DOM AV DEN 8.7.2010 — MAL T-30/09

TRIBUNALENS DOM (attonde avdelningen)
den 8 juli 2010*

I mél T-30/09,

Engelhorn KGaA, Mannheim (Tyskland), foretratt av W. Gopfert och K. Mende,
advokater,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egen-
skap av ombud,

svarande,

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

The Outdoor Group Ltd, Northampton (Férenade kungariket), foretratt av M. Eden-
borough, barrister,

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns femte 6ver-
klagandendmnd den 28 oktober 2008 (drende R 167/2008-5) om ett invandningsfor-
farande mellan The Outdoor Group Ltd och Engelhorn KGaA,

meddelar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

sammansatt av ordféranden E. Martins Ribeiro samt domarna N. Wahl och A. Ditt-
rich (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den 21 janua-
ri 2009,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till férstainstansrét-
tens kansli den 9 juni 2009,
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 1 juni 2009,

med beaktande av att parterna inte hade framstillt ndgon begdran om att det skulle
hallas muntlig férhandling inom en ménad fran delgivningen av underrittelsen om
att det skriftliga forfarandet hade avslutats, varfor forstainstansrétten, pa grundval av
referentens rapport och med tillimpning av artikel 135a i rittegangsreglerna, beslu-
tade att avgora malet utan muntligt forfarande,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Engelhorn KGaA, ingav den 12 november 2004 en ansdkan om registre-
ring av gemenskapsvarumaérke till harmoniseringsbyréin i enlighet med radets for-
ordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT
L 11,1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse
(ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemen-
skapsvarumirken (EUT L 78, s. 1).
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Det sokta varumérket utgors av ordkdnnetecknet peerstorm.

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 25 i Nicedverenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering
av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning:
"Fotbeklddnader, klider, huvudbonader”.

Ansokan om gemenskapsvarumairke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsva-
rumdrken nr 25/2005 av den 20 juni 2005.

Intervenienten, The Outdoor Group Ltd, framstillde den 19 september 2005, med
stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning nr 207/2009), en
invdndning mot registrering av det sokta varumérket for de varor som anges ovan i
punkt 3.

Invandningen grundades bland annat pa foljande:

— Det édldre gemenskapsordmirket PETER STORM (nedan kallat det éldre varu-
mérket) som avser varor som omfattas av klass 25, och motsvarar foljande be-
skrivning: "Kldder, fotbeklddnader, huvudbonader, langbyxor, shorts, kjolar,
klanningar, jackor, skjortor, t-trojor, traningstréjor, jumprar, koftor, kappor, jog-
gingdrékter, traningsdrikter, overaller, skérp, jeans, joggingbyxor, blusar, under-
klader, skidklédder, véstjackor, fotbeklddnader, sockor och huvudbonader”.
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— Det dldre varumirket PETER STORM, som registrerats i Forenade kungariket
och avser varor som omfattas av klass 18, och motsvarar foljande beskrivning:
”Varor i skinn eller skinnimitation, vaskor, ryggséckar, koffertar, resgods, resvis-
kor, bagar, skérp, planbocker”

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

Med anledning av s6kandens ansékan av den 30 maj 2006, uppmanade harmonise-
ringsbyran intervenienten att inom en frist som 16pte ut den 5 september 2006 i enlig-
het med artikel 43.2 i forordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 i férordning nr 207/2009)
och regel 22 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomforande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i den lydelse som ér till-
lamplig pa omstédndigheterna i malet, forebringa bevisning for att det dldre varumaér-
ket verkligen hade anvénts. Harmoniseringsbyran forlingde denna frist till den 5 no-
vember 2006. Bevisning for att det varuméarke som registrerats i Forenade kungariket
verkligen hade anvints begirdes inte.

Den 6 november 2006 ingav intervenienten en vittnesattest fran en medarbetare vid
det advokatkontor som foretridde intervenienten. I denna vittnesattest angav denne
medarbetare att intervenienten var moderbolag till foretagen M och B samt att det
dldre varumirket under en tid av fem ér fore dagen for offentliggérandet av ansékan
om gemenskapsvarumérke verkligen hade anvénts. Intervenienten ingav vidare en
katalog utgiven i Forenade kungariket fér hosten/vintern 2002 av féretaget M. I denna
aterfinns en kladkollektion som sildes under varumirket PETER STORM, priserna
for dessa klader och en forteckning 6ver butiker i Forenade kungariket dar dessa sa-
lufordes. Intervenienten ingav dessutom en katalog utgiven i Férenade kungariket for
varen/sommaren 2004 av foretaget M. I denna aterfinns en kollektion skor som séldes
under varumirket PETER STORM och priserna for dessa.
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Till foljd av s6kandens yttrande av den 20 februari 2007, i vilket denne gjorde gillande
att bevisningen for att det dldre varumairket verkligen hade anvénts var otillricklig,
ingav intervenienten pd harmoniseringsbyrédns anmodan att inkomma med yttran-
de, den 4 maj 2007 en vittnesattest fran foretagets foretriddare (company secretary). 1
denna vittnesattest angav denne att intervenienten hade verksamhet i hela Férenade
kungariket med utgédngspunkt i féretagets detaljhandelsbutiker M och B samt att for-
sdljningen av varor som forsetts med det dldre varumarket for kldder, fotbekladnader
och huvudbonader uppgick till mer &n 11 miljoner pund sterling (GBP) under en tid
av fyra veckor i december 2004. Denna vittnesattest atfoljdes av en ekonomisk resul-
tatrapport 6ver handelstransaktioner, vilken inneholl en forteckning 6ver forsiljning
under fyra veckor i december 2004 av varor som angavs genom en kod.

Invandningsenheten avslog invindningen den 30 november 2007.

Den 14 januari 2008 dverklagade intervenienten invindningsenhetens beslut till har-
moniseringsbyran enligt artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—64
i férordning nr 207/2009).

Harmoniseringsbyrans femte 6verklagandenamnd bif6ll 6verklagandet genom beslut
av den 28 oktober 2008 (nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandenimnden
ansag sarskilt att verklig anvidndning av det dldre varumaérket hade styrkts med avse-
ende pa klider, fotbeklidnader och huvudbonader. Overklagandenimnden fann att
risk for forvaxling mellan de bada ifrdgavarande varumirkena forelag med hinsyn till
att de varor som avsags med det sokta varumirket var identiska med de varor som
avsags med det dldre varumirket samt till att en viss likhet mellan dessa varumir-
ken forelag i visuellt och fonetiskt hanseende och till att genomsnittskonsumenten é&r
medelmattligt uppmérksam vid kop av de ifrdgavarande varorna.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— avsld invandningen, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta riattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.
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Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Huruvida sékandens allmédnna hénvisning till skrivelser som ingetts till harmonise-
ringsbyrdn kan provas i sak

Sokanden har hinvisat till samtliga skriftliga argument som denne ingett under forfa-
randet vid harmoniseringsbyran.

Enligt artikel 21 i stadgan f6r Europeiska unionens domstol och artikel 44.1 c i tribu-
nalens rittegangsregler ska ansokan innehalla en kortfattad framstéllning av grun-
derna for talan. Enligt fast riattspraxis kan texten till ansokan visserligen stédjas och
kompletteras genom hénvisningar till avsnitt i bilagda handlingar, men en generell
hénvisning till andra handlingar kan inte uppvéga att visentliga uppgifter saknas i de
rittsliga argument som enligt de ovanndmnda bestdmmelserna ska anges i ansékan
(se forstainstansréttens beslut av den 14 september 2004 i mal T-183/03, Applied
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Molecular Evolution mot harmoniseringsbyrdn (APPLIED MOLECULAR EVO-
LUTION), REG 2004, s. II-3113, punkt 11, av den 19 oktober 2006 i de forenade
maélen T-350/04—-T-352/04, Bitburger Brauerei mot harmoniseringsbyran - Anheu-
ser-Busch (BUD, American Bud och Anheuser Busch Bud), REG 2006, s. 11-4255,
punkt 33, och av den 15 oktober 2008 i de forenade malen T-305/06—T-307/06, Air
Products and Chemicals mot harmoniseringsbyran — Messer Group (Ferromix, Ino-
mix och Alumix), ej publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 21).

Det aligger inte tribunalen att i parternas stélle forsoka soka relevanta uppgifter i de
handlingar som dessa hénvisar till (forstainstansréittens dom av den 17 april 2008 i
mal T-389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. mot harmoniseringsbyran —
Pelikan (&tergivning av en pelikan), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 19). Ha-
rav foljer att ansokan inte kan tas upp till sakprovning i den mén den innehéller han-
visningar till skrivelser som ingetts till harmoniseringsbyrén, eftersom den allménna
hénvisningen i ansokan inte kan forknippas med de grunder och de argument som
utvecklas i denna.

Prévning i sak

Sokanden har &beropat tvd grunder avseende dels asidosittande av artikel 15 i for-
ordning nr 40/94 (nu artikel 15 i férordning nr 207/2009) samt artikel 43.2 i samma
férordning, dels artikel 8.1 b i den férordningen.
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Den forsta grunden: Huruvida artiklarna 15 och 43.2 i forordning nr 40/94 asidosatts

Sokanden har i huvudsak gjort gillande att den bevisning som intervenienten har
forebringat, forebringades efter det att fristen 16pt ut och inte var tillracklig for att
styrka att det dldre varumaérket verkligen hade anvénts for de varor for vilka det re-
gistrerats och pa vilka invindningen grundades. Den bevisning som s6kanden fore-
bringade den 6 november 2006, forebringades efter det att fristen l6pt ut, eftersom
denna l6pte ut den 5 november 2006. Denna bevisning var dessutom otillrdacklig, ef-
tersom den inte inneholl nagra uppgifter om den verkliga anvindningen av det dldre
varumirket. Det var for det andra felaktigt av 6verklagandendmnden att tillata den
bevisning som s6kanden forebringade den 4 maj 2007, eftersom den bevisningen {6-
rebringades efter utgangen av den frist som harmoniseringsbyran hade faststallt for
att forebringa bevisning.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandens argument.

Enligt fast réattspraxis framgar det av artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94
(nu artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009) jamférd med nionde skilet i
férordning nr 40/94 (nu skél 10 i férordning nr 207/2009) och av regel 22.3 i for-
ordning nr 2868/95 att syftet med kravet pa att det har gjorts verkligt bruk av det
dldre varumairket for att detta ska kunna aberopas som hinder mot en ansékan om
registrering av gemenskapsvarumairke &r att begransa antalet konflikter mellan tva
varumairken, om det inte finns nagra giltiga ekonomiska skil som foljer av en fak-
tisk funktion som varumirket fyller pd4 marknaden. Syftet med nimnda bestim-
melse dr emellertid varken att uppskatta hur framgéngsrikt ett foretag &r eller att
kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumérkesskydd
at kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se, for ett motsvarande
synsitt, forstainstansréttens dom av den 8 juli 2004 i mal T-203/02, Sunrider mot
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harmoniseringsbyran - Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. II-2811, punk-
terna 36—38 och dér angiven réttspraxis).

Det &r fraga om verkligt bruk av ett varumérke nir detta anvénds i enlighet med dess
grundliggande funktion, vilken dr att garantera ursprungsidentiteten hos de varor
och tjanster for vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehalla avsattnings-
mojligheter for dessa varor och tjanster. Detta giller inte fiktiv anvdndning som en-
bart 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 forutsétter dessutom att mérket, sasom det &r skyddat
inom det relevanta omradet, anviands offentligt och utat (domen i det ovanndmnda
malet VITAFRUIT, punkt 39, (se, for ett motsvarande synsitt och analogt, domen i
det ovanndmnda maélet Ansul, punkt 37).

Beddmningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumairket ska goras pa
grundval av samtliga omstdndigheter och forhillanden som kan styrka att mérket fak-
tiskt utnyttjats kommersiellt. Sddana omsténdigheter dr i synnerhet anvindning som
anses motiverad i den aktuella branschen for att bibehélla eller skapa marknadsande-
lar for de varor och tjanster som skyddas av varumairket, dessa varors eller tjansters
art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumérket har
anvénts (domen i det ovanndmnda malet VITAFRUIT, punkt 40, se, analogt, domen i
det ovanndmnda maélet Ansul, punkt 43).

Niér det giller fragan i vilken omfattning det dldre varumairket har anvints, ska hdn-
syn sdrskilt tas till dels den forsédljningsvolym som all anvindning motsvarar, dels hur
lange och hur ofta varumirket har anvénts (domen i det ovanndmnda maélet VITA-
FRUIT, punkt 41, och forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01,
MEFE Marienfelde mot harmoniseringsbyran - Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004,
s. I[I-2787, punkt 35).
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Vid provningen, i ett enskilt fall, av huruvida verkligt bruk har gjorts av ett dldre va-
rumérke, ska det goras en helhetsbeddmning med hédnsyn till samtliga relevanta om-
standigheter i mélet. Vid bedomningen foreligger ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktas. Séledes kan den omstdndigheten att de varor som har saluférts under
det ifragavarande varumérket har saluforts i mindre omfattning kompenseras av att
varumadrket tidigare har anvéints mycket intensivt eller regelbundet och vice versa (do-
marna i de ovanndmnda malen VITAFRUIT, punkt 42, och HIPOVITON, punkt 36).

Den omsiittning som uppnatts och den kvantitet varor som har sélts under det éldre
varumérket kan inte heller bedomas utan att de jamfors med andra relevanta omstén-
digheter, sésom forséljningsvolymen, produktions- och saluféringskapaciteten eller
diversifieringen hos det foretag som utnyttjar varumérket samt de egenskaper som
varorna eller tjansterna har pa marknaden i fraga. Det &r darfor inte nodvéndigt att
anvidndningen av det dldre varumaérket alltid dr kvantitativt betydande for att den ska
kunna anses utgora verkligt bruk (domarna i de ovanndmnda méalen VITAFRUIT,
punkt 42, och HIPOVITON, punkt 36).

Att verkligt bruk har gjorts av ett varumérke kan inte visas genom antaganden eller
presumtioner. Genom konkreta och objektiva omsténdigheter ska det styrkas att va-
rumairket verkligen och i tillrdcklig omfattning har anvénts pa den berérda marknaden
(forstainstansrattens 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 Wiithrmann
mot harmoniseringsbyran - Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-3445, punkt 28).

Det foljer av artikel 15.2 a i férordning nr 40/94 (nu artikel 15.1 andra stycket a i forord-
ning nr 207/2009), jamford med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94, att bevis-
ning for att ett dldre nationellt varumérke eller gemenskapsvarumirke - vilket ligger till
grund for en invidndning mot registreringen av ett gemenskapsvarumirke - verkligen
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har anvénts, dven innefattar bevisning for att det dldre varumérket har anvénts i en
form som, enbart i detaljer som inte forédndrar sirskiljningsformégan hos varumérket,
skiljer sig fran den form i vilken det har registrerats (se forstainstansréttens dom av den
8 december 2005 i mal T-29/04, Castellblanch mot harmoniseringsbyran - Champagne
Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), REG 2005, s. I1I-5309, punkt 30 och déir an-
given réttspraxis).

Mot bakgrund av vad ovan angetts ska tribunalen underséka huruvida 6verklagan-
dendmnden gjorde en riktig bedémning nér den fann att det av den bevisning som
sOkanden forebringade under forfarandet vid harmoniseringsbyran framgick att det
dldre varumairket verkligen anvénts.

Eftersom sokandens varumirkesansokan offentliggjordes den 20 juni 2005, 16pte den
tid av fem &r som avses i artikel 43.2 i férordning nr 40/94 (nedan kallad den relevanta
tidsperioden) mellan den 20 juni 2000 och den 19 juni 2005.

Sasom framgar av artikel 15.1 i férordning nr 40/94 omfattas endast varumérken av
vilka verkligt bruk inte skett inom en period av fem ar i foljd av de sanktionsatgiarder
som foreskrivs i den ovanndmnda bestammelsen. Det dr darfor tillrackligt att ett va-
rumdrke har varit foremal for verkligt bruk under en del av den relevanta tidsperio-
den for att inte omfattas av dessa sanktionsatgérder.

Sokanden har forst och framst hivdat att den bevisning som intervenienten fore-
bringade den 6 november 2006 forebringades for sent och darfor inte borde ha tillatits.
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Invindningsenheten beviljade intervenienten en frist fram till den 5 november 2006
for att forebringa bevisning for verkligt bruk av det &ldre varumérket (se ovan
punkt 8). Enligt regel 72.1 i férordning nr 2868/95 ska, om en frist utloper pa en dag
dé& harmoniseringsbyrén inte dr 6ppen for mottagande av dokument eller d4, av andra
anledningar én dem som avses i regel 72.2, normal post inte levereras till harmoni-
seringsbyrans lokaler, tidsfristen forldngas till den forsta dag dérefter da harmonise-
ringsbyran ar 6ppen fér mottagande av dokument och da normal post levereras. Ef-
tersom den 5 november 2006 var en sondag, forlingdes fristen till den dérpa foljande
dag d& harmoniseringsbyran var 6ppen for mottagande av dokument, det vill siga
mandagen den 6 november 2006. Hérav foljer att den bevisning som forebringades
den 6 november 2006, férebringades inom fristen.

Sokanden har vidare hédvdat att den bevisning som forebringades den 6 novem-
ber 2006 var otillracklig, eftersom den inte inneholl ndgra uppgifter om den verkliga
anvidndningen av det dldre varumaérket. Inga ytterligare bestyrkande handlingar har
forebringats, sdsom forpackningar, etiketter eller teckningar som kan utvisa att va-
rorna verkligen utbjudits till férséiljning.

Sasom overklagandendmnden konstaterade i punkt 15 i det angripna beslutet, dr den
bevisning som intervenienten forebringade den 6 november 2006 tillracklig for att
styrka verkligt bruk av det dldre varumarket.

Intervenienten ingav bland annat tvé kataloger utgivna i Forenade kungariket av de-
taljhandlaren for Forenade kungariket, foretaget M. Den ena katalogen avsig hos-
ten/vintern 2002 och den andra varen/sommaren 2004. Enligt regel 22.4 i foérord-
ning nr 2868/95 kan bevisning som forebringas for att styrka att det ifrdgavarande
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varumdrket verkligen anvints omfatta kataloger. Sokanden har inte ifrdgasatt att
dessa kataloger &r autentiska. Det dr darfor ostridigt att katalogerna ér autentiska och
trovirdiga.

Katalogen for hosten/vintern 2002 innehaller 36 sidor och omfattar, utéver kldder
som anges med olika varumérken, mer &n 80 olika artiklar som utbjuds till forsélj-
ning under varumirket PETER STORM. Det ér fraga om jackor for mén och kvin-
nor, pullovers, byxor, T-trojor, skor, strumpor, hattar och handskar, vars egenskaper
beskrivs kortfattat. Det dldre varumérket aterges med stiliserade bokstéiver bredvid
varje artikel. I denna katalog anges priserna i GBP och referensnumret for varje ar-
tikel. Katalogen innehéller en bestillningskupong, och telefonnummer, telefaxnum-
mer, postadress samt Internetadress anges for postorderforsiljning. Dessutom anges
detaljerade upplysningar om olika bestéllningssatt och allménna forséljningsvillkor
inbegripet bland annat upplysningar om byte och returer. Darutéver aterges en for-
teckning 6ver fler &n 240 butiker i Forenade kungariket i vilka kladesplaggen kan ko-
pas. Dessutom anges postadresser och telefonnummer till dessa butiker.

Katalogen for varen/sommaren 2004 innehaller sex sidor och omfattar endast skor.
Utover artiklar som utbjuds under andra varumérken, innehaller denna katalog sju
artiklar som utbjuds till forséljning under varumirket PETER STORM. Dessa ar-
tiklars egenskaper beskrivs kortfattat. Det dldre varumérket aterges med stiliserade
bokstéver bredvid varje artikel. I denna katalog anges priserna i GBP och referens-
numret for varje artikel. For postorderforsiljning anges ett telefonnummer och en
Internetadress.
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Genom att inge dessa kataloger har intervenienten styrkt att det dldre varumérket har
anvénts i syfte att skapa eller bibehalla avséttningsmojligheter for de ifragavarande
varorna, dven om foretaget M, i motsats till vad 6verklagandendmnden konstaterade i
punkt 15 i det angripna beslutet, inte ér en utomstaende i forhallande till intervenien-
ten, eftersom intervenienten i realiteten ar detta foretags moderbolag.

Det framgar ndmligen tydligt av dessa kataloger fran detaljhandlaren for Forenade
kungariket, féretaget M., vilka dven innehaller artiklar som utbjuds under andra va-
rumadrken, att varumérket PETER STORM anvéndes inom Forenade kungarikets ter-
ritorium for kldder under en stor del av den relevanta tidsperioden, ndmligen under
hosten/vintern 2002 och varen/sommaren 2004. Varumarket har knutits till ett stort
antal varor som kunde bestillas via postorder eller kopas i vissa butiker. Katalogerna
riktade sig till slutkonsumenterna och inneholl exakta upplysningar om de varor som
utbjods till forsdljning under detta varumérke, om varornas priser samt om hur de
salufordes i Forenade kungariket. Med hénsyn till att telefonnummer, telefaxnummer,
postadresser och Internetadress angavs for postorderforsiljning samt till att exakta
uppgifter angavs om ett mycket stort antal butiker som utbjod varorna till férsiljning
i Forenade kungariket, ska det konstateras att klddesplagg har utbjudits till forsiljning
till slutkonsumenter under varumérket PETER STORM.

Det dr med avseende pd omfattningen av anvindningen av det dldre varumaérket rik-
tigt att det i de ovanndmnda katalogerna inte finns nagra uppgifter om det antal varor
som intervenienten verkligen salt under varumérket PETER STORM. Det ska emel-
lertid beaktas att ett stort antal varor som avses med varumirket PETER STORM
utbjods till forséljning i katalogerna och att dessa varor var tillgéngliga i fler én 240
butiker i Forenade kungariket under en stor del av den relevanta tidsperioden. Vid
helhetsbedomningen av om varumérket verkligen anvints kan, pa grundval av dessa
omstindigheter, den slutsatsen dras att anvindningen har haft en viss omfattning. Det
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ska hdrvid erinras om att kravet pa verkligt bruk av det dldre varumairket inte syftar
till att uppskatta hur framgangsrikt det ifragavarande foretaget ér (se ovan punkt 23).

Hirav foljer att intervenienten, genom att inge de ifrdgavarande katalogerna, har
tillhandahallit tillrackliga upplysningar avseende platsen, varaktigheten, arten och
omfattningen av anvindningen av varumérket PETER STORM. Genom dessa upp-
lysningar kan det, sdsom 6verklagandendmnden angav i punkt 15 i det angripna be-
slutet, uteslutas att det &r fraga om en fiktiv anvindning som enbart har till syfte att
bibehalla den ifrdgavarande varumaérkesrétten.

Under dessa forhallanden kan talan inte bifallas pa den forsta grunden och det saknas
anledning att préva huruvida 6verklagandendmnden gjorde en riktig beddmning nér
den tilldt den bevisning som sokanden forebringade den 4 maj 2007.

Den andra grunden: Huruvida artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 asidosatts

Till stod for denna grund har sékanden hévdat att varuslagslikheten ar 1ag mellan de
varor som omfattas av det dldre varumirke som registrerats i Forenade kungariket
och de varor som omfattas av det sokta gemenskapsvarumirket. Med beaktande av
skillnaderna mellan de ifragavarande kidnnetecknen i fonetiskt, visuellt och begrepps-
massigt hdnseende och med beaktande av att varumérket PETER STORM har lag
sarskiljningsforméga, foreligger inte négon risk for forvaxling mellan de motstéende
varumdrkena.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandens argument.

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 ska det varumérke som ansékan
giller inte kunna registreras om innehavaren av ett dldre varumérke invinder och
om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumaérket och
de varor eller tjdnster som omfattas av varumaérkena ar identiska eller ar av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre
varumdrket ér skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det dldre
varumadrket. Enligt artikel 8.2 a i och ii i forordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a i och ii
i forordning nr 207/2009) avses med &ldre varumérken gemenskapsvarumérken och
varumdrken som har registrerats i en medlemsstat.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allmén-
heten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag eller
fran foretag med ekonomiska band. Vid provningen av huruvida det foreligger risk
for forvaxling ska en helhetsbedomning goras utifrdn hur omséttningskretsen upp-
fattar kidnnetecknen och varorna eller tjansterna mot bakgrund av samtliga relevan-
ta faktorer i det enskilda fallet, diaribland samspelet mellan kidnneteckenslikheten
och varu- eller tjinsteslagslikheten (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003
i mél T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. I1-2821, punkterna 30—33 och dar angi-
ven rattspraxis).

Med avseende pa definitionen av omsittningskretsen, dr de varor som omfattas av de
ifragavarande varumirkena avsedda for samtliga konsumenter, varfor omsattnings-
kretsen utgdrs av genomsnittskonsumenter som anses vara normalt informerade
samt skéligen uppméirksamma och medvetna.
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Det omrade med avseende pé vilket risken for forvixling ska bedomas ska anses utgo-
ras av Europeiska unionen, eftersom det dldre varumirke som 6verklagandendmnden
beaktade var ett gemenskapsvarumirke.

— Varuslagsjamforelsen

Det ar utrett i forevarande mal att de varor som avses med det dldre varumirket ar
identiska med de varor som avses med det sokta varumarket, eftersom det i bada fal-
len ar fraga om klédder, fotbekldadnader och huvudbonader.

Med hénsyn till att de varor som avses med det sokta varumérket dr identiska med de
varor som avses med det dldre varumérket saknas skal att jamf6ra de varor som avses
med det dldre varumérke som registrerats i Forenade kungariket och de varor som
omfattas av det sokta varumaérket.

— Kénneteckensjamforelsen

Helhetsbedomningen av risken for forvixling ska, vad géller de motstdende kin-
netecknens visuella, fonetiska eller begreppsmaéssiga likhet, grunda sig pa det hel-
hetsintryck som dessa astadkommer med hansyn sérskilt till deras sirskiljande och
dominerande bestdndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de
ifrdgavarande varorna har av varumérkena ar av avgorande betydelse vid helhetsbe-
domningen av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis
ett varumérke som en helhet och dgnar sig inte at att undersdka varumérkets olika

II - 3826



55

56

57

58

ENGELHORN MOT HARMONISERINGSBYRAN — THE OUTDOOR GROUP (PEERSTORM)

detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mal C-334/05 P, harmoniseringsby-
ran mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och dér angiven réttspraxis).

Overklagandenimnden fann i punkterna 26—28 i det angripna beslutet att det foreldg
en viss likhet i visuellt och fonetiskt hinseende mellan de bada ifragavarande kénne-
tecknen, ndmligen peerstorm och PETER STORM. Det forelag emellertid inte nagon
likhet i begreppsmaéssigt hinseende mellan dessa kdnnetecken.

Soékanden har i huvudsak anmairkt att de motstaende kiannetecknen var olika varan-
dra i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt hinseende. S6kanden har hérvid betonat
att varumirket PETER STORM bestéar av tva ord, nimligen ett férnamn och ett efter-
namn, medan det sokta varumérket bestér av ett enda ord som inte kan delas upp for
att bilda ett fornamn och ett efternamn.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandens argument i detta
avseende.

Tribunalen konstaterar for det forsta att det foreligger tva skillnader vid en visuell
jamforelse mellan det dldre varumérket och det sokta varumérket. Det dldre varu-
mirket bestar namligen av tvd ord som é&r skilda &t medan det sokta varumaérket
bestar av ett enda ord. Med avseende pa den inledande delen av de ifragavarande
varumarkena innehdller det dldre varumarket, i motsats till det sokta varumarket,
bokstaven t mellan tvé e i sin forsta del. Bortsett fran dessa skillnader innehaller de
bédda motstaende varuméirkena samma bokstaver i samma ordning och i synnerhet
delen storm é&r identisk.
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Det ér visserligen riktigt att konsumenten snarare uppméarksammar ett ordmérkes
inledning dn de efterfoljande delarna (se, for ett liknande resonemang, férstainstans-
rattens dom av den 17 mars 2004 i de férenade maélen T-183/02 och T-184/02, El
Corte Inglés mot harmoniseringsbyran - Gonzalez Cabello och Iberia Lineas Aéreas
de Espaiia (MUNDICOR), REG 2004, s. I1-965, punkt 81, och av den 16 mars 2005 i
mal T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyran - Revlon (FLEXI AIR), REG 2005,
s. II-949, punkterna 64 och 65). Detta géller dock inte undantagslost (se, for ett lik-
nande resonemang, forstainstansrattens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01,
Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhan-
del (BASS), REG 2003, s. 1I-4335, punkt 50, och av den 6 juli 2004 i mél T-117/02,
Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyran — deldgarna i dodsboet Debusche-
witz (CHUFAFIT), REG 2004, s. I1-2073, punkt 48).

Enligt den réttspraxis som angetts ovan i punkt 54 uppfattar genomsnittskonsumen-
ten visserligen vanligtvis ett varumérke som en helhet och &dgnar sig inte at att un-
dersoka varumairkets olika detaljer, men nir han ser ett ordkénnetecken delar han
emellertid 4nda upp det i ordelement som har en konkret innebord f6r honom el-
ler som liknar ord som han kanner till (férstainstansrattens dom i det ovannimnda
malet VITAKRAFT, punkt 51, och av den 13 februari 2007 i mal T-256/04, Mundi-
pharma mot harmoniseringsbyréan - Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. I1I-449,
punkt 57).

I forevarande mal uppmérksammar sirskilt engelsksprakiga genomsnittskonsumen-
ter bestandsdelen storm som finns i bada de ifrdgavarande varuméirkena. Denne
genomsnittskonsument uppmérksammar denna bestindsdel pa grund av dess ord-
karaktdr och péa grund av att han forstar dess innebord. Hérav foljer att genomsnitts-
konsumenten delar upp det sokta varumirket i tva delar, peer och storm, och att den
omsténdigheten att det dldre varumérket innehaller tva ord som é&r skilda at darfor
blir mindre betydelsefull.

Betriffande den skillnad som bestar i att bokstaven t finns i det forsta ordet i det
dldre varumairket finner tribunalen, i likhet med vad 6verklagandenimnden an-
gav i punkt 27 i det angripna beslutet, att den omstandigheten att denna bokstav
placerats mellan tva e medfor att den blir mindre synlig for omséttningskretsen.
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Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig beddmning nir den fann att en viss
likhet forelag i visuellt hinseende mellan de béda ifragavarande varumérkena.

Vad for det andra géller jamforelsen mellan de ifrdgavarande varumérkena i fonetiskt
hinseende, gjorde 6verklagandendmnden en riktig bedomning nér den i punkt 26 i
det angripna beslutet konstaterade att bestandsdelen storm uttalades pa samma sitt
i de bada ifragavarande varumairkena. Betriffande bestandsdelarna peer och peter,
som &terfinns i det sokta varumérket respektive det dldre varumaérket, dr det ljud som
bildas av bokstéiverna ee i bestidndsdelen peer och av bokstaven e i den forsta stavel-
sen i bestandsdelen peter, i likhet med vad 6verklagandendmnden angav, identiskt pa
flera sprak antingen det &r fraga om det ljud som bildas av bokstédverna ie pa engelska,
langa éé pa nederldndska och tyska eller é pa franska. Den enda skillnaden bestar i att
ett t aterfinns i den forsta bestandsdelen i det dldre varumairket. Pa grund av att den
bokstaven, som vanligen ger ett klart och hart ljud, forts in pa den platsen innehéller
det varumaérket tre stavelser. Det sokta varumaérket innehaller endast tva stavelser.

I ordet peter betonas den forsta stavelsen sa att bokstaven t och den andra stavelsen
i ordet blir mindre horbara. Den omstandigheten att bokstaven t inte aterfinns i den
inledande delen av det sokta varumérket kan darfor inte paverka 6verklagandendmn-
dens slutsats att en viss likhet foreligger i fonetiskt hdnseende mellan de bada ifraga-
varande varumirkena.

For det tredje har sokanden med avseende pé jiamforelsen i begreppsmaissigt hian-
seende mellan de ifrigavarande varumirkena betonat att det dldre varumérket, till
skillnad frdn det sokta varumérket, bestar av ett fornamn och ett efternamn. Eng-
elsktalande och tysktalande konsumenter uppfattar bestandsdelen peer i det sokta
varumadrket i betydelsen lord och likstéller den inte med det nordiska férnamnet.
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Bada de ifrdgavarande varumirkena bestar av ett fornamn och ett efternamn. Det dr
utrett att bestandsdelen storm som éterfinns i bada de ifridgavarande varumérkena
kan utgéra ett efternamn. Overklagandenimnden gjorde en riktig bedémning nir
den i punkt 28 i det angripna beslutet konstaterade att bestandsdelarna peer och pe-
ter, som aterfinns i det sokta varumérket respektive det dldre varumérket, bada utgor
fornamn. En engelsksprakig konsument kan visserligen uppfatta bestdndsdelen peer i
betydelsen lord. Inte desto mindre &r Peer ett fornamn i bland annat de nordiska lan-
derna och Tyskland. Den omsténdigheten att det sokta varumaérket skrivs i ett enda
ord kan inte paverka bedomningen att bada de ifrdgavarande varumirkena bestar
av ett fornamn och ett efternamn. I likhet med vad intervenienten har anfért anser
domstolen att omsittningskretsen ér van vid att mellanrum mellan férnamn och ef-
ternamn som utgor varumérken uteldmnas i syfte att bilda Internetadresser.

Sasom sokanden har anfort forknippar engelsksprakiga konsumenter efternamnet
Storm med begreppet ovider. Med beaktande av att bestandsdelen storm aterfinns i
béda de ifragavarande varumérkena och att engelsksprakiga konsumenter uppmark-
sammar denna bestandsdel, sédrskilt pa grund av dess ordkaraktir och p& grund av
att dessa genomsnittskonsumenter forstar ordets innebord (se ovan punkterna 60
och 61), for de ifrdgavarande varumirkena tankarna till att de varor som avses, nim-
ligen fotbeklddnader, klader och huvudbonader, utgér skydd mot ovéder.

Bada de ifrdgavarande varumirkena utgors av ett fornamn och ett efternamn samt for
tankarna till att de ifrdgavarande varorna utgor skydd mot ovider. I motsats till vad
overklagandendmnden konstaterade i punkt 28 i det angripna beslutet finner tribu-
nalen darfor att en viss likhet i begreppsmaéssigt hianseende foreligger mellan de bada
ifragavarande varumérkena.
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Av vad anforts foljer att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den
fann att en viss likhet mellan de ifrdgavarande varumirkena forelag i visuellt och
fonetiskt hédnseende. I motsats till vad 6verklagandendmnden konstaterat forelig-
ger dessutom en viss likhet i begreppsmaéssigt hdnseende mellan de ifragavarande
varumdrkena.

— Risken for forvixling

Vid helhetsbeddomningen av risken for forvaxling foreligger ett visst samspel mellan
de faktorer som beaktas, déribland varumaérkeslikheten och varu- eller tjénsteslags-
likheten. Lag varu- eller tjansteslagslikhet kan saledes kompenseras av hog varumér-
keslikhet och omvint (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, 5. I-5507, punkt 17, och forstainstansréttens dom av den 14 decem-
ber 2006 i de férenade malen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jadgermeister mot
harmoniseringsbyran - Licorera Zacapaneca (VENADO med ram, m.fl.), REG 2006,
s. [1-5409, punkt 74).

Overklagandenimnden fann i punkt 30 i det angripna beslutet att risk for férvixling
mellan de ifrdgavarande kdnnetecknen foreldg hos omsittningskretsen, eftersom de
ifrdgavarande varorna var identiska och eftersom en viss likhet mellan de ifragava-
rande kidnnetecknen forelag i visuellt och fonetiskt hinseende.

Sokanden har havdat att varumérket PETER STORM har lag ursprunglig sarskilj-
ningsférmaga, eftersom omséttningskretsen &r van vid att se varumaérken for klader
som bestar av ett fornamn och ett efternamn och vidare eftersom férnamnet Peter och
efternamnet Storm &r vanliga och oigenkénnliga. De engelsksprakiga konsumenterna

II - 3831



73

74

75

76

DOM AV DEN 8.7.2010 — MAL T-30/09

forknippar efternamnet Storm med begreppet ovider. Risk for forvixling foreligger
darfor inte.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandens argument.

Visserligen ér risken for forvéixling storre ju hogre sarskiljningsformaéga det éldre va-
rumérket har (se, analogt, domstolens dom i det ovanndmnda mélet Canon, punkt 18,
ochavden 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s.1-3819,
punkt 20). Att det dldre varumairket anses ha lag sirskiljningsformaga utesluter emel-
lertid inte att risk for forvéixling kan anses foreligga i forevarande mal. Det dldre va-
rumdrkets sdrskiljningsforméga ska visserligen beaktas vid beddmningen av risken
for forvixling, men det dr emellertid endast en av de omsténdigheter som ska bedo-
mas. Risk for forviaxling kan darfor foreligga dven nér det dldre varumairket endast
har lag sarskiljningsféormaga, bland annat d& kdnnetecknen liknar varandra och de
varor eller tjanster som avses &r av liknande slag (se forstainstansriattens dom av den
13 december 2007 i mal T-134/06, Xentral mot harmoniseringsbyrén — Pages jaunes
(PAGESJAUNES.COM), REG 2007, s. I1-5213, punkt 70 och dir angiven réttspraxis).

Tribunalen konstaterar att sokanden i férevarande mal inte har styrkt att det dldre va-
rumairket, som uteslutande anvénts inom beklddnadsbranschen, har lag ursprunglig
sarskiljningsférmaga inom Europeiska unionen.

Kriterierna fér bedémning av sdrskiljningsformagan hos varumérken som utgors
av ett personnamn skiljer sig inte frin dem som ér tillimpliga pa andra kategorier
av varumirken. Strangare allmédnna kriterier avseende till exempel att ett namn an-
ses sakna sérskiljningsformaga om fler én ett i forvig faststéllt antal personer bar
samma namn och huruvida anviandningen av efternamn é&r vanligt féorekommande
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i den aktuella branschen ska inte tillimpas pa siddana varumirken. Ett varumérkes
sarskiljningsforméga ska goras till foremal for en konkret bedomning, oavsett av
vilket slag varumirket &r (se, analogt, domstolens dom av den 16 september 2004 i
mal C-404/02, Nichols, REG 2004, s. I-8499, punkterna 25-27).

Visserligen dr kdnnetecken som bestér av ett fornamn och ett efternamn vanligt fore-
kommande inom bekladnadsbranschen. S6kandens argument avseende orden peter
respektive storm kan emellertid inte leda till slutsatsen att det dldre varumérket har
lag ursprunglig sirskiljningsférmaga. Det ifrdgavarande dldre varumérket utgors av
kannetecknet PETER STORM som ska beaktas i sin helhet, trots att det bestér av tva
bestdndsdelar. Tribunalen erinrar om att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfat-
tar ett varumirke som en helhet och inte dgnar sig &t att undersoka varumarkets olika
detaljer (se ovan i punkt 54 angiven rittspraxis). Den omstindigheten att genom-
snittskonsumenten delar upp ett ordkdnnetecken i ordelement som har en konkret
innebord for honom eller som liknar ord som han kanner till (se, for ett motsvarande
synsitt, ovan i punkt 60 angiven rittspraxis) kan emellertid inte innebéra att denne
konsument anser att dessa bestandsdelar utgor separata kannetecken. Nér sokanden
har gjort géllande att orden peter och storm é&r vanliga och oigenkénnliga samt att or-
det storm anvénds for att bilda varumarken, har s6kanden inte beaktat att bestands-
delarna peter och storm bildar ett enda kdnnetecken. Sokandens argument avseende
orden peter och storm vart for sig dr darfor inte tillrackliga for att visa att det éldre
varumirket PETER STORM har lag sarskiljningsférmaga.

Overklagandenimnden gjorde en riktig bedémning nir den fann att det foreldg en
viss likhet i visuellt och fonetiskt hinseende mellan de ifrdgavarande varumirkena.
Betriffande de ifrdgavarande beklddnadsartiklarna, ndmligen kldder, fotbeklddna-
der och huvudbonader, ér den visuella likheten sérskilt betydelsefull, eftersom det
kan anses vedertaget att kladinkop i allmédnhet medfor att varuméirken undersoks
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visuellt (se, for ett motsvarande synsiitt, forstainstansrattens dom av den 12 juli 2006
i mal T-97/05, Rossi mot harmoniseringsbyran — Marcorossi (MARCOROSSI), ej pu-
blicerad i rattsfallssamlingen, punkt 45 och dér angiven réttspraxis).

Aven om det antogs att det ildre varumirket endast har lag sirskiljningsférmaga,
gjorde 6verklagandendmnden, med hénsyn till att de varor som avses med det dldre
varumarket ar identiska med de varor som avses med det sokta varumirket (se ovan
punkt 52) och till de likheter i visuellt hanseende mellan de ifragavarande kénne-
tecknen som 6verklagandendmnden konstaterade, en riktig bedomning nér den i
punkt 30 i det angripna beslutet fann att det inte kunde uteslutas att det forelag en
risk for att omsittningskretsen forvixlade de motstdende varumérkena.

Detta giller i én storre utstrackning, eftersom det i motsats till vad 6verklagande-
ndmnden konstaterade dven foreligger en viss likhet i begreppsmaissigt hianseende
mellan de ifrdgavarande varumérkena. Tribunalen kan inte vara bunden av en felak-
tig beddmning som foretagits av 6verklagandendmnden med avseende p& huruvida
likhet i begreppsmaéssigt hianseende foreligger, eftersom denna bedomning utgdr en
del av den slutsats vars lagenlighet ifragasitts vid tribunalen (se, for ett motsvarande
synsitt, domstolens dom av den 18 december 2008 i mal C-16/06 P, Editions Albert
René mot harmoniseringsbyran, REG 2008, s. [-10053, punkt 48).

Under dessa forhallanden foljer av vad ovan anforts att talan ska ogillas och det saknas
skal att prova huruvida sokandens yrkande avseende avslag pa invandningen kan pro-
vas i sak (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansriattens dom av den 22 maj 2008
i mal T-205/06, NewSoft Technology mot harmoniseringsbyrén — Soft (Presto! Biz-
card Reader), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 70, och av den 11 juni 2009 i
mal T-67/08, Hedgefund Intelligence mot harmoniseringsbyran — Hedge Invest (In-
vestHedge), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 58).
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ENGELHORN MOT HARMONISERINGSBYRAN — THE OUTDOOR GROUP (PEERSTORM)

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna ska tappande part forpliktas att ersétta rét-
tegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten
har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom so-
kanden har tappat mélet, ska harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden
bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.
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DOM AV DEN 8.7.2010 — MAL T-30/09

2) Engelhorn KGaA ska bira sina rittegangskostnader och ersitta rittegangs-
kostnaderna for Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varu-
mirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) och The Outdoor
Group Ltd.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 8 juli 2010.

Underskrifter
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