ZINO DAVIDOFE MOT HARMONISERINGSBYRAN — KLEINAKIS KAI SIA (GOOD LIFE)

TRIBUNALENS DOM (forsta avdelningen)
den 15 juli 2011°*

I mal T-108/08,

Zino Davidoff SA, Fribourg (Schweiz), foretritt av advokaterna H. Kunz-Hallstein
och R. Kunz-Hallstein,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av R. Pethke och J. Laporta Insa,
bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansratten, var

I. Kleinakis kai SIA OE, Aten (Grekland), foretritt av advokaten K. Siotou,

* Rittegangssprak: engelska.
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angédende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra 6verkla-

gandendmnd den 30 november 2007 (drende R 298/2007-2) om ett invindningsforfa-
rande mellan I. Kleinakis kai SIA OE och Zino Davidoff SA,

meddelar

TRIBUNALEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Azizi (referent) samt domarna E. Cremona och S. Fri-
modt Nielsen,

justitiesekreterare: handlaggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den 27 februari
2008,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstansrit-
tens kansli den 10 juni 2008,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansriattens
kansli den 30 maj 2008,

med beaktande av repliken som inkom till férstainstansrittens kansli den 12 novem-
ber 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyrans duplik som inkom till férstainstansréttens
kansli den 15 januari 2009,

II - 5588



ZINO DAVIDOFE MOT HARMONISERINGSBYRAN — KLEINAKIS KAI SIA (GOOD LIFE)

efter forhandlingen den 2 mars 2011,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Zino Davidoft SA, ingav den 14 juni 2000 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (er-
satt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskaps-
varumairken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumérket utgors av ordkdnnetecknet GOOD LIFE.

De varor som registreringsansokan avsig omfattas av klass 3 i Nicegverenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering
av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

Ansokan om gemenskapsvarumérke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsva-
rumdrken nr 27/2001 av den 26 mars 2001.

II - 5589



DOM AV DEN 15.7.2011 - MAL T-108/08

Intervenienten, I. Kleinakis kai SIA OE, framstéllde den 15 juni 2001, med st6d av ar-
tikel 42 i férordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning nr 207/2009), en invdndning
mot registrering av det sokta varumaérket och gjorde géllande att det forelag risk for
forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 (nu artikel 8.1
b i férordning nr 207/2009).

Invindningen grundade sig pa det dldre grekiska varumérket GOOD LIFE, som re-
gistrerats under nummer 102703, for varor i klasserna 3 och 5. Dessa varor motsvarar
foljande beskrivningar: "Parfymerivaror, kosmetika, det vill siga parfymerade varor
och varor som ar avsedda att gora luften fraschare”

Den 3 juni 2005 begirde sokanden bevis for att det dldre varumaérket hade varit i
verkligt bruk i Grekland.

For att styrka verkligt bruk av det éldre varumaérket i Grekland ingav intervenienten
den 3 oktober 2005 f6ljande handlingar:

— Sokandens ansokan om ogiltighetsforklaring av det dldre varumérket grundad
pa att detta varumirke inte hade anvints och pé den grekiska varumérkesfor-
valtningsndmndens beslut nr 2910/2002 av den 8 april 2002 (nedan kallat det
grekiska beslutet) om avslag pa denna ansokan om ogiltighetsférklaring.

— Tio fakturor frén tiden mellan den 17 maj 2000 och den 27 september 2005.

— 17 fotokopior av fotografier av in- och utsidan av detaljhandelsstillen som pastas
vara intervenientens kunder.

— Skannade fotografier av tre varor som forsetts med varumarket GOOD LIFE.

II - 5590



10

11

ZINO DAVIDOFE MOT HARMONISERINGSBYRAN — KLEINAKIS KAI SIA (GOOD LIFE)

Invindningsenheten avslog invindningen i dess helhet den 20 december 2006, med
hénvisning till att verkligt bruk av det dldre varumaérket inte hade styrkts. Det hade
inte specificerats vilka handlingar som legat till grund for det grekiska beslutet, och
dessa handlingar hade inte ingetts. Dessutom var det endast tva av de handlingar
som hade ingetts som bevis for verkligt bruk som avsag referensperioden, och forsélj-
ningsvolymen var inte tillracklig for att dra slutsatsen att det ovanndmnda varumar-
ket hade varit i verkligt bruk.

Den 16 februari 2007 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94 (nu artik-
larna 58—64 i férordning nr 207/2009).

Harmoniseringsbyrans andra dverklagandendmnd bifoll 6verklagandet genom be-
slut av den 30 november 2007 (nedan kallat det angripna beslutet). Overklagande-
nidmnden ogiltigférklarade invindningsenhetens beslut och aterforvisade drendet
till invdndningsenheten. Enligt 6verklagandendmndens bedomning var det grekiska
beslutet om att det dldre varumérket hade varit i verkligt bruk i Grekland "fullstan-
digt relevant i forevarande érende” (punkterna 19 och 20 i det angripna beslutet).
Dessutom hade tva fakturor och en fotokopia av ett fotografi av ett detaljhandelsstélle
forebringats till stod for verkligt bruk. Fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 ja-
nuari 2001 avsag forsiljning av 19 287 respektive 782 artiklar som hade forsetts med
det édldre varumarket (punkt 22 i det angripna beslutet). Trots att bevisningen inte
var omfattande, var den tillriacklig for att styrka att det dldre varumaérket hade varit i
verkligt bruk i Grekland (punkt 24 i det angripna beslutet). Visserligen var inget bevis
ensamt tillrackligt for att styrka att det dldre varumirket hade varit i verkligt bruk,
men den bevisning som intervenienten férebringade var, sdrskilt med beaktande av
det grekiska beslutets relevans, i sin helhet tillracklig for att dra slutsatsen att det
aldre varumaérket hade varit i verkligt bruk i den mening som avses i artikel 43.3 i for-
ordning nr 40/94 (nu artikel 42.3 i férordning nr 207/2009) for de varor som omfattas
av registreringen (punkt 26 i det angripna beslutet).
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet och

— forplikta harmoniseringsbyréan eller intervenienten att ersitta rattegangskostna-
derna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— avvisa den andra och den fjirde grunden,

— ogilla talan i 6vrigt och

— forplikta sokanden att ersétta rattegangskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten ska

— ogilla talan och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Sokanden har anfort fem grunder till stod for sin talan. Som forsta grund har det
gjorts géllande att legalitetsprincipen dsidosattes genom att det grekiska beslutet be-
aktades. Den andra grunden avser asidoséttande av artikel 43.2 i férordning nr 40/94
(nu artikel 42.2 i forordning nr 207/2009) och att en felaktig slutsats drogs avseende
faktiska omstdndigheter. Savitt avser den tredje grunden har sokanden gjort géllande
asidosittande av regel 22.2 och 22.3 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95
av den 13 december 1995 om genomforande av radets férordning (EG) nr 40/94
(EGT L 303, s. 1). Sokanden har som fjarde grund gjort gillande asidosittande av
artikel 74.1 i férordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 i férordning nr 207/2009) och att
en felaktig slutsats drogs avseende faktiska omstdndigheter. Den femte grunden avser
asidosittande av artikel 73 andra meningen i férordning nr 40/94 (nu artikel 75 andra
meningen i forordning nr 207/2009).

I det angripna beslutet drog 6verklagandendmnden pa grundval av det grekiska be-
slutet samt fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari 2001 slutsatsen att det
dldre varumaérket hade varit i verkligt bruk.

Sokanden har hivdat att 6verklagandendmnden darmed ésidosatte legalitetsprinci-
pen, artiklarna 43.2, 73 och 74 i férordning nr 40/94 samt regel 22.2 och 22.3 i férord-
ning nr 2868/95.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har hiavdat att 6verklagandendmnden gjor-
de en riktig bedomning nir den drog slutsatsen att det édldre varumarket hade varit
i verkligt bruk. Den forebringade bevisningen ér tillracklig for att dra slutsatsen att
det éldre varumirket hade varit i verkligt bruk i Grekland under referensperioden.
Fakturan av den 17 maj 2000 avsag forsiljning av 19 287 artiklar och fakturan av den
8 januari 2001 forséljning av 782 artiklar. I sin duplik har harmoniseringsbyran emel-
lertid medgett att 6verklagandendmnden gjorde en dalig 6versittning och dérmed en
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feltolkning av dessa fakturor. Enligt dessa hade en mindre méngd artiklar sélts dn vad
invdndningsenheten ursprungligen konstaterade och 6verklagandendmnden angav.
Enligt harmoniseringsbyran saknar emellertid dessa fakturor betydelse vid helhetsbe-
domningen av bevisen for verkligt bruk. Bland dessa bevis utgors det frimsta av det
grekiska beslutet, som ledde till att 6verklagandendmnden anség att det &dldre varu-
mairket hade varit i verkligt bruk.

I artikel 74.1 i férordning nr 40/94 foreskrivs att ”[harmoniseringsbyrén] utan sar-
skilt yrkande [ska] prova sakforhéallandena; dock skall i &renden om relativa registre-
ringshinder prévningen vara begriansad till vad parterna aberopat och yrkat” Denna
bestammelse &r ett uttryck for omsorgsplikten, som innebir att den behoriga institu-
tionen &r skyldig att omsorgsfullt och opartiskt prova alla réttsliga och faktiska om-
stindigheter som ar relevanta i det aktuella malet (se, for ett motsvarande synsitt,
domstolens dom av den 21 november 1991 i mél C-269/90, Technische Universitét
Miinchen, REG 1991, s. I-5469, punkt 14, svensk specialutgéva, volym 11, s. I-453, och
av den 6 november 2008 i mal C-405/07 P, Nederlanderna mot kommissionen, REG
2008, s. 1-8301, punkt 56, samt forstainstansrittens dom av den 18 september 1995
i mal T-167/94, Nolle mot radet och kommissionen, REG 1995, s. 11-2589, punkt 73,
och forstainstansrattens beslut av den 14 december 2005 i mal T-369/03, Arizona
Chemical m.fl. mot kommissionen, REG 2005, s. II-5839, punkt 85).

Vid bedémningen av fragan huruvida tillracklig bevisning har férebringats for verk-
ligt bruk av ett varumaérke, aligger det pa samma sitt harmoniseringsbyran och é6ver-
klagandendmnderna att omsorgsfullt och opartiskt prova all bevisning som parterna
har forebringat.

I forevarande mél grundade 6verklagandendmnden det angripna beslutet pa det
grekiska beslutet, eftersom detta var “relevant i drendet’, samt pé fakturorna av den
17 maj 2000 och den 8 januari 2001. Overklagandenimnden bedémde att bevisning-
en isin helhet var tillracklig for att styrka att det dldre varumérket hade varit i verkligt
bruk, &ven om inget bevis ensamt var tillrdckligt for att styrka detta (punkt 26 i det
angripna beslutet).
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Tribunalen konstaterar forst och framst att 6verklagandendmnden i det angripna
beslutet begransade sig till att ange att den var av "uppfattningen att [det grekiska]
beslutet [var] fullstdndigt relevant i férevarande drende”. Samtidigt medgav ndimnden
att detta beslut inte inneholl ndgon uppgift om vilket slags bevisning som hade f6-
rebringats under det administrativa forfarande som foregick antagandet av beslutet.

Harmoniseringsbyran, inbegripet 6verklagandendmnderna, far i princip grunda sitt
beslut pa ett nationellt beslut, sisom bevisning (se, for ett motsvarande synsitt, for-
stainstansriattens dom av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (formen pa en tval), REG 2000, s. I1-265, punkt 61, och av den
19 september 2001, i mal T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyrén (rund réd och
vit tablett), REG 2001, s. I1-2597, punkt 58). Om den viljer att gora detta ska den, i
enlighet med de principer som angetts ovan i punkterna 19 och 20, préva med erfor-
derlig noggrannhet och omsorg om det genom denna bevisning kan styrkas att det
aldre varumaérket varit i verkligt bruk.

I forevarande mal skulle en omsorgsfull provning av det grekiska beslutet ha utvisat
att detta innehaller kortfattade hénvisningar till de handlingar som ingavs och de ar-
gument som anfordes i det forfarande som ledde fram till att beslutet antogs. Dartill
kommer att dessa handlingar inte fordes till handlingarna i drendet vid harmonise-
ringsbyran och darfor inte stod till 6verklagandendmndens forfogande. I den bevis-
ning som intervenienten forebringade under forfarandet vid harmoniseringsbyran
ingick namligen inte nagra handlingar avseende forfarandet vid den grekiska myn-
digheten. Overklagandenimnden hade under dessa forhallanden inte méjlighet att
forsta resonemanget, inbegripet bevisvirderingen, och inte heller ha kinnedom om
vilka bevis som legat till grund for det grekiska beslutet om att det dldre varumérket
hade varit i verkligt bruk.

Overklagandenimnden kunde emellertid inte hinvisa till de grekiska myndigheter-
nas slutsats, sdsom bevis for verkligt bruk av det éldre varumirket, utan att prova
huruvida 6vertygande bevisning legat till grund for det grekiska beslutet. Det an-
kommer pa intervenienten att forebringa sadan bevisning. Overklagandenimnden
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asidosatte darmed artikel 74.1 i férordning nr 40/94 och omsorgsplikten genom att,
trots att sddan bevisning saknades, tillerkénna det grekiska beslutet bevisvirde for att
styrka verkligt bruk av det dldre varumaérket.

Tribunalen ska for det andra prova om 6verklagandendmnden &nda, pa grundval av
bland annat fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari 2001, med giltig verkan
kunde dra slutsatsen att bevis for verkligt bruk av det dldre varumarket forelag. Pa
grund av att dessa handlingar hade dversatts och tolkats felaktigt, gjorde 6verklagan-
dendmnden emellertid en oriktig bedomning nér den drog slutsatsen att de utgjorde
bevis for forséljning av 19 287 respektive 782 artiklar. Sdsom s6kanden har anfort och
harmoniseringsbyran har medgett under férfarandet, avser den kolumn som 6versat-
tes som kolumnen f6r mingd i realiteten styckepris i grekiska drakmer. I likhet med
vad harmoniseringsbyran har medgett grundade 6verklagandendmnden, p& grund av
bristande omsorg vid dverséttningen, sin bedomning i det angripna beslutet pa fel
sifferuppgifter.

Av en riktig 6versittning av fakturan av den 17 maj 2000 framgar att, i stéllet for att
19 287 eteriska oljor, krdmer och parfymerad tval hade fakturerats, hade endast 30
eteriska oljor, en krdm och nio tvalar salts, det vill sdga totalt 40 varor. Betréffande
fakturan av den 8 januari 2001 framgéir det av en riktig Oversittning att endast 45
tvélar av det dldre varumirket hade salts. Sdsom harmoniseringsbyran har medgett
under forfarandet, var de 1 500 parfympéasar som upptagits pa denna faktura inte
forsedda med det édldre varumairket. Dessa utgor darfor inte bevisning for bruk av va-
rumirket. Antalet salda varor dr saledes betydligt mindre &n vad 6verklagandendmn-
den konstaterade i det angripna beslutet. Overklagandenimnden gjorde dirmed en
inte obetydlig felaktig bedomning av fakturorna av den 17 maj 2000 och den 8 januari
2001.

Med hinsyn till att det grekiska beslutet endast hade ett begrénsat bevisvirde, var
en riktig bedomning av uppgifterna pa fakturorna avgorande for prévningen av om
det dldre varumirket hade varit i verkligt bruk. Eftersom bedomningen av de bada
fakturorna byggde pa en feloversittning, 1ag en oriktig bedémning av de faktiska om-
standigheterna — till f6ljd av bristande omsorg — till grund for det angripna beslutet
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i dess helhet. Under det administrativa forfarande som ledde fram till att det an-
gripna beslutet antogs asidosatte 6verklagandendmnden darfor artikel 74.1 i forord-
ning nr 40/94 och omsorgsplikten genom att underlata att omsorgsfullt och opartiskt
prova alla relevanta rittsliga och faktiska omsténdigheter. Det kan inte uteslutas att
overklagandendmnden, om den ovannidmnda bevisningen hade provats pa ett riktigt
satt, skulle ha gjort en annan beddmning av huruvida det dldre varumérket hade varit
i verkligt bruk.

Denna felaktiga handldggning ar av sddant slag att det angripna beslutet ska ogiltig-
forklaras. Talan ska darfor bifallas pa den grund som avser asidoséttande av artikel 74
i férordning nr 40/94.

Det angripna beslutet ska séledes ogiltigforklaras och det saknas skal att préva sokan-
dens 6vriga grunder.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersétta rétte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoniseringsbyran
ska forpliktas att ersdtta réittegdngskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran har
tappat malet, ska sokandens yrkande bifallas.

I enlighet med artikel 87.4 tredje stycket i rittegangsreglerna ska intervenienten bara
sina rattegdngskostnader.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (forsta avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av andra overklagandenimnden vid Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och model-
ler) (harmoniseringsbyran) den 30 november 2007 (irende R 298/2007-2)
ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska bira sina rittegangskostnader och ersitta Zino
Davidoff SA:s riattegangskostnader.

3) L Kleinakis kai SIA OE ska bira sina riattegangskostnader.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 15 juli 2011.

Underskrifter
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