fran vad s6kanden har gjort gillande
avser denna bestimmelse inte endast for sent ingiven bevisning betréiffande huruvida
en rattslig tgird dr vilgrundad, utan den gor det mojligt for harmoniseringsbyran
att beakta alla former av omstandigheter och bevisning som har dberopats respektive
ingetts for sent. Domstolen har for 6vrigt nyligen fastslagit att dess tidigare tolkning
av artikel 74.2 i forordning nr 40/94 &ven ér tillimplig ndr bevisning avseende att ett
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dldre varumirke verkligen anvints inges for sent (se, for ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 19 maj 2011 i mél C-308/10P, Union Investment Privatfonds
mot harmoniseringsbyran, ej publicerad i rattsfallssamlingen, punkterna 40—-45).

Vad betraffar harmoniseringsbyrans utrymme for skonsmaissig bedéomning, vilket
omnéamnts ovan, ska det for det forsta framhallas att 6verklagandendmnden gjorde
en riktig bedomning nér den uttryckligen konstaterade att den forfogade 6ver det
utrymme for skonsmissig bedomning som krévs, i den mening som avses enligt ar-
tikel 74.2 i forordning nr 40/94, genom att i punkt 22 i det angripna beslutet ange
att harmoniseringsbyran har ritt att helt efter eget skon bedéma huruvida den ska
beakta omstindigheter eller bevis som ingetts for sent vid bedomningen av de i det
aktuella fallet relevanta omsténdigheterna”

For det andra ér de skil som 6verklagandendmnden har angett sddana att de moti-
verar dess beslut att med hénsyn till omstdndigheterna godta den bevisning som har
aberopats for forsta gidngen vid densamma. Overklagandenimnden angav niamligen,
i punkt 25 i det angripna beslutet, att invindningsenheten i sitt beslut hade funnit att
intervenienten inte hade ingett nagon oberoende bevisning, med avseende pa dess
faktiska forsdljning, som kunde bekrifta eller stodja den bevisning som den hade ut-
arbetat internt med avseende pa omfattningen av anvindningen av det dldre varumir-
ket. Overklagandenimnden ansag foljaktligen att den forfogade éver ett utrymme for
skonsmissig bedomning och att det var befogat att godta bevisning som &beropats i
samband med den inlaga dar skélen for 6verklagandet angavs och som var dgnad att
komplettera den bevisning som forebringats i rétt tid vid invdndningsenheten.

For det tredje berorde 6verklagandendmnden i det angripna beslutet uttryckligen fra-
gan huruvida de nio fakturorna hade betydelse for utgangen i forfarandet och beslu-
tade att godta dem, eftersom de utgjorde kompletterande bevisning som gav upplys-
ningar med avseende pa omfattningen av anvindningen av det dldre varumairket, det
vill siga med avseende pé sddana omsténdigheter som redan var foremal for den be-
visning som &beropats i forsta instans. Tribunalen framhéller &ven, i likhet med har-
moniseringsbyran, att 6verklagandendmnden inte néjde sig med att gora sin bedom-
ning av bevisningens betydelse efter ett forsta paseende, saisom domstolen kréver,
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utan att den gjorde en fullstindig beddmning av bevisningen, varvid den kom fram
till att den nya bevisningen hade inverkan pa utgangen i férfarandet, sasom framgér
av punkterna 2631 i det angripna beslutet.

Vad, for det fjarde, betréffar de 6vriga omsténdigheter som skulle kunna utgéra hin-
der for att beakta de fakturor som ingetts for sent, framhaller tribunalen att det inte
framgér av handlingarna i malet att intervenienten hade for avsikt att pa ett oskaligt
sitt forldnga forfarandet eller att den hade visat prov pa oaktsamhet nér den abero-
pade bevisning i forsta instans.

Sokanden har framfort argumentet att det forelag hinder for att beakta bevisningen
med hénsyn till pé vilket stadium i férfarandet som den &beropades. Detta argument
kan inte godtas. I forevarande fall hade intervenienten, efter det att invandningsen-
heten hade meddelat sitt beslut, mojlighet att inge kompletterande bevisning till stod
for sitt 6verklagande, och dverklagandenamnden hade ritt att efter eget skon bedéma
huruvida den skulle godta samma bevisning. Overklagandenimnden beslutade att
godta bevisningen, och den férsening i forfarandet som sékanden har gjort gillande
utgor i sjdlva verket endast ett normalt fortskridande av ett forfarande inom ramen for
vilket 6verklagandendmnden kan komma att upphéva invindningsenhetens beslut.

Vad slutligen betraffar beddmningen huruvida ndgon bestimmelse pa omradet even-
tuellt utgor hinder for att godta ny bevisning pa detta stadium av forfarandet, erinrar
tribunalen om att parternas mojlighet att under forfarandet vid harmoniseringsby-
ran aberopa omstdndigheter och forebringa bevisning dven efter det att de utsatta
tidsfristerna har 16pt ut inte &r ovillkorlig. Denna méjlighet omfattas, sasom framgar
av punkt 42 i domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, av
villkoret att inget annat foreskrivs. Endast om detta villkor ér uppfyllt har harmonise-
ringsbyran ett utrymme f6r skonsméssig bedomning med avseende pa huruvida om-
standigheter som aberopats respektive bevisning som forebringats for sent ska beak-
tas, sdsom domstolen har funnit vid sin tolkning av artikel 74.2 i férordning nr 40/94
(forstainstansrittens dom av den 12 december 2007 i mal T-86/05, K & L Ruppert
Stiftung mot harmoniseringsbyran — Lopes de Almeida Cunha m.fl. (CORPO livre),
REG 2007, s. [1-4923, punkt 47).
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Domstolen anvidnde sig, i domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot
Kaul, av uttrycket “savida inget annat foreskrivs’, med avseende p& bestimmelser
som skulle kunna begrénsa harmoniseringsbyrans utrymme for skonsméssig bedom-
ning enligt artikel 74.2 i férordning nr 40/94. Harvid angav domstolen emellertid
inte uttryckligen vilka bestdimmelser i forordning nr 40/94 som avsags. Domstolen
preciserade inte heller huruvida den genom detta uttryckssitt dven avsig férordning
nr 2868/95 och sérskilt regel 22.2 i den foérordningen.

Eftersom kommissionen antog férordning nr 2868/95 med st6d av artikel 140 i for-
ordning nr 40/94 (nu artikel 145 i forordning nr 207/2009), ska dess bestimmelser
tolkas i enlighet med bestammelserna i sistndmnda forordning (foérstainstansréttens
dom av den 25 mars 2009 i mal T-191/07, Anheuser-Busch mot harmoniseringsbyran
— Budéjovicky Budvar (BUDWEISER), REG 2009, s. II-691, punkt 73).

Sokanden har i forevarande fall framfort argument enligt vilka 6verklagandendmn-
den enligt regel 22.2 i forordning nr 2868/95 var skyldig att avvisa bevisning som
intervenienten ingett for sent utan att darvid kunna tillimpa artikel 74.2 i forordning
nr 40/94. Dessa argument innebér att sokanden gor géllande en tolkning av en be-
stimmelse i genomfoérandeférordningen som strider mot den klara ordalydelsen i den
allménna férordningen (se domen i det ovanndmnda malet BUDWEISER, punkt 73,
och dér angiven rattspraxis).

Det kan tillaggas att det &r férenligt med grundtanken i domen i det ovanndmnda ma-
let harmoniseringsbyran mot Kaul att bibehalla mojligheten att tillata kompletteran-
de bevisning. I nimnda dom motiverade domstolen rétten att beakta den bevisning
som aberopats for sent med hénvisning till kraven pa rittssékerhet och god rattskip-
ning. Enligt dessa principer ska provningen i sak av en invdndning vara sa fullstindig
som mdjligt sd att man undviker registrering av varumérken som senare skulle kunna
ogiltighetsforklaras. Namnda principer kan séledes ges foretrade framfor den princip
om processekonomi som ligger bakom behovet av att iaktta fristerna, om det finns
tillriackliga skal for det i det enskilda fallet.
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Harav foljer att uttrycket “savida inget annat foreskrivs” i den mening som avses i
domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul inte kan anses avse
regel 22.2 i férordning nr 2868/95.

Det ér visserligen riktigt att tribunalen redan har fastslagit att det i artikel 43.2 och 43.3
i férordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009) — sasom den
genomforts genom regel 22.1 i forordning nr 2868/95 i dess lydelse foére dndringen ge-
nom kommissionens férordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172,
s. 4) och vilken nu, efter denna dndring, motsvaras av regel 22.2 i samma férordning
— foreskrivs att om bevis f6r anvandning av det dldre varumaérket forebringas efter det
att den utsatta fristen har l16pt ut innebér detta i princip att invindningen ska avvi-
sas, och harmoniseringsbyran har héirvid inget utrymme for skonsméssig bedémning
(domen i det ovanndmnda mélet CORPO livre, punkterna 48 och 49).

Det dr emellertid &ven riktigt att tribunalen har fastslagit att regel 22.2 andra mening-
en i forordning nr 2868/95 inte kan tolkas pa sa sitt att den utgor hinder for att han-
syn tas till ytterligare bevisning, nér det finns nya omstandigheter, d&ven om den liggs
fram efter fristens utgang (domen i det ovanndmnda malet CORPO livre, punkt 50).

Aven om det skulle krivas att det dr friga om en "ny omstindighet” fér att bevis for
anvindning som ingetts for sent ska kunna godtas, foreligger det i forevarande fall
emellertid giltiga skél som talar for att nimnda bevis ska godtas.

I forevarande fall utgors nimligen den "nya omstindigheten’, i den mening som avses
i domen i det ovannimnda mélet CORPO livre, av invindningsenhetens beslut. I de
fall dér den invdndande parten inom den foreskrivna fristen inger den ursprungligen
relevanta bevisningen och dérvid i god tro bedoémer att den utgor tillrackligt stod for
dess pastaenden och forst genom invindningsenhetens beslut inser att bevisningen
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i fraga inte anses vara tillrdcklig, finns det ingen anledning att hindra samma part
fran att genom kompletterande bevisning stodja eller klargora innebérden av den ur-
sprungliga bevisningen, i samband med att den genom sitt 6verklagande vid 6verkla-
gandendmnden begér att denna enhet ska gora en ny fullstdndig provning av drendet.

Argumentet att invindande parter, som har bevisbérdan och ddrmed har att lagga
fram bevisning, i allmanhet har moéjlighet att inge fullstdndig bevisning redan i bérjan
av forfarandet, i ssmband med deras yttrande, dr inte 6vertygande. Den ursprungliga
fristen har dessutom per definition 6verskridits nir bevisning inges f6r sent. Om en-
dast den omsténdigheten att fristen 6verskridits skulle racka for att utesluta mojlighe-
ten att inge kompletterande bevisning, skulle artikel 74.2 i forordning nr 40/94 aldrig
vara tillamplig och saledes fullstdndigt sakna betydelse.

Av vad anforts foljer att de argument som sokanden framfort inte kan paverka lag-
enligheten av det angripna beslutet, nir det géller beaktandet av den bevisning avse-
ende att det dldre varumaérket verkligen anvénts som &beropats for forsta gdngen vid
overklagandendmnden. Talan kan saledes inte bifallas sévitt avser den forsta delen av
sokandens grund.

Bevis for att det dldre varumdrket verkligen anvénts

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning
nér den angav att de samlade handlingar som ingetts av intervenienten gor det mojligt
att fastsla att det dldre varumérket verkligen anvénts. De nio fakturor som dberopades
for forsta gangen vid 6verklagandendmnden innebér, enligt sokanden, namligen inte
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ens tillsammans med 6vrig bevisning att det dr mojligt att fastsla att det dldre varu-
mairket verkligen anvénts i Tyskland under den relevanta tidsperioden.

Sasom framgar av nionde skilet i forordning nr 40/94 har lagstiftaren ansett att det
endast dr berédttigat att skydda ett dldre varumaérke i den utstrackning som det faktiskt
har anvénts. I enlighet med detta skal foreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 att den som ansoker om gemenskapsvarumarke kan kréva bevis for att det
dldre varumirket, under en tid av fem ar fore dagen for offentliggorandet av den an-
sOkan om gemenskapsvarumirke mot vilken det har gjorts en invindning, verkligen
har anvénts inom det omride inom vilket det skyddas.

Enligt regel 22.3 i férordning nr 2868/95 ska bevisen for anvdandningen av det dldre
varumadrket avse plats, tid, omfattning och typ av anvandning (se forstainstansréttens
dom av den 10 september 2008 i mél T-325/06, Boston Scientific mot harmonise-
ringsbyrdn — Terumo (CAPIO), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 27, och dér
angiven réttspraxis).

Det ska vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk tas hansyn till att syftet med kravet
pa att det dldre varumaérket verkligen ska ha anvénts for att det ska kunna &beropas
som hinder mot en ansdkan om registrering av gemenskapsvarumarke ar att begransa
antalet konflikter mellan tva varumérken, nér det inte finns nagra giltiga ekonomiska
skdl som foljer av en faktisk funktion som varumarket fyller pa marknaden (forsta-
instansrattens dom av den 12 mars 2003 i mal T-174/01, Goulbourn mot harmoni-
seringsbyran — Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s. II-789, punkt 38). Syftet med
niamnda bestimmelse dr emellertid varken att utvirdera hur framgangsrikt ett foretag
ar eller att kontrollera dess ekonomiska strategi, och inte heller att endast ge varumér-
kesskydd 4t kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (forstainstansréttens
dom av den 8 juli 2004 i mal T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsbyrén — Espada-
for Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. I1-2811, punkt 38, och av den 8 november 2007
i mal T-169/06, Charlott mot harmoniseringsbyran — Charlo (Charlott France Entre
Luxe et Tradition), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 33).
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Det ér fraga om verkligt bruk av ett varumirke nér detta anvinds i enlighet med dess
grundldggande funktion, vilken &r att garantera ursprungsidentiteten hos de varor
och tjénster for vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehélla avsittnings-
mojligheter for dessa varor och tjanster. Detta giller inte symbolisk anvéindning som
enbart har till syfte att bibehalla varumarkesrétten (se forstainstansrdttens dom av
den 13 maj 2009 i mal T-183/08, Schuhpark Fascies mot harmoniseringsbyran — Le-
der & Schuh (jello SCHUHPARK), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 20, och
dér angiven rittspraxis). Villkoret att varumirket verkligen ska ha anvénts forutsitter
harvid att mérket, sisom det dr skyddat inom det relevanta omradet, anvinds offent-
ligt och utéat (domarna i de ovan i punkt 99 nimnda maélen Silk Cocoon, punkt 39,
VITAFRUIT, punkt 39, och Charlott France Entre Luxe et Tradition, punkt 34).

Bedomningen av huruvida varumaérket verkligen har anvénts ska goras pa grundval
av samtliga omstandigheter och férhallanden som kan styrka att méarket faktiskt ut-
nyttjats kommersiellt. Sddana omstdndigheter &r i synnerhet anvandning som anses
motiverad i den berérda ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa marknads-
andelar for de varor och tjénster som skyddas av varumérket, dessa varors eller tjéns-
ters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumérket
har anvints (domen i det ovanndamnda mélet BUDWEISER, punkt 101).

Nir det géller fragan i vilken omfattning det dldre varumirket har anvénts, ska hin-
syn sdrskilt tas till dels den forséljningsvolym som all anvindning motsvarar, dels hur
lange och hur ofta namnda varumaérke har anvénts (domen i det ovanndmnda maélet
BUDWEISER, punkt 102).

Fragan huruvida ett varumirke anvénds i tillrdckligt stor omfattning for att bibehélla
eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som skyddas av mérket beror
saledes pa en rad faktorer och pé en bedémning i det enskilda fallet. Till de faktorer
som kan beaktas hor varornas eller tjinsternas egenskaper, hur ofta eller med vilken
regelbundenhet varumirket anvénds, huruvida varumairket anviands for att salufora
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varuméirkesinnehavarens samtliga varor eller tjanster av identiskt slag, eller endast
vissa av dem, samt den bevisning avseende varumérkets anvindning som innehava-
ren kan lagga fram (domstolens dom av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P, Sunrider
mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-4237, punkt 71).

Vid en prévning av huruvida ett dldre varumairke verkligen har anvénts ska det goras
en helhetsbedomning med hénsyn till samtliga relevanta omsténdigheter i det enskil-
da fallet (domen i det ovanndmnda malet BUDWEISER, punkt 104). Vid bedémning-
en ska det utgds frin att de omstindigheter som beaktas i viss utstrackning paverkar
varandra. En ringa kvantitet av de varor som har saluforts under nimnda varumaérke
kan saledes kompenseras av att varumaérket tidigare har anvants mycket intensivt el-
ler regelbundet och vice versa. Den omséttning som uppnatts och den kvantitet varor
som har sélts under det dldre varumérket kan inte heller bedomas utan att de jamfors
med andra relevanta omstidndigheter, sdsom forséljningsvolymen, produktions- och
saluforingskapaciteten, diversifieringen hos det foretag som utnyttjar varumaérket
samt dven de egenskaper som varorna eller tjdnsterna har pa marknaden i fraga. Det
har pa grund hérav klargjorts att det inte &r nédvéandigt att anvindningen av det dldre
varumarket alltid dr kvantitativt betydande for att den ska kunna anses utgora verk-
ligt bruk (domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul, REG 2003,
s. [-2439, punkt 39, domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mél C-259/02, La Mer
Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 21).

Tribunalen har dven fastslagit att det inte kan visas att det har gjorts verkligt bruk
av ett varumarke genom sannolikhetsbedomningar eller presumtioner, utan det ska
finnas konkreta och objektiva omstédndigheter som visar att varumarket faktiskt och
i tillrdcklig omfattning har anvénts pa den berérda marknaden (forstainstansrittens
dom av den 12 december 2002 i mal T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot har-
moniseringsbyran — Harrison (HIWATT), REG 2002, s. II-5233, punkt 47).

Tribunalen kommer att, mot bakgrund av vad som anforts, prova huruvida 6verkla-
gandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den fastslog att intervenienten hade
visat att det dldre varumaérket verkligen anvénts.
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Eftersom ansdkan om registrering av det ifrdgavarande varumaérket offentliggjordes
den 8 april 2002, stracker sig den tid av fem &r som avses i artikel 43.2 och 43.3 i f6r-
ordning nr 40/94 séledes fran den 8 april 1997 till den 7 april 2002. Intervenienten
har ingett foljande bevisning vid invdndningsenheten i syfte att visa att det dldre va-
rumadrket verkligen anvénts i Tyskland:

— Intyg pa heder och samvete fran intervenientens verkstéllande direktér av den
3 december 2003.

— Tva broschyrer med forteckningar 6ver varor som salufors under intervenien-
tens figurkdnnetecken. De har i relevanta delar 6versatts, men ingen av dem é&r
daterad.

— Tva kopior av varuférpackningar med integrerad engelsk 6versittning. Ingen av
handlingarna ar daterad.

— Tva prislistor som delvis 6versatts, ddr det star "giltig fran och med” och datumen
1 april 2001 och 1 januari 2000.

— Tre rapporter med uppgifter om omsittning per ménad fran aren 1997, 1998
och 1999.

— Tva rapporter med uppgifter om omsittning fran ar 2003.

Vad betréffar den bevisning som intervenienten aberopade for férsta gangen vid 6ver-
klagandendmnden till stod for den bevisning som redan ingetts i forsta instans, ror
det sig om nio fakturor daterade mellan den 20 april 2001 och den 18 mars 2002.

II - 7905



56

57

58

59

DOM AV DEN 16.11.2011 — MAL T-308/06

Sokanden har hirvid gjort atskillnad mellan de argument som avser bevisning som
ingetts vid invdndningsenheten och dem som avser bevisvirdet hos de fakturor som
aberopades for forsta gdngen vid 6verklagandendmnden.

Vad betriffar den bevisning som ingetts i forsta instans har sékanden gjort géllande
att det dr uppenbart att den inte racker for att visa att det dldre varumérket verkligen
anvénts. Detta giller dels intyget pa heder och samvete, eftersom det hirror fran in-
tervenienten, dels 6vrig bevisning, eftersom den inte i nagon del innehéller samtliga
upplysningar som krévs enligt regel 22.3 i férordning nr 2868/95, namligen informa-
tion om tid, plats, omfattning och typ av anvindning.

Det ska betriffande intyget pa heder och samvete papekas att det enligt fast réttsprax-
is, vid bedomningen av bevisvirdet av ett "[b]eedigat eller intygat skriftligt utlatande
eller annat skriftligt utlitande som har liknande réttsverkan enligt lagstiftningen i
den medlemsstat dér utldtandet uppréttades” i den mening som avses i artikel 76.1 f
i forordning nr 40/94 (nu artikel 78.1 f i férordning nr 207/2009), ska prévas om do-
kumentet innehaller tillforlitliga och sanningsenliga uppgifter med beaktande bland
annat av dokumentets ursprung, omstandigheterna kring dess tillkomst, till vem det
ar stallt och huruvida dess innehall verkar férnuftigt och trovardigt (se, for ett liknan-
de resonemang, forstainstansrittens dom av den 16 december 2008 i mal T-86/07,
Deichmann-Schuhe mot harmoniseringsbyrdn — Design for Woman (DEITECH), ej
publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 47, och domen i det ovanndmnda maélet jello
SCHUHPARK, punkt 38).

Med hénsyn till att det finns en koppling mellan den som upprittat intyget och in-
tervenienten, kan intyget forvisso endast anses ha bevisvirde om det vinner stod av
den Ovriga bevisning som intervenienten lagt fram. Den omstdndigheten att intyget
hérror frén intervenientens verkstillande direktor kan emellertid i sig inte innebdra
att intyget frantas allt bevisvirde. Dessutom bekriftas verkligen innehallet i intyget
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av annan bevisning som lagts fram vid harmoniseringsbyran, sdsom framgar nedan.
Detta argument fran s6kanden kan foljaktligen inte godtas.

Vad betriffar sokandens argument att 6vrig bevisning inte i ndgon del innehaller
samtliga upplysningar som krévs enligt regel 22.3 i férordning nr 2868/95, ska fol-
jande framhallas. Tribunalen finner, i likhet med harmoniseringsbyran, att den metod
som sokanden tillimpat vid bedomningen av bevisningen och som bestar i att dela
in bevisningen i olika delar och darvid férs6ka underkdnna sa stor del av bevisningen
som mojligt pa grund av bristande relevans, varken éar forenlig med principen att det
ska goras en helhetsbedomning av bevisningen eller forenlig med domstolens synsatt
i domen i det ovanndmnda malet Ansul. Enligt sistndmnda dom ska bedémningen av
huruvida varumairket verkligen har anvénts goras pa grundval av samtliga omstén-
digheter och forhallanden som kan styrka att market faktiskt utnyttjats kommersiellt
(domen i det ovanndmnda maélet Ansul, punkt 38).

I regel 22 i férordning nr 2868/95 anges vidare forvisso att information om plats, tid,
omfattning och typ av anvindning ska laggas fram, samt ges exempel pa godtagbar
bevisning, sdésom forpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier,
tidningsannonser och skriftliga yttranden. Av ndmnda regel f6ljer emellertid inte att
varje del av bevisningen nddvéndigtvis ska innehalla information i samtliga de fyra
avseenden som bevisning for att ett varumérke verkligen har anvénts ska avse, det vill
sdga information om plats, tid, omfattning och typ av anvéindning.

Hirav foljer att tribunalen inte kan godta sokandens argument att vissa delar av be-
visningen inte kan beaktas d& de inte samtidigt innehaller information i samtliga fyra
avseenden. Detta giller i énnu hogre grad d3, i forevarande fall, av de broschyrer, pris-
listor och forklaringar som ingetts, information om plats, tid och typ av anvdndning,
antingen direkt eller genom slutledning, tydligt framgar.
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Det ska hirvid papekas att varorna anges pa tyska i broschyrerna och pa de tva kopi-
orna av varuforpackningar. Pa en av férpackningarna aterfinns bruksanvisningen och
beskrivningen av varan forvisso dven pé franska och engelska, men detta forklaras,
sasom intervenienten har gjort gillande, av att de ifrdgavarande varorna har aterim-
porterats frdn andra lander i Europa. Det rader under alla omsténdigheter inte nagon
tvekan om att den marknad som avses verkligen dr Tyskland. Aven prislistorna, vilka
angetts i tyska mark respektive euro beroende pa vilka &r som avses, utgor stod harfor,
vilket i sin tur styrker intervenientens verkstillande direktors intyg med avseende pa
platsen for anvindningen. Figurmairket, sdsom det registrerats, forekommer i samt-
liga broschyrer, pa forpackningarna och i prislistorna. Av omséttningsrapporterna
foljer att forsiljningen verkligen har dgt rum. Dessutom utgor fakturorna stod hérfor.
Det har visserligen anvénts en forkortning av ordet “bufalo” i vissa fall, men forkort-
ningen kan endast avse ordet "bufalo” I en faktura av den 20 december 2001 anges
exempelvis "buf. Shoe polish schwarz 75ml” En hdnvisning till samma vara aterfinns
pa en annan faktura av samma datum och ser dér ut pa foljande sitt: "bufalo shoe
polish black 75ml” Det foreligger siledes tillrackliga bevis for typen av anvéndning.

Till skillnad fran vad sokanden har gjort géllande har anvéndningen inte endast
styrkts vad avser skovardsprodukter. Av broschyrerna framgar att intervenienten
férutom vax bland annat saluforde tval pa vilken det uttryckligen angetts att den &r
avsedd for “slétt lader av alla slag’, fett avsett for lader samt produkter pé vilka endast
ladervaror eller klader avbildats och dar det framgar att BUFALO-produkterna ar
avsedda for dessa. Sokandens resonemang i detta avseende saknar saledes relevans
och kan inte godtas.

Tribunalen godtar inte heller sokandens argument att icke daterat bevismaterial eller
bevismaterial av ett datum som inte innefattas i den tidsperiod som ska beaktas inte
ir relevant. Aven om det antas att denna bevisning i sig inte gor det méjligt att fastsla
att varumadrket verkligen har anvénts, kan det konstateras att en varas kommersiella
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livslangd generellt sett stracker sig 6ver en viss period och eftersom anviandningens
kontinuitet dr en sddan omstédndighet som ska beaktas for att faststilla att anvénd-
ningen objektivt sett var avsedd att skapa eller bibehalla marknadsandelar, saknar
bevisning av detta slag inte pa nagot sitt relevans, utan ska i forevarande fall tvirtom
beaktas och bedomas tillsammans med 6vrig bevisning. Sddan bevisning kan ndmli-
gen i efterhand visa att varumairket verkligen utnyttjats kommersiellt.

Vad betriffar de fakturor som aberopades for forsta gangen vid 6verklagandendamn-
den, har so6kanden ifragasatt deras bevisvirde. Sokanden har for det forsta gjort gal-
lande att de endast visar en sporadisk anvindning med beaktande av varornas art
(lagprisvaror), omfattningen av den ifrdgavarande geografiska marknaden (Tyskland)
och omsittningskretsen (den breda allménheten) samt att de endast motsvarar en
minimal del av den omsittning som omnidmns i den forklaring som gjorts pa heder
och samvete. For det andra har s6kanden angett att fakturorna utstillts av ett annat
organ och att det inte har visats att det ror sig om en licenstagare som godkénts av
innehavaren. For det tredje har sokanden gjort gillande att fakturorna inte omfattar
hela femérsperioden utan endast tretton manader. S6kanden har slutligen, f6r det
fjarde, angett att fakturorna i basta fall kan anses utgora bevis for att varumaérket
verkligen anvénts med avseende pé skor, men inte med avseende pa putskrdm och
ladervax i allménhet.

I forevarande fall gjorde 6verklagandendmnden en riktig bedomning med avseende
pa de extra fakturorna och deras betydelse fér bedomningen av anvindningens om-
fattning. Den fastslog att nimnda fakturor tillsammans med 6vrig bevisning "visar pa
anvindning, som objektivt sett kan skapa eller bibehélla avsittningsmojligheter for
putskrdm och ladervax, vars forséljningsvolym, med hénsyn till hur linge och hur
frekvent anvindningen har varit, inte &r sa liten att man kan dra slutsatsen att det ror
sig om en rent symbolisk, minimal eller fiktiv anvindning som enbart har till syfte att
bibehalla varumaérkesritten’”.
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Overklagandenimnden drog denna slutsats efter att ha gjort en omfattande bedém-
ning av bevisningen och mot bakgrund av foljande konkreta 6verviganden:

"De nio fakturorna ér daterade mellan april 2001 och mars 2002. Intervenientens verk-
stillande direktor angav i sin forklaring att produkter och material for skovéard har ge-
nererat en omséttning pa 6 653 237 euro for den invindande parten mellan aren 2000
och 2003. De nio fakturorna avser forséljning som motsvarar cirka 1600euro och
visar att BUFALO-produkter i smé kvantiteter (12, 24, 36, 48, 60, 72 respektive 144
stycken) har levererats till olika kunder. Detta forefaller 6verensstimma med den laga
omsittning som omndmnts i férklaringen och som knappt 6verskrider en miljon euro
per ar for de varor som anvinds i stor omfattning, sdsom vax, pa den storsta europe-
iska marknaden, det vill siga Tyskland, med cirka 80 miljoner potentiella konsumen-
ter. Dessutom sammanfaller till stor del de priser som tillimpats i fakturorna med de
priser som aterfinns i de prislistor som ingetts som bevis 'd’ vid invdndningsenheten.”

Denna slutsats ar forenlig med domstolens praxis, enligt vilken till och med en myck-
et liten anvdndning av varumarket, eller en anvéindning som endast beror péa en enda
importor i den berérda medlemsstaten, kan vara tillricklig nér anvindningen é&r fak-
tiskt kommersiellt berdttigad (domen i det ovanndmnda malet Ansul, punkt 39, och
beslutet i det ovanndmnda mélet La Mer Technology, punkt 21).

Haérav foljer att sokandens argument att fakturorna endast visar en sporadisk anvénd-
ning, med beaktande av varornas art och omfattningen av den ifrdgavarande geogra-
fiska marknaden, inte kan godtas.

Tribunalen framhaller vidare att beddmningen av anvindningens omfattning inte ute-
slutande ska grundas pé det belopp som motsvarar den forséljning som uttryckligen
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anges pa fakturorna. Fakturorna ger nédmligen &ven indirekt information om det éldre
varumdrkets anvindning. Exempelvis innebdr den omstindigheten att fakturorna
inte har pa varandra foljande nummer och huvudsakligen avser olika manader, att det
kan konstateras att intervenienten endast har ingett bevisning som motsvarar exem-
pel pa forsdljning. Dessa exempel gor det emellertid mojligt att med en rimlig grad av
sdkerhet anta att den totala forsiljningen av de ifrdgavarande varorna i sjilva verket
ar betydligt mera omfattande dn vad som uttryckligen angetts. P4 samma sétt visar
den omstdndigheten att fakturorna utstillts till olika distributorer att anvéindningen
ar tillrackligt omfattande for att den ska anses utgora en verklig kommersiell satsning
och att det inte endast ar fraga om ett forsok att simulera verkligt bruk genom att
alltid anvinda samma distributionskanaler.

Overklagandendmnden gjorde foljaktligen en riktig bedémning nir den fastslog att
de belopp som angetts pa fakturorna inte dr sé laga att de tyder pé att forséljningarna
endast genomforts i syfte att bibehélla varumairket i registret och inte for att verkli-
gen anvinda det. Overklagandenimnden drog darefter den riktiga slutsatsen att detta
gjorde det maojligt att fastsla att intervenienten i forevarande fall hade forebringat
tillracklig bevisning for att det dldre varumaérket verkligen anvénts.

Vad betriffar argumentet att fakturorna utstéllts av ett annat organ én intervenienten
och det inte har visats att det ror sig om en licenstagare som godkénts av innehavaren,
ska det framhallas att det bolag som utstillt fakturorna &r angivet i en broschyr, och
dessutom dven i den prislista som ar giltig fran den 1 april 2001 samt i en omséttnings-
rapport for d&ren 2000—2003. I prislistan efterfoljs detta bolags namn av bendmningen
"Vertriebsgesellschaft mbH”, vilket kan 6versdttas med distributionsbolag. Samma
bendmning aterfinns pa det papper med sidhuvud som anvénts f6r de nio fakturorna.
Dessutom f6ljer det av bolagets e-postadress, som angetts lingst ned pa fakturorna,
att den hyses pa intervenientens webbplats, ndmligen "BNS@WERNER-MERTZ.
COM” Dessa omstdndigheter styrker intervenientens pastdende att det ifrdgavarande
bolaget ér ett distributionsbolag som tillhor intervenienten eller &tminstone ett bolag
med starka band till intervenienten.

II - 7911



74

75

76

77

DOM AV DEN 16.11.2011 — MAL T-308/06

Tribunalen kan inte heller godta argumentet att fakturorna inte omfattar hela fem-
arsperioden utan endast tretton manader. Det dr ndmligen inte nédvéndigt att an-
vandningen stricker sig 6ver hela femérsperioden, utan endast 6ver tillrackligt lang
tid, for att visa att det &r fradga om verkligt bruk. Den forklaring som ldmnats pa heder
och samvete ger dessutom ytterligare upplysningar i detta avseende. Det kan darfor
inte med framgéng goras gillande att anvdndningen i férevarande fall endast pagatt
under tretton manader.

Vad slutligen betréffar argumentet att fakturorna i bésta fall kan anses utgora bevis
for att varumairket verkligen anvénts med avseende pa skor, men inte allmént sett
med avseende pé putskram och ladervax, kan inte heller detta godtas. Hirigenom har
sokanden ndmligen gjort en atskillnad som inte motsvarar nagot verkligt marknads-
segment, i vilket de varor som invindningen avser kommersiellt sett skulle kunna
placeras.

Harav foljer att de fakturor som aberopades for forsta gangen vid 6verklagandendmn-
den, tillsammans med 6vrig bevisning, utgor tillracklig bevisning for att det éldre
tyska varumaérke som ligger till grund for invindningen verkligen har anvints med
avseende pa de varor som 6verklagandendmnden angett. Talan kan saledes inte hel-
ler bifallas savitt avser den andra delen av grunden och ska darfor ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rit-
tegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten
har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom s6-

kanden har tappat mélet, ska harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden
bifallas.
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BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS MOT HARMONISERINGSBYRAN — WERNER & MERTZ
(BUFFALO MILKE AUTOMOTIVE POLISHING PRODUCTS)

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc. ska ersitta ritte-
gangskostnaderna.

Forwood Schwarcz Popescu

Avkunnad vid offentligt ssmmantrade i Luxemburg den 16 november 2011.

Underskrifter
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