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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 28 mars 2012*

"Gemenskapsvarumérke — Invéndningsférfarande — Ansdkan om gemenskapsfigurmirke
OUTBURST — Aldre nationellt ordmédrke OUTBURST — Verkligt bruk av det dldre varuméarket —
Artikel 43.2 och 43.3 i forordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i forordning (EG)
nr 207/2009) — Framlédggande av bevis for forsta gangen infor 6verklagandendmnden — Artikel 74.2 i
forordning nr 40/94 (nu artikel 76.2 i forordning nr 207/2009) — Regel 22.2 i férordning
(EG) nr 2868/95”

I mal T-214/08,
Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, Glinde (Tyskland), foretrétt av advokaten T. Lampel,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av D. Botis och P. Geroulakos, bada i egenskap av ombud,

svarande,
varvid den andra parten i forfarandet infor 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran var
Hervé Dias Martinho, Plessis-Trévise (Frankrike),
Manuel Carlos Dias Martinho, Plessis-Trévise,
angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréns andra 6verklagandenamnd
den 13 mars 2008 (drende R 1261/2007-2) om ett invdndningsforfarande mellan a ena sidan Paul
Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG och & andra sidan Hervé Dias Martinho och Manuel Carlos Dias
Martinho,
meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden S. Papasavvas samt domarna V. Vadapalas och K. O’'Higgins (referent),

justitiesekreterare: handlaggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansriattens kansli den 9 juni 2008,

* Rattegéngssprak: engelska.

SV
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med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den 31 oktober 2008,
med beaktande av repliken som inkom till forstainstansrattens kansli den 12 januari 2009,

med beaktande av sokandens svar pa tribunalens begiaran om framlaggande av vissa handlingar,
med beaktande av harmoniseringsbyrans svar pa tribunalens skriftliga fraga,

efter forhandlingen den 24 november 2011,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

1 Hervé Dias Martinho och Manuel Carlos Dias Martinho ingav den 2 mars 2005 en ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) med stod av radets forordning (EQG)
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 (ersatt av radets forordning (EQG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sokta varumarket utgors av nedanstdende figurkdnnetecken:

Uxsr

3 De varor som registreringsansokan avsdg omfattas bland annat av klasserna 18 och 25 i
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Nice6verenskommelsen =~ om internationell  klassificering av ~ varor och  tjanster  vid
varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilldgg, och motsvarar, for var och en
av klasserna, foljande beskrivning:

— Klass 18: ”Koffertar och resviskor, paraplyer, planbocker, portmonnder, ej av &ddelmetall;
handviskor, ryggsackar, shoppingviaskor med hjul, resviskor, strandvéskor; beautyboxar avsedda att
rymma toalettartiklar.”

— Klass 25: "Klader, fotbeklddnader, huvudbonader, skjortor, kldder av ldder eller av ldderimitation,
bélten (kldder), handskar (kldder), scarves, strumpvaror, sockor, tofflor, strandskor, skidpjaxor och
sportskor, underkldder; drakter, namligen surfingdrékter, skiddrakter.”

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 39/2005 av den 26 september 2005.

Sokanden, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (nedan kallat sokandebolaget), framstillde
den 23 december 2005, med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning
nr 207/2009), en invindning mot registrering av det sokta varumirket for de varor som avses i
punkt 3 ovan.

Invindningen grundade sig pa ordmérket OUTBURST, som registrerades i Tyskland den
31 augusti 1999 under nummer 39940713, for varor i klass 25 i Nicedverenskommelsen och
motsvarande foljande beskrivning: "Klader, skor och huvudbonader.”

Invindningen grundades pa samtliga varor som omfattades av det dldre varumarket.

Till stéd for invandningen aberopades registreringshindret i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 (nu
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009).

Den 10 juli 2006 begéirde Hervé Dias Martinho och Manuel Carlos Dias Martinho att sokandebolaget,
enligt artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009),
skulle ldgga fram bevis for att bolaget gjort verkligt bruk av det dldre varumérket.

Genom skrivelse av den 12 juli 2006 anmodade harmoniseringsbyran sokandebolaget att tillhandahalla
dessa bevis inom tva manader, det vill sdga senast den 13 september 2006.

Som svar pa denna skrivelse lade sokandebolaget den 11 september 2006 fram f6ljande bevisning:

— Ett skriftligt utlitande fran bolagets verkstéllande direktor, daterat den 25 augusti 2006, dar denne
uppgav att bolagets dotterbolag Heinrich Nickel GmbH & Co. KG sedan &r 2000 i stor
utstrackning anvinde det dldre varumarket for sportklader. Dotterbolagets forséljning av klader
med detta varumérke preciserades ocksa for varje ér under perioden 2000-2005 avseende belopp
och kvantitet.

— En forteckning over forsédljningen av klader med det &dldre varumérket for varje ar under perioden
2000-2005 uppdelat per kund, en forteckning 6ver samma forsdljning men uppdelat efter typ av
klddesplagg, diverse ordersedlar, leveranssedlar och fakturor, tva sidor (varav en daterad augusti 2004)
ur tva kataloger fran branschmaéssor, fotografier pa klader, etiketter fran kladesplagg samt tva sidor ur
en reklambroschyr. Allt detta material bifogades det ovanndmnda skriftliga utldtandet.

— En skriftlig forklaring daterad den 4 september 2006 fran den verkstillande direktoren i ett bolag
diar denne uppgav att bolaget hade kopt sportklider med det &dldre varumirket fran Heinrich
Nickel och sélt dessa vidare ”i stor skala” i sina detaljhandelsbutiker dtminstone sedan ar 2000. For
varje ar under perioden 2000—2005 preciserades inkopen avseende belopp och kvantitet.
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Genom beslut av den 26 juni 2007 avslog invidndningsenheten invindningen i dess helhet med
motiveringen att sokandebolaget inte hade lagt fram bevis for verkligt bruk av det dldre varumarket.

Den 8 augusti 2007 overklagade sokandebolaget invindningsenhetens beslut vid harmoniseringsbyran
enligt artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 58-64 i foérordning nr 207/2009). Den
23 oktober 2007 inkom sokandebolaget med en inlaga med grunderna for 6verklagandet, varvid bolaget
i en bilaga till inlagan lade fram ytterligare bevis utéver dem som redan redovisats i forsta instans.

Genom beslut av den 13 mars 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) ogillade andra
overklagandendmnden vid harmoniseringsbyran overklagandet. Betriaffande den bevisning som
sokandebolaget lade fram den 11 september 2006 (se ovan punkt 11) fann 6verklagandendmnden att
den “sammantaget” inte rickte for att styrka verkligt bruk av det dldre nationella varumairket. Vad
giller den kompletterande bevisningen ansag overklagandendmnden, med hénvisning till artikel 43.2
och 43.3 i forordning nr 40/94 och till regel 22.2 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke
(EGT L 303, s. 1), att den lagts fram for sent, eftersom den lagts fram forst efter den frist som
harmoniseringsbyran faststillt (se ovan punkt 10) och att det inte fanns nigra nya omstédndigheter
som kunde motivera detta drojsmal. Vid sadant forhéallande fann overklagandendmnden att det inte
behovde prévas huruvida det forelag en risk for forvaxling.

Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— forklara att talan inte kan bifallas pa den forsta grunden, och

— for det fall att tribunalen finner att regel 22.2 i forordning nr 2868/95 éar tillamplig i forevarande
fall, forklara att talan inte heller kan bifallas pa den andra grunden, ogilla talan i dess helhet och
forplikta sokandebolaget att ersitta riattegangskostnaderna, eller

— for det fall att tribunalen finner att regel 22.2 i forordning nr 2868/95 inte ér tillimplig i forevarande
fall, aterforvisa &rendet till oOverklagandendmnden, sa att denna kan utdva sitt utrymme for

skonsmissig bedomning enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94 (nu artikel 76.2 i foérordning
nr 207/2009) och forplikta harmoniseringsbyréan att bara enbart sina egna réttegangskostnader.

Rittslig bedomning

Sokandebolaget har till stod for sin talan aberopat tva grunder. Den forsta avser asidoséttande av
artiklarna 43.2, 43.3 och 76.1 f i férordning nr 40/94 (den sistndmnda nu artikel 78.1 f i férordning
nr 207/2009), jamforda med regel 22.3 i forordning nr 2868/95, och den andra asidosdttande av
artikel 74.2 i férordning nr 40/94 jamford med regel 22.2 i forordning nr 2868/95.

Den forsta grunden ror fragan huruvida den bevisning som sokandebolaget lade fram infor
invindningsenheten inom den foreskrivna fristen styrker verkligt bruk av det dldre varumérket. Den
andra grunden géller huruvida 6verklagandendmnden borde ha beaktat dven den bevisning som lades
fram forst infor denna ndmnd.
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Den forsta grunden: Asidosittande av artiklarna 43.2, 43.3 och 76.1 f i forordning nr 40/94 jimforda
med regel 22.3 i forordning nr 2868/95

Sasom framgar av nionde skalet i forordning nr 40/94 anser lagstiftaren att det endast &r beréttigat att
skydda ett dldre varumirke i den utstrackning det faktiskt har anvints. I enlighet med detta skal
foreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 att den som ansoker om gemenskapsvarumaérke
kan kréva bevis for att det dldre varumaérket, under en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av
den ansokan om gemenskapsvarumirke mot vilken det har gjorts en invindning, verkligen har anvénts
inom det omrade inom vilket det skyddas.

Enligt regel 22.3 i forordning nr 2868/95 ska bevisen for anvindningen av det dldre varumérket avse
plats, tid, omfattning och typ av anvdndning (se forstainstansréittens dom av den 10 september 2008 i
mal T-325/06, Boston Scientific mot harmoniseringsbyran — Terumo (CAPIO), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 27 och dér angiven réttspraxis).

Vid tolkningen av begreppet verkligt bruk ska beaktas att syftet med kravet pa att det har gjorts
verkligt bruk av det édldre varumaérket for att det ska kunna &dberopas som hinder mot en ansékan om
registrering av gemenskapsvarumirke &r att begrdnsa antalet konflikter mellan tvd varumaérken, nar
det inte finns nagra giltiga ekonomiska skal som f6ljer av en faktisk funktion som varumaérket fyller pa
marknaden (forstainstansriattens dom av den 12 mars 2003 i mal T-174/01, Goulbourn mot
harmoniseringsbyran - Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s. 1I-789, punkt 38). Diremot &r syftet med
de ovan i punkterna 19 och 20 nimnda bestammelserna varken att utvdrdera hur framgangsrikt ett
foretag ar eller att kontrollera dess ekonomiska strategi, och inte heller att endast ge varumarkesskydd
at kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansriattens dom av den 8 juli 2004 i mal T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsbyran -
Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. [1-2811, punkterna 36—38 och dir angiven réttspraxis).

Det ar fraga om verkligt bruk av ett varumérke nir detta anvédnds i enlighet med dess grundlidggande
funktion, vilken dr att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjanster for vilka det har
registrerats, i syfte att skapa eller bibehalla avséttningsmojligheter for dessa varor och tjénster. Sa ar
inte fallet vid symbolisk anvindning som enbart har till syfte att bibehalla varumérkesritten (se,
analogt, domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. 1-2439, punkt 43).
Villkoret om verkligt bruk av varumirket forutsdtter harvid att varumirket, sasom det &dr skyddat
inom det relevanta omradet, anvinds offentligt och utat (domen i det ovan i punkt 21 nimnda maélet
VITAFRUIT, punkt 39; se dven, for ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovanndmnda
malet Ansul, punkt 37).

Bedomningen av huruvida kravet pa verkligt bruk av varumaérket dr uppfyllt ska goras pa grundval av
samtliga omstidndigheter och forhallanden som kan styrka att varumirket faktiskt utnyttjats
kommersiellt. Sddana omstdndigheter &ér i synnerhet anvindning som anses motiverad i den berdrda
ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor och tjanster som
skyddas av varumaérket, dessa varors eller tjansters art, marknadens egenskaper samt i vilken
omfattning och hur ofta varumérket har anvénts (domen i det ovan i punkt 21 ndmnda maélet
VITAFRUIT, punkt 40; se &ven, analogt, domen i det ovan i punkt 22 ndmnda malet Ansul,
punkt 43).

Nar det giller fragan i vilken omfattning det dldre varumairket har anvénts, ska hansyn sérskilt tas till
dels den forsdljningsvolym som all anvidndning motsvarar, dels hur linge och hur ofta ndmnda
varumérke har anvints (domen i det ovan i punkt 21 ndmnda malet VITAFRUIT, punkt 41, och
forstainstansrattens dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01, MFE Marienfelde mot
harmoniseringsbyran - Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. II-2787, punkt 35).
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Vid provningen i ett enskilt fall av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett dldre varumérke ska det
goras en helhetsbedomning med hédnsyn till samtliga relevanta omstédndigheter i det enskilda fallet
(domen i det ovan i punkt 21 ndmnda malet VITAFRUIT, punkt 42). Verkligt bruk av ett varumarke
kan inte visas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva
omstdndigheter som visar att varumairket faktiskt och i tillracklig omfattning har anvints pa den
berorda marknaden (forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mal T-39/01, Kabushiki
Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyran - Harrison (HIWATT), REG 2002, s. 1I-5233, punkt 47,
och av den 6 oktober 2004 i mal T-356/02, Vitakraft-Werke Withrmann mot harmoniseringsbyran -
Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-3445, punkt 28).

I forevarande fall fann 6verklagandendmnden i punkt 23 i det angripna beslutet att den bevisning som
sokandebolaget lade fram den 11 september 2006 (se ovan punkt 11) "sammantaget” inte rickte for att
styrka verkligt bruk av det dldre varumaérket i Tyskland under den relevanta tidsperioden.

Sokandebolaget anser diaremot att denna bevisning som helhet tydligt styrker ett sadant verkligt bruk.
Harmoniseringsbyran delar 6verklagandendmndens bedémning.

For att styrka verkligt bruk av det dldre varumirket lade sokandebolaget infor invindningsenheten
fram ett skriftligt utlatande fran sin verkstdllande direktor, till vilket bifogades diverse bevismaterial,
samt ett skriftligt utlaitande fran den verkstéillande direktoren for ett bolag som var kund till
sokandebolagets dotterbolag Heinrich Nickel (se ovan punkt 11).

Vad giller det forsta skriftliga utlatandet fann overklagandendmnden inledningsvis, i punkt 17 i det
angripna beslutet, att det inte kan tillmétas "fullt” bevisviarde som ett skriftligt utlatande i den mening
som avses i artikel 76.1 f i forordning nr 40/94. For att rdknas som ett utlitande med sadant bevisvarde
kravs enligt 6verklagandendmnden att den berérda parten visar att utlatandet enligt lagstiftningen i den
medlemsstat dar det uppréttades “ansags utgora ett 'beedigat’ eller ’intygat’ utlatande eller att det
atminstone [hade] liknande rdttsverkan”. Enligt overklagandendmnden hade sokandebolaget i det
aktuella fallet inte angett vilka bestaimmelser i tysk rédtt som foreskriver pafoljder for "falsk utsaga infor
harmoniseringsbyran under ett pagaende gemenskapsvarumérkesforfarande pa samma villkor som en
falsk utsaga under ed infér de tyska myndigheterna”. Overklagandenimnden preciserade emellertid, i
punkt 18 i det angripna beslutet, att enbart den omsténdigheten att det skriftliga utldtandet i fraga
inte hade gjorts ”"i den form som fOreskrivs” i ovannidmnda bestimmelse inte betyder att den
nodvandigtvis helt saknar bevisviarde. Harmoniseringsbyran kan vid sin "helhetsbedomning” ta hansyn
till de handlingar som tillstéllts byran. Dessa kan underldtta den “systematiska bedomningen” och
forstaelsen av den bevisning som lagts fram samt komplettera den information som limnas genom
denna bevisning. De pastdenden som fors fram i det skriftliga utlitandet maste dock stodjas av
ytterligare, objektiv bevisning. Slutligen anférde 6verklagandendmnden i punkterna 19-21 i beslutet
att det bevismaterial som bifogats det aktuella skriftliga utlatandet, med undantag for sidan daterad
augusti 2004 ur en av mésskatalogerna, inte i tillracklig man visade anvdndningen av det é&ldre
varumirket avseende plats, tid och omfattning.

Vad giller det andra skriftliga utlatandet anférde 6verklagandendmnden inledningsvis i punkt 22 i det
angripna beslutet att dven om det utlitandet kunde beaktas som ’tillaten bevisning”, var det
nodvindigt att gora en helhetsbedomning av handlingarna i akten och dérvid ta hansyn till alla
relevanta omstindigheter. Overklagandenimnden fann direfter att ”ett beedigat utlitande fran en
kund till den berdrda parten och en sida ur en katalog inte styrker att den invdndande parten
kontinuerligt, varaktigt och faktiskt har anvdnt varumarket pa ett sitt som ar att betrakta som verkligt
bruk av detta varumarke”.

Vad for det forsta géller det skriftliga utlatandet fran sokandebolagets verkstillande direktor, ska enligt

regel 22 i férordning nr 2868/95, med vidare hénvisning till artikel 76.1 f i forordning nr 40/94, ett
"beedigat eller intygat skriftligt utlatande eller annat skriftligt utlitande som har liknande rattsverkan
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enligt lagstiftningen i den medlemsstat dér utlatandet upprattades” vara tillitet som bevismedel for att
styrka bruk av ett varumirke. Av detta foljer att verkningarna av ett skriftligt utlaitande enligt den
berérda medlemsstatens lagstiftning endast ska undersokas om utlatandet inte har upprittats under ed
eller intygats (forstainstansrittens dom av den 7 juni 2005 i mal T-303/03, Lidl Stiftung mot
harmoniseringsbyran - REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 40). Det &dr ostridigt i
malet att det skriftliga utlatande som upprittats av sokandebolagets verkstdllande direktor utgor ett
intygat skriftligt utlatande och att dverklagandendmnden forklarat att det kan beaktas som ett sddant.
Dirfor ingar detta utlaitande — utan att det dr nodvindigt att analysera dess verkningar enligt tysk ratt
— i den bevisning som avses i artikel 76.1 f i forordning nr 40/94 och som regel 22 i férordning
nr 2868/95 hénvisar till (domen i det ovanndmnda malet Salvita, punkt 40).

Vidare var det fel av 6verklagandendmnden att i punkt 17 i det angripna beslutet sl fast att ett sddant
skriftligt utlatande endast kunde ha "fullt” bevisvarde infér harmoniseringsbyran om det enligt berérd
nationell réitt ansags utgora ett "beedigat” eller ”intygat” utlatande eller att det atminstone hade
liknande rattsverkan. Det var dven fel av Overklagandendmnden att inte tillerkdnna det skriftliga
utlatandet fran sokandebolagets verkstéllande direktor "fullt” bevisvirde med motiveringen att bolaget
inte hade preciserat vilka bestimmelser i tysk ratt som foreskrev pafoljder for falsk utsaga. Det finns
inget i vare sig forordning nr 40/94 eller forordning nr 2868/95 som kan leda till slutsatsen att
bevisviardet av bevisningen om ett varumirkes anvdndning, inbegripet intygade utlatanden, ska
bedomas mot bakgrund av en medlemsstats inhemska lagstiftning (domen i det ovan i punkt 32
namnda maélet Salvita, punkt 42). For 6vrigt har harmoniseringsbyran uttryckligen medgett, som svar
pa tribunalens skriftliga fraga, att pastdendena i punkt 17 i det angripna beslutet avviker fran
slutsatserna i domen i det ovan i punkt 32 nimnda maélet Salvita. Harmoniseringsbyrdn har korrekt
medgett att "oberoende av situationen med hénsyn till nationell ritt, &r bevisvirdet av ett skriftligt
utlatande inom ramen for ett forfarande infér harmoniseringsbyran relativt, det vill sdga att innehallet
i utlatandet maste bedémas fritt”.

Dessa felaktigheter saknar dock betydelse for huruvida oOverklagandendmndens bedémning é&r
valgrundad, eftersom de inte medfort att nimnden helt fornekat att det skriftliga utlatandet fran
sokandebolagets verkstillande direktor skulle ha nagot bevisvirde. Det framgér av punkterna 18-23 i
det angripna beslutet att overklagandendmnden uppfyllt sin skyldighet (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovan i punkt 32 nimnda malet Salvita, punkt 41) att i tillborlig man beakta
detta utlatande inom ramen for en helhetsbedomning av uppgifterna i akten. I punkt 18 i det angripna
beslutet fann overklagandendmnden att det skriftliga utlatandet inte i sig var tillrackligt och att de
pastaenden det inneholl maste fa stéd av ytterligare, “objektiv’ bevisning. Tribunalen delar
harmoniseringsbyrans bedémning att detta ar en korrekt slutsats, eftersom utlatandet uppriéttades av
sokandebolagets verkstillande direktor och inte av en utomstaende och oberoende person (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 34 ndmnda maélet Salvita, punkterna 43-45, och
forstainstansrdttens dom av den 16 december 2008 i mal T-86/07, Deichmann-Schuhe mot
harmoniseringsbyran — Design for Woman (DEITECH), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 50).
Vid bedémningen av en handlings bevisvirde maste man framfér allt kontrollera huruvida handlingen
innehaller tillforlitliga uppgifter. Vidare maste man ta hédnsyn till handlingens ursprung,
omstdndigheterna kring dess tillkomst, till vem den é&r stilld och huruvida dess innehall verkar
fornuftigt och trovirdigt (domen i det ovanndmnda malet Salvita, punkt 42, och i det ovanndmnda
malet DEITECH, punkt 47).

Det skriftliga utlatandet fran sokandebolagets verkstillande direktor innehaller uppgifter om
anvdndningen av det dldre varumairket, avseende plats (Tyskland), tid (aren 2000-2005), omfattning
(omséttningen per ar och antalet sialda varor per ar) och varuslag (sportklader, bland annat jackor,
regnklader, skidklader, byxor, jeans, t-tréjor ...). Tribunalen konstaterar dock, i likhet med
overklagandendmnden, att dessa uppgifter inte i tillricklig mén stods av den bevisning som bifogats
det skriftliga utlatandet.
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Forteckningen 6ver den arliga forsdljningen under aren 2000-2005, uppdelad per kund, och samma
forteckning med uppdelning efter kladesslag har upprattats av sokandebolaget sjilvt och innehaller
ingen hédnvisning till det &dldre varumirket. Ordersedlarna, leveranssedlarna och fakturorna ndamner
inte heller det dldre varumarket, vilket bolaget for ovrigt medgett i sina inlagor. Dessutom avser de
enbart aren 2004-2006. Det enda varumirke som ndmns i dessa sistndmnda handlingar ér
figurmiarket Nickel Sportswear. Fotografierna och etiketterna fran kladesplagg ger ingen information
om plats, tid eller kvantiteten varor som faktiskt salts under det dldre varumarket, vilket bolaget for
ovrigt ocksa uttryckligen medgett i sina inlagor. Detsamma géller betriffande den andra av de tva
sidorna hdmtade fran masskataloger och de tva sidorna ur en reklambroschyr. Vad giller den
sistndmnda broschyren kan bland annat papekas att dess existens i sig varken visar att den faktiskt
distribuerats till potentiella tyska kunder, eller betydelsen av en sadan eventuell distribution, eller
kvantiteten silda varor med det dldre varumaérket (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i
punkt 25 nimnda malet VITAKRAFT, punkt 34). Det enda som hirvid dr av viss relevans — om &n
klart otillrackligt i sig, eftersom det inte limnas nagon uppgift om anvéndningens betydelse — dr den
omsténdigheten att en av sidorna fran en av katalogerna dr daterad augusti 2004.

Sokandebolaget kan inte hdvda att uppgifterna i det skriftliga utlatandet fran bolagets verkstillande
direktor kan kompensera for de brister som konstaterats i punkt 36 ovan. Sasom harmoniseringsbyran
har papekat ar det uppgifterna i det skriftliga utlitandet som ska stddjas av annan bevisning och inte
vice versa.

Eftersom det skriftliga utlatandet fran den verkstillande direktoren i ett bolag som ar kund till ett
dotterbolag till sokandebolaget hérror fran ett bolag som &r utomstdende i forhallande till
sokandebolaget, ricker detta utlatande i sig for att styrka vissa faktiska omstdndigheter. Sasom
overklagandendmnden papekade i punkt 22 i det angripna beslutet, kan det dock bara styrka en
mycket begridnsad anvindning av det édldre varumairket i Tyskland under den relevanta tidsperioden,
med tanke pa att det endast ror vissa kop av en enda kund till sokandebolagets dotterbolag.

Med hiansyn till slutsatserna i punkterna 34-38 ovan finner tribunalen, i likhet med
overklagandendmnden, att den bevisning som soékandebolaget lagt fram infor invéindningsenheten
inom den foreskrivna fristen utifran en helhetsbeddmning inte récker for att visa att det é&ldre
varumairket varit foremal for ett utbrett, kontinuerligt och faktiskt bruk i Tyskland under den relevanta
tidsperioden. Tribunalen konstaterar saledes att det inte var fel av 6verklagandendmnden att sla fast att
bevis for verkligt bruk av det édldre varumairket i detta fall inte hade lagts fram inom den foreskriva
fristen.

Talan kan foljaktligen inte bifallas pa den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidoséittande av artikel 74.2 i forordning nr 40/94 jamford med regel 22.2 i
forordning nr 2868/95

Enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94 behover harmoniseringsbyran inte beakta omstandigheter eller
bevis som part inte aberopat eller gett in i ratt tid.

Enligt fast rattspraxis foljer det av lydelsen i artikel 74.2 i forordning nr 40/94 att parterna — som regel
och savida inget annat foreskrivs — har mojlighet att aberopa omsténdigheter och lidgga fram bevisning
dven efter utgangen av de tidsfrister som giller denna férordning och att harmoniseringsbyran inte ar
forhindrad att beakta omstidndigheter och bevisning som har &beropats respektive getts in for sent
(domstolens dom av den 13 mars 2007 i mal C-29/05, harmoniseringsbyran mot Kaul, REG 2007,
s. 1-2213, punkt 42; forstainstansrattens dom av den 6 november 2007 i mal T-407/05, SAEME mot
harmoniseringsbyran - Racke (REVIAN’s), REG 2007, s. I1I-4385, punkt 56, och 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 44).

8 ECLLEU:T:2012:161



43

44

45

46

47

48

49

DOM AV DEN 28.3.2012 - MAL T-214/08
REHBEIN MOT HARMONISERINGSBYRAN — DIAS MARTINHO (OUTBURST)

Maojligheten for parterna att under forfarandet vid harmoniseringsbyran aberopa omstandigheter och
lagga fram bevisning dven efter det att de utsatta tidsfristerna har 16pt ut ar inte ovillkorlig, utan géller
endast pa villkor att inget annat foreskrivs. Endast om detta villkor &r uppfyllt har harmoniseringsbyran
ett utrymme for skonsméssig bedomning av huruvida omstindigheter som &aberopats respektive
bevisning som lagts fram for sent ska beaktas, sisom domstolen funnit vid sin tolkning av artikel 74.2
i forordning nr 40/94 (domen i det ovan i punkt 42 nimnda malet CORPO livre, punkt 47).

I forevarande fall finns det emellertid en bestimmelse som utgor hinder for att den bevisning som
sokandebolaget lagt fram forst infor overklagandendmnden beaktas, namligen artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94, som ska tillimpas enligt regel 22.2 i férordning nr 2868/95. I den sistndmnda
bestammelsen foreskrivs foljande:

"Da den invdndande parten maste tillhandahalla bevis om anviandning eller visa att det finns verkliga
skal till icke-anvéndning, skall [harmoniseringsbyran] uppmana denne att tillhandahalla de bevis som
kravs inom den tid som byran faststiller. Om den invdndande parten inte tillhandahaéller sadana bevis
fore tidsfristens utgang, skall [harmoniseringsbyran] avsla invdndningen.”

Av andra meningen i denna bestammelse foljer att om bevis for anvindning av det dldre varumaérket
laggs fram efter det att den utsatta fristen har 1opt ut, ska invidndningen i princip avvisas.
Harmoniseringsbyran har harvid inget utrymme f6ér skonsméssig bedomning. Fragan huruvida det har
gjorts verkligt bruk av det dldre varumirket dr ndamligen en prejudiciell fraga som dédrmed maste
besvaras innan sjilva invindningsforfarandet avgors (domen i det ovan i punkt 42 nidmnda maélet
CORPO livre, punkt 49).

Tribunalen har dock slagit fast att regel 22.2 andra meningen i férordning nr 2868/95 inte kan tolkas
sd, att den hindrar att ytterligare bevisning beaktas nér det finns nya omstandigheter, &ven om denna
bevisning liaggs fram efter fristens utgang (domen i det ovan i punkt 24 nidmnda malet HIPOVITON,
punkt 56, och i det ovan i punkt 42 nimnda malet CORPO livre, punkt 50).

I punkterna 27-29 i det angripna beslutet fann overklagandendmnden, pa grundval av de principer
som redovisas ovan i punkterna 41-46, att den inte hade nagot utrymme for skonsmaissig bedomning
som ldt den beakta bevisning som sokandebolaget lagt fram forst infér ndmnden. Det fanns namligen
inga nya omstdndigheter som motiverade att denna bevisning lades fram efter fristen.

Sokandebolaget anser att overklagandendmnden borde ha beaktat denna bevisning, eftersom den
endast kompletterade och fortydligade den bevisning som redan hade lagts fram infor
invindningsenheten inom den foreskrivna fristen. Bolaget har anfort att de principer som slogs fast i
domen i det ovan i punkt 24 ndmnda malet HIPOVITON giller inte bara nér den for sent framlagda
bevisningen inte fanns tillgdnglig innan den foreskrivna fristen 16pte ut eller ndr den som ansoker om
gemenskapsvarumarket aberopat nya faktiska omstdndigheter eller lyckats motbevisa den bevisning
som den invindande parten lagt fram, utan dven niar invdndningsenheten anser att den bevisningen &r
otillracklig.

Harmoniseringsbyran delar 6verklagandendmndens standpunkt sdésom den uttryckts i punkt 47 ovan.
Byran forordar dock att regel 22.2 i forordning nr 2868/95 ska tolkas sa, att &verklagandendmnden
oberoende av om det foreligger "nya omstandigheter” far godta bevisning som lagts fram forst infor
namnden, forutsatt att denna ar "rent kompletterande”, det vill siga enbart ar avsedd att komplettera
bevisning som lagts fram i forsta instans inom den foreskrivna fristen. Den tolkningen tycks uppfylla
de kriterier som domstolen stillt upp i domen i det ovan i punkt 42 ndmnda maélet
harmoniseringsbyran mot Kaul for att tillata for sent framlagd bevisning och svara mot "andan” i den
domen. Harmoniseringsbyran har medgett att om den tolkningen tillimpades i forevarande fall, skulle
slutsatsen bli att det var fel av 6verklagandendmnden att sla fast att den saknade allt utrymme for
skonsmissig bedomning. I sa fall skulle talan bifallas pa den andra grunden och det angripna beslutet
ogiltigforklaras. Vid forhandlingen tillade harmoniseringsbyran att denna tolkning var i linje med

ECLLEU:T:2012:161 9



50

51

52

53

54

55

DOM AV DEN 28.3.2012 - MAL T-214/08
REHBEIN MOT HARMONISERINGSBYRAN — DIAS MARTINHO (OUTBURST)

tribunalens angreppssitt i dom av den 29 september 2011 i mal T-415/09, New Yorker SHK Jeans mot
harmoniseringsbyran — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (ej publicerad i rattsfallssamlingen), och av
den 16 november 2011 i mal T-308/06, Buffalo Milke Automotive Polishing Products mot
harmoniseringsbyran — Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products)
(REU 2011, s. I1-7881), och uppgav att den 6verlimnade at tribunalen att avgéra om denna tolkning
skulle tillimpas é&ven i forevarande fall.

Det ér ostridigt och framgéar av handlingarna i malet att sokandebolaget inom den foreskrivna fristen
hade lagt fram relevant bevisning som syftade till att styrka verkligt bruk av det dldre varumérket och
att bolaget i god tro bedomde att denna bevisning skulle réicka for att stodja dess pastaenden.

Likasa &r det ostridigt och framgar av handlingarna i mélet att den bevisning som s6kandebolaget lade
fram forst infér 6verklagandendmnden, som bilaga till sin inlaga med grunderna for 6verklagandet, i
vilken bolaget begirde en fullstindig, fornyad provning av drendet, enbart syftade till att stirka den
ursprungliga bevisningen eller klargéra innehallet i denna. De var séledes inte de forsta och enda
bevisen for anvindning av varumarket.

Med hénsyn till de omstindigheter som redovisats i punkterna 50 och 51 ovan, ska
overklagandendmnden i detta fall — i motsats till vad den sjalv fann i det angripna beslutet — anses ha
haft ett utrymme for skonsmassig bedomning som liat den beakta, eller inte beakta, den kompletterande
bevisning som lades fram genom inlagan med grunderna for 6verklagandet.

Regel 22.2 i forordning nr 2868/95 ska forstas s, att inget hindrar att kompletterande bevisning
beaktas niar denna helt enkelt laggs till annan bevisning som lagts fram inom den foreskrivna fristen
och skilet till kompletteringen inte dr att den inledande bevisningen &ar irrelevant, utan att den
befunnits vara otillracklig. Att sddan bevisning beaktas, vilket pa intet sdtt gor ndmnda regel
overflodig, framstar i desto hogre grad som rimligt, eftersom sokandebolaget inte har missbrukat
foreskrivna frister genom medvetna forhalningstaktiker eller genom att vara uppenbart oaktsamt och
eftersom den av bolaget ingivnha kompletterande bevisningen endast utgjorde stod for uppgifter som
redan framgick av de skriftliga utlatanden som ldmnats in inom den foreskrivna fristen.

En sédan tolkning forefaller inte oférenlig med den réttspraxis som ndmns ovan i punkt 46, trots att de
faktiska omstédndigheterna i de malen var annorlunda. I det ovan i punkt 24 ndmnda maélet
HIPOVITON hade bevisningen getts in av den invindande parten inom den foreskrivna fristen. Den
part som hade ansokt om registrering av varumaérket anférde senare nya faktiska omstandigheter och
argument i sin inlaga till 6verklagandenimnden. Forstainstansritten slog fast att
overklagandendmnden borde ha latit den invindande parten yttra sig 6ver denna inlaga och fann att
denna part inte getts tillfalle att bedoma huruvida det var meningsfullt att lagga fram kompletterande
bevisning. Forstainstansritten tillade att overklagandendmnden séaledes inte hade kunnat beakta
samtliga relevanta omstdndigheter ndr den bedémde huruvida anvindningen av det dldre varumarket
kunde kvalificeras som verkligt bruk och att den séledes hade grundat sig pa ett ofullstindigt
faktaunderlag (domen i det ovan i punkt 24 nidmnda mélet HIPOVITON, punkterna 54 och 58). I
domen i det ovan i punkt 42 ndmnda mélet CORPO livre konstaterade forstainstansritten
uttryckligen, som motivering till varfér harmoniseringsbyran inte hade nagot utrymme for
skonsmaissig bedomning vad géllde att ta hdnsyn till bevisning som lagts fram efter fristens utgang, att
denna bevisning ”"inte [utgjorde] ytterligare bevisning, utan den foérsta och enda bevisning som
sokanden forebringade for anvindning” av de dldre varumérken som aberopats i malet (domen i det
ovan i punkt 42 nimnda malet CORPO livre, punkt 50).

Slutsatsen att overklagandendmnden kunde ta hénsyn till den kompletterande bevisning som
sokandebolaget lade fram infor ndimnden den 23 oktober 2007 ar dessutom fullt forenlig med de
principer som domstolen formulerade i domen i det ovan i punkt 42 ndmnda maélet
harmoniseringsbyran mot Kaul. Domstolen preciserade i punkt 44 i den domen att det i synnerhet
kan vara berdttigat att harmoniseringsbyran i ett invindningsforfarande beaktar faktiska
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omstdndigheter eller bevisning som aberopats eller lagts fram for sent nér byran anser dels att dessa
omstdndigheter eller denna bevisning vid ett forsta paseende forefaller kunna fa en faktisk inverkan pa
utgangen i invdndningsforfarandet, dels att det inte foreligger nagra hinder for ett sadant beaktande
med hénsyn till pa vilket stadium i forfarandet som dessa omstidndigheter och denna bevisning har
aberopats respektive ingetts och under vilka omstdndigheter det har skett.

I domen i det ovan i punkt 42 nimnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul motiverade domstolen
ritten att beakta den bevisning som aberopats for sent med hanvisning till kraven pa rattssdkerhet och
god rittskipning. Enligt dessa principer ska provningen i sak av en invindning vara sa fullstindig som
mojligt sd att man undviker registrering av varumérken som senare skulle kunna ogiltigforklaras (se,
for ett liknande resonemang, punkterna 48, 57 och 58 i nimnda dom). Dessa principer kan saledes
ges foretrade framfor den princip om processekonomi som ligger bakom behovet av att iaktta
fristerna, om det finns tillrdckliga skal for det i det enskilda fallet.

Av vad som anforts foljer att talan ska bifallas pd den andra grunden.

Det angripna beslutet ska foljaktligen ogiltigforklaras.

Harmoniseringsbyran har i andra hand yrkat att tribunalen ska aterférvisa &rendet till
overklagandendmnden. Det framgar dock av artikel 65.6 i forordning nr 207/2009 att nir talan viackts

vid tribunalen mot ett beslut av en 6verklagandendmnd, ska harmoniseringsbyran vidta de atgérder
som krévs for att folja tribunalens dom. Detta yrkande ska darfor ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats.

Sokandebolaget har yrkat att harmoniseringsbyran ska forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna.
Eftersom harmoniseringsbyran har tappat malet, ska detta yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som meddelades av Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) den 13 mars 2008 (irende
R 1261/2007-2) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska ersitta riattegangskostnaderna.

Papasavvas Vadapalas O’Higgins

Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 28 mars 2012.

Underskrifter
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