VOLKL MOT HARMONISERINGSBYRAN — MARKER VOLKL (VOLKL)

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)
den 14 december 2011 *

I mal T-504/09,

V6lkl GmbH & Co. KG, Erding (Tyskland), foretritt av advokaten C. RafSmann,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Hanne, i egenskap av ombud,

svarande,

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

Marker Volkl International GmbH, Baar (Schweiz), féretritt av advokaten J. Bauer,

* Rittegangssprak: tyska.
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DOM AV DEN 14.12.2011 — MAL T-504/09
angéende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd den 30 september 2009 (drende R 1387/2008-1) om ett invdnd-

ningsfoérfarande mellan Marker Volkl International GmbH och Vo6lkl GmbH & Co.
KG,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordforanden O. Cztcz samt domarna I. Labucka och D. Gratsias
(referent),

justitiesekreterare: handlaggaren T. Weiler,

med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 16 december 2009,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens
kansli den 29 mars 2010,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
8 mars 2010,

med beaktande av beslutet av den 19 april 2010 att inte lata sokanden inge nagon
replik,

efter forhandlingen den 14 juli 2011,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

V6lkl GmbH & Co. KG, som dr s6kande i malet, ingav den 25 april 2005 en ansékan
om registrering av gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyrén i enlighet med ré-
dets férordning (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 ge-
menskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumirket utgérs av ordkiannetecknet VOLKL.

De varor som registreringsansdkan avsag omfattas av klasserna 3, 9, 18 och 25 i Ni-
cedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varu-
mairkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillagg, och motsvarar
foljande beskrivningar:

— Klass 3: "Vardmedel for skor”.
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— Kilass 9: "Specialskor (skor fér brandmén)”.

— Klass 18: "Lader och ladervaror undantaget sport- och resvéskor”.

— Klass 25: "Skor, speciellt skidpjéixor, stovlar efter skiddkning, bergsklattringsstov-
lar, palsstovlar, kladtterskor, vandringsskor, sport- och fritidsskor”

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 5/2006 av den 30 januari 2006.

Marker Volkl International GmbH, som &r intervenient i malet, framstillde den
27 april 2006, 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 varumarket.

Som grund f6r invdndningen aberopade intervenienten sitt internationella ordmérke
VOLKL (nedan kallat det dldre varumirket) som registrerats den 31 juli 1991 under
nummer 571440. Registreringen técker bland annat Spanien och Italien, och varu-
mairket ar registrerat bland annat for varor i klasserna 18, 25 och 28. Dessa varor
motsvarar f6ljande beskrivning:

— Kilass 18: "Sportvaskor”

— Klass 25: "Kladesartiklar”.

— Klass 28: "Gymnastik- och sportutrustning”

II - 8186



VOLKL MOT HARMONISERINGSBYRAN — MARKER VOLKL (VOLKL)

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

Sokandens yttrande inkom till harmoniseringsbyran den 20 december 2006. Diri be-
gdarde sokanden, i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 (nu arti-
kel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009), att intervenienten skulle inkomma med
bevisning till styrkande av att det dldre varumaérket verkligen hade anvénts for de
varor som aberopats till stod for invandningen.

Med anledning av s6kandens begiran inkom intervenienten med ett yttrande till har-
moniseringsbyran den 1 mars 2007. Intervenienten bilade till sitt yttrande bland an-
nat foljande bevisning:

— Statistik 6ver intervenientens omséttning dren 2002—2006 avseende bland annat
forséljning av skidor, snowboardar, skid- och snowboardkldader och sportacces-
soarer (sdsom sportviskor).

— Tva kataloger 6ver de varor som intervenienten saluférde sdsongen 2006/2007;
den ena katalogen avsag skidor, snowboardar och skidviskor, medan den andra
avsag skid- och snowboardkldder.

— Tva uppsattningar med fakturor avseende intervenientens forséljning av varor till
spanska respektive italienska aterforséljare.
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Dessutom inkom intervenienten den 2 mars 2007 med en forklaring som ldmnats pé
heder och samvete. Denna forklaring hade avgetts av G, som arbetar pa ett till inter-
venienten nirstaende bolag. I forklaringen intygar G pa heder och samvete att upp-
gifterna om intervenientens omsittning aren 2002—-2006 &r riktiga, bland annat vad
avsag forsdljningen av de i punkt 9 ovan angivna varorna. Vidare uppger G i denna
forklaring att alla dessa varor var forsedda med det édldre varumaérket.

I beslut av den 31 juli 2008 biféll invdndningsenheten invdndningen séavitt avser
“skidskor, snowboardskor och sportskor” i klass 25 (nedan kallade de tre varorna) (se
punkt 1 i slutet i invindningsenhetens beslut). Invindningsenheten kom nimligen
fram till att invindningen endast avsig registrering av det sokta varumairket for dessa
tre varor.

Invindningsenheten ansag att intervenienten hade styrkt att det dldre varumarket
verkligen hade anvénts for de varor som anges i punkt 6 ovan. Invindningsenheten
hénvisade till de fakturor, den omséittningsstatistik och G:s forklaring pa heder och
samvete som dberopats av intervenienten. Dessa dokument avsag enligt enheten den
relevanta perioden och de medlemsstater som var relevanta i ssmmanhanget, nim-
ligen Spanien och Italien. Dessutom visade dessa dokument att intervenienten salt
en imponerande stor mdngd varor. Invindningsenheten konstaterade darvid att fak-
turorna var forsedda med det nedan atergivna figurkdnnetecknet (nedan kallat det
forsta figurmairket):

) wrasascr

Invindningsenheten fann emellertid att detta kédnnetecken anvénts pa ett séitt som
kunde likstillas med att det dldre varumairket anvénts i en form som inte férandrar
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mirkets sirskiljande egenskaper i den mening som avses i artikel 15.2 a i forordning
nr 40/94 (nu artikel 15.1 andra stycket a i forordning nr 207/2009), vilken &r analogt
tillamplig. Vad betriffar s6kandens argument att det var ett annat foretag, och inte
intervenienten, som anvént det édldre varumaérket, fann invindningsenheten att so-
kanden inte kunde vinna framgang med detta argument. I och med att intervenien-
ten sjalv hade gjort géllande att tredje man anvént intervenientens varumairke, kom
invdndningsenheten fram till att intervenienten implicit pastatt att bruket av mérket
skett med intervenientens medgivande i den mening som avses i artikel 15.3 i férord-
ning nr 40/94 (nu artikel 15.2 i férordning nr 207/2009).

Savitt avser de tre varorna, kom invéindningsenheten fram till att det fanns en risk for
att det sokta varumaérket forvixlas med det dldre varumérket, i den mening som avses
i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Mérkena var ndmligen identiska, och de aktuella
varorna var av liknande slag. I punkt 2 i slutet i invindningsenhetens beslut slogs
det dessutom fast att det sokta varumairket kunde registreras for varor i klasserna
3, 9 och 18 (se punkt 3 ovan) och for “skor, forutom skidskor, snowboardskor och
sportskor” i klass 25 (nedan gemensamt kallade de 6vriga varorna).

Den 25 september 2008 6verklagade sokanden invindningsenhetens beslut till har-
moniseringsbyran enligt artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—64
i forordning nr 207/2009).

Forsta overklagandeniamnden meddelade sitt beslut den 30 september 2009 (nedan
kallat det angripna beslutet), vilket delgavs sékanden den 16 oktober 2009. Overkla-
gandendmnden upphévde invindningsenhetens beslut i den del invindningsenheten
kom fram till att de motstdende kiannetecknen kunde férvixlas med varandra, och
[aterforvisade] édrendet till invdndningsenheten for vidare handliggning” (punkt 1 i
slutet i det angripna beslutet). Ndimnden avslog ddremot "6verklagandet i den del som
avsag bevisviarderingen av huruvida det éldre varumirket verkligen anvénts” (punkt 2
i slutet i det angripna beslutet).
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Overklagandenimnden kom inledningsvis fram till att invindningsenheten hade gjort
en felaktig identifiering av de varor som var foremal for invédndningen. Enligt ndmn-
den hade intervenienten i sin invindning inte lamnat ndgon uppgift om vilka varor
som var foremal for invindningen. Enligt regel 15.3 a i kommissionens férordning
(EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av férordning nr 40/94
(EGT L 303, s. 1), i dess andrade lydelse, ska invdndningen anses avse alla de varor
som avses med det sokta varumirket. Ndmnden papekade vidare att det visserligen
var riktigt att "sportskor” och "skidskor” kunde inga i begreppet "skidpjaxor’, vilket &r
det begrepp som sokanden anvént i sin registreringsansékan. "Snowboardskor” an-
gavs emellertid inte i registreringsansékan. Overklagandenimnden kom darfor fram
till att invindningsenheten hade tagit stillning till varor som inte aterfanns i varu-
forteckningen i registreringsansokan. Trots att parterna inte uttalat sig i denna fraga
utan enbart yttrat sig angdende fragan om huruvida det dldre varumairket verkligen
hade anvénts, kom 6verklagandendmnden fram till att invdndningsenhetens beslut
skulle upphévas i den del som avsag bedomningen av om det fanns nagon risk for att
de motstiende varumirkena kunde forvéixlas med varandra (punkterna 15-18 i det
angripna beslutet).

Darefter delade 6verklagandendmnden invindningsenhetens beddmning att interve-
nienten hade styrkt att det dldre varumarket verkligen anvénts i Italien och i Spanien
for de varor som mérket var registrerat for (punkt 22 i det angripna beslutet).

Overklagandenimnden angav féljande som skil for sin bedémning (punkterna 24
och 25 i det angripna beslutet):

”24.De fakturor som aberopats av [intervenienten] for &ren 2002—2006 styrker vilken
omsittning som uppnétts under dessa ar i Spanien och i Italien, det vill sdga plat-
sen och tiden for samt omfattningen av varumérkets anvindning. Det &r visser-
ligen riktigt att det bara ar [intervenientens forsta figurmaérke] som visas i dessa
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fakturor, men 6verklagandendmnden finner att det inte kan krévas att invéndaren,
nér det bara ar fraga om fakturor, ger in en separat redogorelse for omséttningen
fran forséljningen av de varor som dr forsedda med [det édldre] varumérket. I all-
ménhet dr det helt enkelt inte mojligt att sérskilja varorna pa detta sitt, och detta
dr i sérskilt hog grad fallet nér inte alla varor ar forsedda med samma varumérke.
I normalfallet &r det inte rimligt att forvénta sig att det aktuella foretaget ska vidta
de administrativa atgdrder som krévs for att ge in en sddan separat redogorelse. I
annat fall skulle foretaget forsittas i en situation dir det i praktiken blir omojligt
att styrka att det dldre varumairket verkligen anvénts.

Nar det géller det sétt pa vilket det dldre varumaérket anvénts, gor 6verklagande-
ndmnden féljande bedémning. Utdrag fran [intervenientens] kataloger ger vid
handen att intervenienten inte bara anvénder [det forsta figurmarket] for sina va-
ror, utan dessa varor ir dven forsedda med [ett annat figurmirke] och [det éldre]
varumarket. [Det dldre] varumairket anvands ensamt, som ett rent ordelement,
pa skidor, skidstavar och ett stort antal sportklddesartiklar. De varor som visas pa
bild i de kataloger som ingetts av invindaren ndmns &ven pa de fakturor som getts
in i drendet. I fakturan av den 12 januari 2006 till en spansk kund ndmns exem-
pelvis artikelnummer 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), 106021 (Racetiger
RC Titanium) och 106051 (Supersport Allstar Titanium). I fakturan av den 21 de-
cember 2005 ndmns artikelnummer 106031 (Racetiger SC Titanium) och 106240
(Attiva Star). Dessa varor ar forsedda med [det dldre] varumérket sdsom ett rent
ordmirke, och pa ett annat stélle finns [ett annat figurmérke som tillhor interve-
nienten]. Den spanska skidkatalogen ror endast den relevanta spanska markna-
den, och detta beror pé att katalogen &r avfattad pa spanska. En jamforelse med
de fakturor till italienska kunder som invindaren gett in i d&rendet ger emellertid
vid handen att dessa varor dven salufors i Italien. Saledes avser fakturan av den
18 november 2005 exempelvis artikelnummer 106021 (Racetiger RC Titanium),
och dessa varor ir forsedda med [det aldre] varumairket i form av ett rent ordmar-
ke. Vissa av dessa varor dr &ven forsedda med intervenientens andra figurmérke,
vilket anbringats pa ett annat stalle”
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20 Detta andra figurmérke som innehas av intervenienten och som nédmns i punkt 25 i
det angripna beslutet (nedan kallat det andra figurmérket) aterges nedan:

a1 Med st6d av praxis fran tribunalen ansag 6verklagandenidmnden dessutom att inter-
venienten inte var skyldig att bevisa att det dldre varumérket anvénts ensamt. Det var
tillfyllest att visa att varumaérket hade anvénts pa de relevanta varorna tillsammans
med andra varumirken (punkterna 26 och 27 i det angripna beslutet). Mot denna
bakgrund kom ndmnden fram till att det saknades anledning att préva den i ritts-
praxis aktualiserade fragestillningen, namligen huruvida skyddet for ett registrerat
varumirke kan utstrickas till att &ven omfatta ett annat varumérke som &r en knappt
féornimbar variant av det registrerade mérket (punkt 28 i det angripna beslutet).
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— upphéva invindningsenhetens beslut i den del invindningen bifalls,

— avsld invandningen, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, i den del talan avser punkt 2 i slutet i det angripna beslutet rérande
prévningen av bevisningen pé verkligt bruk av det dldre varumaérket,

— ogiltigforklara det angripna beslutet i 6vrigt, och

— forplikta vardera parten att bira sina rattegangskostnader.
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Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Riittslig bedomning

Upptagande till sakprovning

Tribunalen kommer forst att prova om talan kan tas upp till sakprévning mot bak-
grund av artikel 65.4 i fé6rordning nr 207/2009. I denna bestammelse foreskrivs att ”[v]
ar och en som varit part i forfarandet vid 6verklagandendmnden ska ha ratt att [till
tribunalen] 6verklaga [ndmndens] beslut som gatt denne emot”

En av parterna ska anses ha vunnit framgang med sitt 6verklagande till 6verklagan-
dendmnden nir ndmnden i sitt beslut bifaller partens yrkande mot bakgrund av ett
av registreringshindren eller ogiltighetsgrunderna eller, mer allmént, mot bakgrund
av endast en del av partens argument. Detta giller trots att 6verklagandendmnden
underlater att prova de andra grunder och argument som &beropats av parten, eller
kommer fram till att 6verklagandet inte ska bifallas pa dessa andra grunder och argu-
ment (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens beslut av den 14 juli 2009 i
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maél T-300/08, Hoo Hing mot harmoniseringsbyran — Tresplain Investments (Golden
Elephant Brand), ej publicerat i réttsfallssamlingen, punkterna 29-37).

Ett beslut fran 6verklagandendmnden ska ddremot anses ha gatt ndgon emot i den
mening som avses i artikel 65.4 i forordning nr 207/2009, da ndimnden tar stéllning till
partens yrkande pi ett sitt som dr betungande for densamme (se, for ett liknande re-
sonemang, forstainstansréttens dom av den 17 mars 2009 i mél T-171/06, Laytoncrest
mot harmoniseringsbyran — Erico (TRENTON), REG 2009, s. [I-539, punkterna 20
och 21).

Sistndmnda hypotes ska anses innefatta de beslut dar 6verklagandendmnden forst
avslar ett yrkande som, om det hade bifallits, skulle ha inneburit att &rendet avgjor-
des till fordel for den som framstéllde yrkandet, och dar namnden dérefter aterforvi-
sar drendet till lagre instans for fortsatt handldggning. Detta géller trots att det finns
en mojlighet att den ldgre instansen, néir den aterupptar handldggningen av édren-
det, kan komma att meddela ett for denna part gynnande beslut. Denna mojlighet
ar inte tillfyllest for att denna hypotes ska assimileras med den hypotes som ndmns i
punkt 26 ovan, det vill sidga déir 6verklagandendmnden bifaller ett yrkande mot bak-
grund av vissa av de dberopade grunderna och argumenten och avslar — eller under-
later att prova — Gvriga grunder eller argument.

Nir det giller forevarande mal finner tribunalen att det &r uppenbart att 6verklagan-
dendmnden inte bifallit sokandens yrkanden, savitt avser de 6vriga varorna. I punkt 1
i slutet i det angripna beslutet upphéver namligen 6verklagandendmnden invind-
ningsenhetens beslut i dess helhet i den del som géller konstaterandet av risk for for-
vixling mellan de motstaende kdnnetecknen. I punkt 2 i slutet i invéindningsenhetens
beslut hade invéindningsenheten emellertid uttryckligen papekat att det sokta varu-
mairket kunde registreras for de 6vriga varorna. Dirigenom hade invéindningsenheten
saledes bifallit sokandens registreringsansokan savitt avsag dessa varor.

II - 8195



30

31

32

33

34

DOM AV DEN 14.12.2011 — MAL T-504/09

Talan kan séledes provas i den del sokanden har yrkat att det angripna beslutet ska
ogiltigforklaras. I beslutet upphévde 6verklagandendmnden nédmligen punkt 2 i slutet
i invindningsenhetens beslut rorande de 6vriga varorna.

Vad sedan giller de tre varorna gor tribunalen f6ljande bedémning. Varken s6kanden
eller intervenienten har i sina inlagor tagit upp sakprévningsfragan rérande dessa
varor. Harmoniseringsbyran har i sin svarsskrivelse papekat att bevisningen for att
det dldre varumarket verkligen anvénts bor bli foremal f6r provning innan risken for
forvaxling provas, och tribunalen kan prova fragestéllningen om bevisningen oav-
hingigt fran de andra réttsliga grunder som aberopats till stod for talan. Harmonise-
ringsbyran anser att det &r relevant att gora en sddan prévning i detta mal, eftersom
tribunalen — da den provar om det finns en risk for att de motstaende varumirkena
forvixlas, vilket dnnu inte provats av 6verklagandendmnden — endast far beakta de
varor for vilka det styrkts att det dldre varumérket verkligen anvénts.

Tribunalen finner att talan kan prévas dven i den del den anser de tre varorna.

Det ér visserligen sa att 6verklagandendmnden, i punkt 1 i slutet i det angripna beslu-
tet, endast upphéver det beslut av invindningsenheten som var betungande for s6-
kanden samt &terforvisar drendet till invdndningsenheten f6r fortsatt handlaggning.

I punkt 2 i slutet i det angripna beslutet konstaterar 6verklagandendmnden emel-
lertid med anledning av s6kandens begéran vid invdndningsenheten om att bevis ska
ges in till styrkande av att det dldre varumirket verkligen anvénts, att detta forhal-
lande styrkts; syftet med sdkandens begéran var dock att invandningsenheten skulle
komma fram till motsatt slutsats, vilket skulle ha inneburit att invdndningsenheten
avslog invandningen.
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En begéran om att invindaren ska ge in bevisning till styrkande av att det dldre va-
rumaérket verkligen anvénts innebdr, enligt fast rattspraxis, att invindningsenheten —
inom ramen for invindningsforfarandet — har att ta stillning till den specifika fra-
gestéllning som ska provas forst, ndmligen huruvida det dldre varumarket verkligen
har anvénts. Denna fragestéllning ska, nér den vl aktualiserats av den som ansokt
om registrering, avgoras innan sjélva invindningsférfarandet avgors (forstainstans-
rittens dom av den 16 mars 2005 i mél T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsby-
ran — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. 1I-949, punkt 26, av den 22 mars 2007 i
mal T-364/05, Saint-Gobain Pam mot harmoniseringsbyran — Propamsa (PAM PLU-
VIAL), REG 2007, s. II-757, punkt 37, och av den 18 oktober 2007 i méal T-425/03,
AMS mot harmoniseringsbyrdn — American Medical Systems (AMS Advanced
Medical Services), REG 2007, s. 11-4265, punkt 106).

I och med att denna frigestillning &r specifik, och ska provas forst, ska den inte vara
foremal for invdndningsenhetens provning av invédndningen i egentlig mening, dar det
ska provas om det finns en risk for att det sokta varumairket forvixlas med det éldre
mairket. Nar invindningsenheten — sdsom ér fallet i féorevarande mal — kommer fram
till att invdndaren styrkt att det dldre varumérket verkligen anvéants och dérefter bi-
faller invdndningen, far 6verklagandendmnden séledes prova fragan om bevisningen
endast om den som ansokt om varumaérkesregistrering tagit upp denna fraga specifikt
i sitt 6verklagande till ndmnden (se, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av
den 13 september 2010 i mal T-292/08, Inditex mot harmoniseringsbyran — Marin
Diaz de Cerio (OFTEN), REU 2010, s. II-5119, punkterna 33, 39 och 40).

I punkt 2 i slutet i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att sokanden
inte kunde vinna framgang med sin begéran — som sokanden specifikt tagit upp infoér
niamnden — om bevisning till styrkande av att det dldre varumaérket verkligen anvénts.
Vidare avslog 6verklagandendmnden inte invindningen av nagot annat skal. Detta
skiljer forevarande mal fran det fall som tribunalen redogjort for i punkt 26 ovan. Det
angripna beslutet, savitt giller de tre varorna, anses dirmed omfattas av den hypotes
som tribunalen redogjort for i punkt 28 ovan. Tribunalen finner sdledes att 6verkla-
gandendmnden inte bif6ll s6kandens yrkanden, vilket innebér att sokanden far vicka
talan mot det angripna beslutet vid tribunalen.

Det dr visserligen riktigt att 6verklagandendmnden i punkt 1 i slutet i det angripna be-
slutet uppmanar invindningsenheten att pa nytt prova fragan om det finns risk for att
det sokta varumaérket forvixlas med det dldre varumérket savitt avser de tre varorna.
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Invindningsenheten skulle emellertid, med beaktande av punkt 2 i slutet i det an-
gripna beslutet, inom ramen for denna prévning inte ta stillning till den specifika och
foregaende fragestillningen om det dldre varumairket verkligen anvénts. Denna fraga
har ndmligen definitivt avgjorts av 6verklagandendmnden.

Tribunalen kommer dérefter att préva om sékandens andra och tredje yrkande kan
tas upp till sakprovning, vilket harmoniseringsbyran invint mot. I sitt andra yrkande
har s6kanden yrkat att tribunalen ska upphéiva invindningsenhetens beslut i den del
invindningen bifalls, och i det tredje att tribunalen ska avsla invdndningen. Harmo-
niseringsbyran har yrkat att dessa yrkanden ska avvisas, eftersom syftet med dem i
sjdlva verket dr att tribunalen ska rikta forelagganden till harmoniseringsbyran, vilket
inte ingar i tribunalens behorighet.

Tribunalen finner att harmoniseringsbyran inte kan vinna framgang med detta ar-
gument. Till skillnad fran vad som gjorts géllande av harmoniseringsbyran, har s6-
kanden i sjilva verket framstallt dessa yrkanden for att tribunalen ska fatta det beslut
som Overklagandendmnden, enligt s6kanden, borde ha fattat. Det framgar ndmligen
av artikel 64.1 andra meningen i forordning nr 207/2009 att 6verklagandendmnden
far upphéva det beslut som meddelats av den enhet som meddelat det 6verklagade
beslutet och utéva den behorighet som tillkommer denna enhet, vilket i forevarande
mal &r att fatta beslut avseende invindningen och avsld densamma. Dessa atgérder
ingér saledes i de atgdrder som tribunalen far vidta med st6d av sin behorighet en-
ligt artikel 65.3 i forordning nr 207/2009 att dndra ett beslut (foérstainstansréttens
dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsby-
ran — Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. I1-2787, punkt 19, av den 12 septem-
ber 2007 i mal T-363/04, Koipe mot harmoniseringsbyran — Aceites del Sur (La Es-
panola), REG 2007, s. II-3355, punkterna 29 och 30, och av den 11 februari 2009 i
mal T-413/07, Bayern Innovativ mot harmoniseringsbyran — Life Sciences Partners
Perstock (LifeScience), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkterna 15 och 16).

Foljaktligen ska det andra och det tredje yrkandet tas upp till sakprévning.
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Sokandens tredje yrkande, om att tribunalen ska avsld invindningen, ska emellertid
forstas mot bakgrund av sokandens argument i den forsta grunden. Sokanden har
dérvid gjort géllande att intervenienten i sin invindning pa ett klart och tydligt satt
hade begriansat invindningen till att endast avse de tre varorna, vilket inte beaktats av
overklagandendmnden.

Tribunalen finner séledes att det tredje yrkandet endast avser de tre varorna. Néar
det giller de 6vriga varorna gor tribunalen f6ljande beddmning. Sokanden har i sitt
forsta yrkande hemstallt att tribunalen ogiltigforklarar det angripna beslutet, och om
tribunalen bifaller detta yrkande innebér det att invindningsenhetens beslut — i vil-
ket invandningsenheten kom fram till att det sokta varumérket kunde registreras for
dessa o6vriga varor — aterfar sin réttsverkan. Detta skulle i sig vara tillrackligt for att
sokanden till fullo uppnar det efterstravade resultatet, savitt avser dessa varor.

Det framgar av ovanndmnda dverviganden att sokandens talan kan tas upp till sak-
provning avseende det forsta yrkandet (att tribunalen ska ogiltigforklara det angripna
beslutet i dess helhet) och dven avseende det andra och det tredje yrkandet (att tribu-
nalen ska avsld invindningen avseende de tre varorna).

Prévning i sak

Sokanden har aberopat fyra grunder till stod {or sin talan. Som forsta grund har det
gjorts gillande att 6verklagandendmnden asidosatte dispositionsprincipen i arti-
kel 76.1 i férordning nr 207/2009. Savitt avser den andra grunden har sokanden gjort
gillande att 6verklagandendmnden asidosatte principen om forbud mot reformatio
in pejus av det beslut som meddelats av invindningsenheten och som 6verklagats till
ndmnden. Sokanden har som tredje grund gjort géllande att 6verklagandendmnden
asidosatte rétten till forsvar enligt artikel 37.3 och artikel 75 andra meningen i for-
ordning nr 207/2009. Den fjirde grunden avser asidoséttande av artikel 15.1 andra

II - 8199



46

47

48

DOM AV DEN 14.12.2011 — MAL T-504/09

stycket a, artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009 samt regel 22.2 i férordning
nr 2868/95.

Den forsta och den andra grunden: Asidosittande av dispositionsprincipen i
artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 och av principen om férbud mot reformatio in
pejus av det beslut som meddelats av invindningsenheten och som 6verklagats till
overklagandendmnden

Tribunalen kommer att prova den forsta och den andra grunden tillsammans.

Sokanden har gjort gillande foljande inom ramen for den forsta grunden. Overkla-
gandendmnden gjorde fel da den kom fram till att invindningen avsag alla de varor
som avses med det sokta varumairket. I sin invdndning angav intervenienten klart
och tydligt att invindningen endast avsag de tre varorna. Det saknar hirvid bety-
delse att de varor som registreringsansokan avsag inte omfattade “snowboardskor”.
Invindningsenheten borde ha avvisat invindningen savitt avser dessa varor. Detta
utgoér daremot inte nagon grund for 6verklagandendmnden att — sdsom ndmnden
gjorde — utvidga inviandningen till att avse alla varorna i registreringsansokan.

Sokanden har gjort gillande f6ljande inom ramen for den andra grunden. Nér in-
viandningsenheten gjorde sin provning, provade den endast fragan om det fanns né-
gon risk for att de motstdende varumérkena skulle forvixlas med varandra i fraga
om de tre varorna. I och med att 6verklagandendmnden é&terforvisade drendet till
invindningsenheten for att denna skulle gora en forviaxlingsriskbedomning i fraga
om alla de varor som angavs i sokandens registreringsansokan, innebar detta att 6ver-
klagandendmnden forsatte sokanden i en mindre formanlig situation &n vad som var
fallet innan sokanden gav in sitt 6verklagande. Darmed vidtog 6verklagandendmnden
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en reformatio in pejus av invindningsenhetens beslut, vilket inte &r tillatet enligt arti-
kel 59 i forordning nr 207/20009.

Harmoniseringsbyran har redovisat f6ljande instillning till sékandens forsta och an-
dra grund. Talan ska bifallas sdvitt avser punkt 1 i slutet i det angripna beslutet. In-
viandningsenheten gjorde en riktig bedomning da den kom fram till att invindningen
endast avsag de tre varorna. Overklagandenimnden beaktade inte denna avgrins-
ning, och harmoniseringsbyran kan inte ge nagon forklaring till varfor sé skett.

Intervenienten har i detta ssmmanhang vitsordat att invindningen endast avsag de
tre varorna. Till skillnad fran vad som gjorts géllande av sokanden, har intervenien-
ten tillagt att invindningsenheten gjorde en riktig bedomning dé den kom fram till
att invindningen inte skulle avvisas i fraga om "snowboardskor” S6kandens registre-
ringsansokan avsadg ndmligen alla slags skor, inklusive snowboardskor. De olika slags
skor som finns angivna i den i registreringsansékan angivna forteckningen 6ver varor
i klass 25 (se punkt 3 ovan) foregas av ordet “speciellt’, vilket innebér att varorna
endast anges sisom exempel. De riktlinjer som finns for invindningsforfarandet ger
vid handen att en invindning kan avse specifika varor som ingdr i ett storre begrepp
i registreringsansokan.

Tribunalen gor féljande bedémning. Aven om harmoniseringsbyrén saknar saklegiti-
mation och ddrmed ritt att vicka talan mot ett beslut som fattats av en 6verklagande-
namnd, sa ar den inte skyldig att alltid forsvara sadana beslut nir de &r féremal for ta-
lan vid tribunalen eller yrka att talan som vacks mot ett sddant beslut ska ogillas. Det
finns saledes inget som hindrar att harmoniseringsbyran stiller sig bakom ett yrkande
som framstillts av sokanden, sisom harmoniseringsbyran gjort i forevarande mal
avseende sOkandens forsta yrkande (se forstainstansrittens dom av den 14 decem-
ber 2006 i de férenade malen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jdgermeister mot
harmoniseringsbyran — Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006,
s. II-5409, punkterna 26 och 27 och dér angiven réttspraxis).
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Trots formuleringen av rubriken pa den andra grunden, aktualiserar denna grund
den mer specifika fragestéillningen om vilken behorighet som tillkommer en Gver-
klagandendmnd att prova en invindning mot en registreringsansokan for vissa varor
eller tjanster, trots att den som ansokt om varumirkesregistrering endast 6verklagat
invdndningsenhetens beslut att bifalla invéindningen for andra varor eller tjénster i
registreringsansokan. Denna fragestillning ska logiskt sett prévas innan tribunalen
provar den forsta grunden i den del sokanden bestritt 6verklagandendmndens be-
domning i det angripna beslutet att intervenienten inte hade begriansat forteckningen
over de varor som avses med invindningen.

Det framgér av artikel 64.1 i forordning nr 207/2009 att 6verklagandendmnden, efter
det att den har provat om 6verklagandet ér befogat, ska avgora 6verklagandet, och att
den dérvid far "vidta de atgérder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det
overklagade beslutet” I forevarande fall innebér det att 6verklagandendmnden sjalv
ska prova invindningen och avsla eller bifalla densamma, och darigenom faststilla
eller upphéava det 6verklagade beslutet. Sasom slagits fast i domstolens dom av den
13 mars 2007 i mal C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot Kaul (REG 2007, s. [-2213),
punkt 57, framgar det av denna bestimmelse att 6verklagandendmnden till f6ljd av
overklagandet ska gora en ny, fullstdndig provning av invindningen i sak, det vill siga
bade en rittslig prévning och en provning av de faktiska omstandigheterna.

Nir overklagandet till 6verklagandendmnden endast avser en del av varorna och
tjidnsterna i registreringsansokan eller i invindningen, innebér 6verklagandet att
overklagandendmnden far gora en ny provning i sak av invindningen. Denna prov-
ning far dock endast avse nimnda varor eller tjianster. Overklagandet till éverklagan-
dendmnden, savitt avser registreringsansokan och inviandningen, avser ndmligen inte
de 6vriga varorna eller tjansterna.

Sa ar fallet i forevarande mal. Sokanden har till 6verklagandendmnden gett in ett
overklagande av invindningsenhetens beslut, och detta 6verklagande avser endast
den del dar invdandningsenheten bifoll invandningen och avslog registreringsansékan
for de tre varorna. S6kanden saknade for 6vrigt taleritt mot invandningsenhetens be-
slut i den del invindningsenheten slog fast att det s6kta varumérket kunde registreras
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for de 6vriga varorna. Artikel 59 férsta meningen i férordning nr 207/2009 foreskriver
ndmligen att ”[e]n part far 6verklaga ett beslut som gatt honom emot’, och det foljer
av denna bestaimmelse att i den man som beslutet frén den ldgre instansen bifaller
en parts yrkanden, saknar denne talerétt vid 6verklagandendmnden (forstainstans-
rittens beslut av den 11 maj 2006 i mal T-194/05, TeleTech Holdings mot harmoni-
seringsbyran — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), REG 2006,
s. [1-1367, punkt 22).

Tribunalen delar siledes sokandens bedomning (i den andra grunden), ndmligen
att 6verklagandendmnden 6verskred sin behorighet enligt artikel 64.1 i férordning
nr 207/2009 genom att upphdva punkt 2 i slutet i invdndningsenhetens beslut ro-
rande de 6vriga varorna. S6kanden ska saledes vinna framgang savitt avser den andra
grunden.

I vart fall dr det ostridigt mellan parterna att invindningen — till skillnad fran vad
overklagandendmnden kom fram till i det angripna beslutet — verkligen var begrian-
sad pa sa sitt att den endast avsag de tre varorna. Att sa dr fallet framgér dven av sjilva
invindningen, som finns i akten vid harmoniseringsbyran, vilken 6versints till tribu-
nalen enligt artikel 133.3 i tribunalens rittegangsregler. S6kanden ska saledes vinna
framgang dven savitt avser den forsta grunden.

Under dessa omstidndigheter saknas det anledning att préva den tredje grunden. Ef-
tersom Overklagandendmnden saknade behorighet att prova registreringsansékan
avseende de Ovriga varorna, saknas det anledning att prova om nimnden borde ha
underrittat sokanden om sin avsikt att gora en sddan provning och ha berett sokan-
den tillflla att yttra sig. Tribunalen kommer ddremot att préva den fjarde grunden,
eftersom den ror de tre varorna. Denna grund aktualiserar saledes en annan aspekt
av det angripna beslutet 4n vad som aktualiserades i den forsta, den andra och den
tredje grunden.

II - 8203



59

60

61

62

DOM AV DEN 14.12.2011 — MAL T-504/09

Den fjirde grunden: Asidosittande av artikel 15.1 andra stycket a och artikel 42.2
och 42.3 i forordning nr 207/2009 samt regel 22.2 i férordning nr 2868/95

I den fjarde grunden har s6kanden gjort géllande att intervenienten inte styrkt att det
dldre varumérket verkligen har anvénts. I och med att 6verklagandendmnden kom
fram till en motsatt slutsats, dsidosatte namnden artikel 15.1 andra stycket a och ar-
tikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009 samt regel 22.2 i forordning nr 2868/95.

Sokandens argument kan delas in i tva delgrunder. Som forsta delgrund har s6kanden
gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig virdering av den bevis-
ning som intervenienten aberopat till styrkande av att det dldre varumarket verkligen
anvants.

Som andra delgrund har sokanden gjort gillande f6ljande. Med beaktande av att be-
visningen inte styrkte att det dldre varumarket verkligen anvénts, borde 6verklagan-
dendmnden ha provat om det — som bevisning — var mojligt att beakta anvindningen
av intervenientens forsta figurmérke. Enligt sokanden strider det mot réttspraxis och
harmoniseringsbyrans beslutspraxis att beakta anvindningen av detta sistnimnda
marke.

Tribunalen finner att den andra delgrunden saknar verkan, och att den dérfor ska
lamnas utan avseende. Sdsom framgar av punkt 28 i det angripna beslutet (se dven
punkt 20 ovan), beslutade 6verklagandendmnden némligen att inte beakta den om-
stindigheten att intervenientens forsta figurmérke hade anvénts. Skilet for detta var
att ndimnden fann att den av intervenienten aberopade bevisningen styrkte att det
dldre varumérket — i den form som det registrerats — verkligen hade anvénts.
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Harav foljer att om — vilket gjorts géllande av sokanden i den forsta delgrunden —
overklagandendmnden gjorde en felaktig beddmning da den kom fram till att det
styrkts att det dldre varumirket verkligen anvénts, s& ska det angripna beslutet ogil-
tigforklaras, utan att det darvid finns anledning att beakta att intervenientens forsta
figurmirke eventuellt anvénts. Eftersom 6verklagandendmnden inte provade denna
fraga i sak, ankommer det inte pa tribunalen att for forsta gdngen gora denna prov-
ning inom ramen for sin lagenlighetskontroll av det angripna beslutet (se, for ett lik-
nande resonemang, domstolens dom av den 5 juli 2011 i mal C-263/09 P, Edwin mot
harmoniseringsbyran, REU 2011, s. I-5853, punkterna 72 och 73, och tribunalens
dom av den 12 maj 2010 i mal T-148/08, Beifa Group mot harmoniseringsbyran —
Schwan-Stabilo Schwanhéufer (skrivdon), REU 2010, s. II-1681, punkt 124 och dér
angiven réttspraxis).

Inom ramen for den forsta delen av den fjdrde grunden har s6kanden anfort en rad
argument for att visa att 6verklagandendmnden gjorde fel nar den kom fram till att
det styrkts att det dldre varumairket verkligen anvéants.

Sokanden har for det forsta papekat att det dldre varumairket inte finns atergivet pé
de av intervenienten dberopade fakturorna. I stéllet dr det det forsta figurmérket som
finns pa dessa fakturor. S6kanden stéller sig fragande till varfor det skulle vara omoj-
ligt — vilket 6verklagandendmnden pastatt i punkt 24 i det angripna beslutet — att
separera de varor som ndmns pa en faktura utifran vilket varumirke som varorna ar
forsedda med. I vart fall maste fakturor dir detta varumaérke finns atergivet ges in for
att det ska kunna anses styrkt att det dldre varumarket verkligen anvénts.

For det andra anser s6kanden att det inte framgar av intervenientens bevisning till
styrkande av att det dldre varumarket verkligen anvéants att denna bevisning &ér hin-
forlig till varor som &r forsedda med detta varumirke. Den i punkt 25 i det angripna
beslutet namnda varukatalogen dr inte tillfyllest i detta avseende. Dels innehaller ka-
talogen flera varor som endast dr forsedda med intervenientens forsta eller andra
figurmérke, dels dr den endast hénforlig till sisongen 2006/2007 och riktar sig bara
till den spanska marknaden.
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For det tredje ar det fraga om minimala kvantiteter varor forsedda med det &ldre
varumdrket (punkt 25 i det angripna beslutet) som salts. Enligt rattspraxis och har-
moniseringsbyrans beslutspraxis racker detta inte for att styrka verkligt bruk av ett
varumdrke (som det dldre varumérket) som registrerats for masskonsumtionsvaror.

Harmoniseringsbyran och intervenienten anser att 6verklagandendmnden gjorde en
riktig beddmning nér den fann det styrkt att det dldre varumarket verkligen anvénts.

Harmoniseringsbyran anser att 6verklagandendmnden gjorde ritt da den till grund
for sin bedomning lade de fakturor som intervenienten aberopat till styrkande av
var, hur ldnge och i vilken utstriackning som det dldre varumaérket anvénts. Till skill-
nad fran vad som gjorts gillande av s6kanden, dr det inte erforderligt att varumaérket
ndmns p4 sjilva fakturorna. Det som dr avgorande for bedomningen ar ndmligen att
varorna i sig har forsetts med detta marke.

Nar det giller bedomningen av pa vilket sétt varumarket anvénts, gjorde 6verklagan-
dendmnden rétt da den lade intervenientens kataloger till grund for sin beddmning.
Med hjélp av dessa kataloger gér det — tack vare de aktuella artikelnumren — att dra
ett samband mellan varorna och intervenientens fakturor. Det gar for 6vrigt inte att
pésta att de varor som enbart dr forsedda med det dldre varumairket tagits med i ka-
talogerna endast for att pavisa ett symboliskt bruk.

Harmoniseringsbyran har vidare anfort foljande angdende s6kandens argument om
att det dr minimala kvantiteter varor (punkt 25 i det angripna beslutet) som sélts.
Overklagandenimnden gjorde inte ndgon berikning av omsittningen for varje varu-
artikel som var forsedd med det dldre varumarket. I stillet lyfte 6verklagandendmn-
den, sdsom belysande exempel, fram vissa poster i de fakturor som &beropats av inter-
venienten. Det finns andra exempel pa forséljning av varor som &r forsedda med detta
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mirke, men det dr under alla omsténdigheter inte nddvindigt med en rent kvantitativ
sammanstéllning 6ver omséttningen for dessa varor, eftersom det enligt rattspraxis
inte ar mojligt att definiera en miniminiva pa anvéndningen.

Intervenienten har gjort géllande foljande. S6kanden har pastatt att de fakturor som
overklagandendmnden beaktade endast styrker att 21 varuartiklar har salts. Detta
péstaende &r oriktigt, vilket framgar av ménga andra exempel pa att varor férsedda
med det dldre varumarket har salts, vilka finns upptagna i dessa fakturor. Vidare delar
intervenienten 6verklagandendmndens bedomning att det vore orimligt att krava att
intervenienten ska identifiera varje vara som finns upptagen i dessa fakturor.

De ifrdgavarande fakturorna har dberopats som belysande exempel, och de ticker inte
intervenientens totala forsiljning i Spanien och Italien under den relevanta perioden.
Det framgar av G:s forklaring pa heder och samvete (se punkt 10 ovan) att interve-
nienten kunnat visa upp en imponerande stor forsiljningsvolym.

Nar sokanden framfor argument rorande den pastatt ringa forséljningsvolymen for
varor som 4r forsedda med det dldre varumarket, sa underléter s6kanden att beakta
att harmoniseringsbyréan ska gora en helhetsbeddmning av den bevisning som abero-
pats till styrkande av verkligt bruk. En sadan helhetsbedomning ger vid handen att det
inte rader nagot som helst tvivel om att det dldre varumérket verkligen har anvénts.
Med beaktande av de kriterier som stéllts upp i rittspraxis, dr den forsiljningsvo-
lym som s6kanden hinvisat till inte otillriacklig.

Tribunalen gor foljande bedémning. Enligt artikel 42.2 och 42.3 i forordning
nr 207/2009 kan varumirkessokanden begéra att innehavaren av ett dldre internatio-
nellt varumérke med verkan i en eller flera medlemsstater, vilken gjort en invédndning,
ska ldgga fram bevis for att det dldre varumairket under en tid av fem ér fore dagen
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for offentliggérandet av ansokan om gemenskapsvarumirke verkligen har anvénts i
namnda medlemsstater.

Enligt regel 22.3 i forordning nr 2868/95, i dess dndrade lydelse, ska bevis om anvénd-
ning utgoras av information om plats, tid, omfattning och typ av anvéndning av det
aldre varumarket.

Enligt fast rattspraxis framgéar det av ovanndmnda bestimmelser, samt av skal 10 i
férordning nr 207/2009, att syftet med kravet pa att det har gjorts verkligt bruk av
det dldre varumirket for att det ska kunna aberopas som hinder mot en ansékan om
registrering av gemenskapsvarumirke &r att begrénsa antalet konflikter mellan tva
varumadrken, om det inte finns nagra giltiga ekonomiska skl som f6ljer av en faktisk
funktion som varumaérket fyller pa marknaden. Syftet med ndmnda bestammelser ar
diaremot varken att uppskatta hur framgangsrikt ett foretag ar eller att kontrollera
dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumérkesskydd at kommersi-
ellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se, for ett liknande resonemang, forstain-
stansrdttens dom av den 8 juli 2004 i mal T-203/02, Sunrider mot harmoniseringsby-
ran — Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. I1-2811, punkterna 36—38 och dar
angiven réttspraxis).

Det dr fraga om verkligt bruk av ett varumérke nir detta anvénds i enlighet med dess
grundldggande funktion, vilken &r att garantera ursprungsidentiteten hos de varor
och tjanster for vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehélla 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 forutsitter dessutom att mérket, sdsom det dr skyddat
inom det relevanta omradet, anvénds offentligt och utét (domen i det ovan i punkt 77
ndmnda malet VITAFRUIT, punkt 39, se éven, for ett liknande resonemang och ana-
logt, domen i det ovanndmnda malet Ansul, punkt 37).
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Vid prévningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumirket, ska det goras
en helhetsbedomning med hénsyn till samtliga relevanta omstandigheter i fallet som
kan visa att mirket anvénts i kommersiella sammanhang. Sadana omstiandigheter &r
i synnerhet anvandning som anses motiverad i den berérda ekonomiska sektorn for
att bibehalla eller skapa marknadsandelar f6r de varor och tjanster som skyddas av
varumadrket, dessa varors eller tjansters art, marknadens egenskaper samt i vilken om-
fattning och hur ofta varumérket har anvénts (domen i det ovan i punkt 77 nimnda
malet VITAFRUIT, punkt 40, se dven, analogt, domen i det ovan i punkt 78 ndmnda
maélet Ansul, punkt 43).

Nir det géller fragan i vilken omfattning det dldre varumaérket har anvints, ska det
sarskilt tas hénsyn till dels den forsédljningsvolym som all anvindning motsvarar, dels
hur linge och hur ofta nimnda varumairke har anvénts (dom i det ovan i punkt 77
ndmnda malet VITAFRUIT, punkt 41, och dom i det ovan i punkt 40 ndimnda maélet
HIPOVITON, punkt 35).

Vid provningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett dldre varumérke ska
det goras en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet. Vid denna beddmning foreligger ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktas. Saledes kan den omstindigheten att de varor som salts under det ifré-
gavarande varumadrket har saluforts i liten omfattning kompenseras av att varumar-
ket tidigare har anvints mycket intensivt eller regelbundet och omvint (dom i det
ovan i punkt 77 nimnda mélet VITAFRUIT, punkt 42, och dom i det ovan i punkt 40
nimnda malet HIPOVITON, punkt 36).

Den omsittning som uppnatts och den kvantitet varor som har sélts under det aldre
varumdrket kan inte heller bedomas utan att de jamfors med andra relevanta om-
standigheter, sdsom forséljningsvolymen, produktions- och saluféringskapaciteten
eller diversifieringen hos det foretag som utnyttjar varumérket samt de egenskaper
som varorna eller tjinsterna har pa marknaden i fraga. Det ar dérfor inte nédvén-
digt att anvdndningen av det dldre varumirket alltid &r kvantitativt betydande for att
den ska kunna anses utgora verkligt bruk (dom i det ovan i punkt 77 ndimnda mélet
VITAFRUIT, punkt 42, och dom i det ovan i punkt 40 ndmnda malet HIPOVITON,
punkt 36). Till och med en ytterst liten anvéindning kan saledes anses vara tillricklig
for att det ska anses vara fraga om verkligt bruk. Detta forutsitter att anvindningen
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kan anses vara motiverad inom den berdrda ekonomiska sektorn for att bibehélla el-
ler skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som skyddas av mérket. Av detta
foljer att det inte dr mojligt att pa forhand abstrakt faststélla vilken kvantitativ grans
som ska anvédndas vid prévningen av huruvida det &r fraga om verkligt bruk. Det gér
saledes inte att faststilla ndgon de minimis-regel, eftersom en sadan inte skulle géra
det mojligt for harmoniseringsbyran eller, efter 6verklagande, for tribunalen att be-
doma samtliga omstdndigheter i den tvist som de har att préva (domstolens dom av
den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P, Sunrider mot harmoniseringsbyrédn, REG 2006,
s. [-4237, punkt 72).

Sasom framgar av artikel 15.1 forsta stycket i forordning nr 207/2009 omfattas en-
dast varumérken av vilka verkligt bruk inte skett inom en period av fem ar i f6ljd av
de sanktionséatgirder som foreskrivs i den ovanndmnda bestimmelsen. Det dr darfor
tillrackligt att ett varumérke har varit foremal f6r verkligt bruk under en del av den
relevanta tidsperioden for att inte omfattas av dessa sanktionsatgirder (dom i det
ovan i punkt 77 ndimnda malet VITAFRUIT, punkt 45, och dom i det ovan i punkt 40
nidmnda malet HIPOVITON, punkt 40).

Att verkligt bruk har gjorts av ett varumaérke kan inte visas genom antaganden eller
presumtioner. Genom konkreta och objektiva omsténdigheter ska det styrkas att va-
rumdrket verkligen och i tillrdcklig omfattning har anvénts pa den berérda marknaden
(forstainstansriattens 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 — Kraftt (VITAKRAFT), REG 2004, s. [1-3445, punkt 28).

Det dr mot denna bakgrund som tribunalen ska prova huruvida éverklagandendmn-
den hade fog f6r sin bedomning att den bevisning som intervenienten kommit in med
styrker att det dldre varumarket verkligen har anvénts.
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Sokandensregistreringsansokan offentliggjordes den 30 januari 2006 (se punkt4 ovan).
Den relevanta femérsperioden enligt artikel 42.2 i forordning nr 207/2009 strécker sig
saledes fran den 30 januari 2001 fram till den 30 januari 2006. Detta konstaterade
dven overklagandendmnden i punkt 22 i det angripna beslutet.

Det ar visserligen riktigt att bade invindningsenheten och 6verklagandendmnden
ansag att det hade styrkts att det dldre varumairket verkligen anviants under den ovan-
niamnda femarsperioden. Overklagandenamndens skil for denna slutsats skiljer sig
emellertid i allt vésentligt fran de skél som ldmnades i invindningsenhetens beslut.

Invandningsenhetens beslut (sammanfattning i punkterna 12 och 13 ovan) ger ndm-
ligen vid handen att invindningsenheten inte bara lade intervenientens fakturor till
grund for sin bedémning, utan dven de statistiska uppgifter som intervenienten ébe-
ropat samt G:s forklaring pa heder och samvete. Savitt avser de aktuella fakturor-
na beaktade invindningsenheten endast det forsta figurmirket som fanns atergivet
langst upp pa fakturorna. Invindningsenheten fann det dirmed vara styrkt att det
dldre varumirket — som ér identiskt med ordelementet i detta figurmérke — hade
anvénts. Invindningsenhetens beslut ger emellertid intrycket av att enheten underlit
att beakta att det forsta figurmirket inte bara utgjordes av en sammansittning av det
dldre varumirket och ett figurelement, utan utgjorde ett eget registrerat varumaérke.
Diarmed tog invdndningsenheten inte stéllning till fragestallningen huruvida ett verk-
ligt bruk av ett figurmérke med ett ordelement dven kan anvdndas som bevis for att
ett eget ordmérke som bara bestir av ndmnda ordelement verkligen har anvénts.

Overklagandenimnden hanvisade i sitt beslut endast till tva av intervenientens bevis-
medel, ndmligen fakturorna och katalogerna (se punkterna 24 och 25 i det angripna
beslutet). Dessutom fann 6verklagandendmnden det styrkt att det dldre varumirket —
sasom det registrerats — verkligen hade anvints, och att det i detta avseende darfor
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saknades anledning att beakta att det forsta figurmirket eventuellt hade blivit foremal
for verkligt bruk. Detta framgar av punkt 28 i det angripna beslutet.

I punkt 24 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att de fakturor som
aberopats av intervenienten for dren 2002-2006 styrker "vilken omséttning som upp-
nétts under dessa ar i Spanien och i Italien, det vill sdga platsen och tiden for samt
omfattningen av varumérkets anvindning” I punkt 25 hinvisade nimnden till inter-
venientens kataloger, och nimnden fann dirvid att dessa kataloger utgjorde bevis-
ning for typen av anvandning av det dldre varumaérket, eftersom det dldre varumaérket
"anvdnds ensamt, som ett rent ordelement, pa skidor, skidstavar och ett stort antal
sportklddesartiklar”

Overklagandenimnden konstaterade dven att varorna i katalogerna "iven [namns]
pa de fakturor som getts in i drendet’, och ndmnden hénforde sig sdsom exempel till
tva fakturor rérande forséljning av fem olika varor till en kund i Spanien. Ndmnden
godtog att skidkatalogen — som avfattats pa spanska — endast var avsedd for den span-
ska marknaden, men nimnden tillade att en jamforelse med fakturorna till interve-
nientens italienska aterforsiljare ger vid handen att de i den spanska skidkatalogen
angivna varorna dven saldes i Italien. Som exempel nimnde 6verklagandendmnden
en faktura fran den 18 november 2005 som avsag forséljning av en vara forsedd med
det dldre varumarket.

Som angetts ovan i punkt 53, ska dverklagandendmnden till f6ljd av 6verklagandet
gora en ny, fullstindig provning av invindningen i sak, det vill sdga bade en rittslig
provning och en provning av de faktiska omstidndigheterna. Namnden far efter denna
provning bland annat faststilla invindningsenhetens beslut med angivande av andra
skil dn de som angavs av invindningsenheten. I ett sddant fall ska tribunalen, nér talan
vicks mot overklagandendmndens beslut, préva om skalen i 6verklagandendmndens
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beslut &r lagenliga, men nigon provning av skilen i invindningsenhetens beslut ska
dédremot inte foretas.

Det har visserligen vid upprepade tillfallen slagits fast att det faktum att 6verklagan-
dendmnden har faststillt beslutet fran den lagre enheten vid harmoniseringsbyran i
dess helhet innebar att detta beslut, liksom dess motivering, utgor en del av bakgrun-
den till 6verklagandendmndens beslut. Parterna kidnner till denna bakgrund, och den
gor det mojligt for ritten att fullt ut utdva sin lagenlighetskontroll vad giller fragan
huruvida 6verklagandendmndens bedomning ér befogad (forstainstansriattens dom
av den 9 juli 2008 i mél T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyran — Chocoladefabri-
ken Lindt & Spriingli (Mozart), REG 2008, s. II-1927, punkt 47, och av den 24 septem-
ber 2008 i mél T-248/05, HUP Uslugi Polska mot harmoniseringsbyran — Manpower
(LT.@MANPOWER), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 48). Detta innebér
dock inte att rédtten far beakta skilen i beslutet fran den lagre enheten nér 6verklagan-
dendmnden, som visserligen kommit fram till ssmma slutsats som den ldgre enheten,
inte angett samma skél som den ligre enheten och inte ens hénvisat till dem i sitt
eget beslut (se, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 30 juni 2010 i
mal T-351/08, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Barranco Schnitzler
(MATRATZEN CONCORD), €j publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 26).

Detta ér fallet i forevarande mal. Tribunalen kommer dérfor att prova de skil som
overklagandendmnden angett i det angripna beslutet till stod for sin slutsats att det
styrkts att det dldre varumarket verkligen anvénts. Tribunalen kommer dérvid inte att
beakta de skil som angetts i invindningsenhetens beslut.

Akten vid harmoniseringsbyran innehaller ett stort antal fakturor som styrker att in-
tervenienten salt vissa varor till ett féretag i Italien och till ett annat foretag i Spanien.
Enligt de uppgifter som intervenienten ldmnat till harmoniseringsbyran &r det fraga
om éterforsiljare av intervenientens varor i de bada linderna. Langst upp pa dessa
fakturor finns intervenientens forsta figurmérke atergivet. Pa vissa av fakturorna
presenteras mérket bredvid ett annat figurkdnnetecken som innehéller ordelemen-
tet "marker” Pa varje faktura identifieras de sélda varorna medelst en kod och ett
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modellnamn. Daremot ndmns inget om varuslag och inte heller finns det éldre varu-
maérket atergivet. Den forséljningsvolym och det totalviarde avseende de aktuella va-
rorna som anges pa varje faktura dr betydande; pa flera fakturor uppgér kopesumman
till hundratusentals euro. Nér det giller Italien stracker sig forséljningsperioden fran
den 19 februari 2002 till den 14 december 2006, och nir det giller Spanien stracker
sig forséljningsperioden fran den 11 december 2002 till den 18 augusti 2006. For bada
linderna &r det séledes en stor del av den relevanta perioden (se punkt 86 ovan) som
ticks in.

Den omsténdigheten att det dldre varumérket inte anges i fakturorna kan inte i sig
anses innebdra att fakturorna saknar relevans som bevis pa att varumérket verkligen
anvénts (se, for ett liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den 27 septem-
ber 2007 i mal T-418/03, La Mer Technology mot harmoniseringsbyran — Labora-
toires Goémar (LA MER), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 65). Detta géller
i dnnu hogre utstrickning i forevarande mal, eftersom fakturorna inte var stéllda till
slutkonsumenterna av de varor som ticks av det dldre varumaérket (det vill sédga den
breda allménheten), utan till intervenientens aterforséljare.

For att fakturorna skulle kunna anses utgora relevant bevisning for att det dldre varu-
mérket anvénts for de varor som ndmns i punkt 6 ovan, var det emellertid nodvéindigt
att prova om fakturorna verkligen avser dessa varor. Om sa ér fallet, var det n6dvéan-
digt att préva om varorna var forsedda med det dldre varumaérket eller i vart fall om
mérket anvénts — i enlighet med sin grundldggande funktion — offentligt och utat i
samband med att varorna utbjods till forséljning till konsumenterna.

I detta avseende var det inte helt n6dvéndigt att intervenienten gav in separata uppgif-
ter om omséttningen for enbart de varor som var forsedda med det dldre varumaérket,
vilket 6verklagandendmnden ansag vara alltfor arbetskriavande och, nér allt kommer
omkring, omdjligt. Det skulle ha varit tillfyllest om intervenienten pa fakturorna — i
féorekommande fall med hénvisning till annan bevisning — identifierade de varor som
ingar i de kategorier som ndmns i punkt 6 ovan och som var férsedda med det &ldre
varumdrket; detta ska avse en sé pass stor volym att man med sikerhet kan sla fast att
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det inte dr fraga om en rent fiktiv anvindning av mérket och att det kan anses styrkt
att varumaérket verkligen har anvénts.

De tvé varukataloger som intervenienten aberopat utgor sadan bevisning, vilket dven
overklagandendmnden kom fram till i punkt 25 i det angripna beslutet. Den forsta ka-
talogen dr pa spanska och innehaller flera skidmodeller som salufors av intervenien-
ten. Varje modell illustreras med ett fotografi och modellens namn anges jaimte 6vriga
relevanta upplysningar, sdsom den kod som intervenienten anvinder som identifika-
tionsmedel. Den andra katalogen dr pa italienska och engelska, och den innehéller
jamforbara upplysningar om de sportklidder som intervenienten salufor.

Tribunalen delar 6verklagandendmndens bedomning i punkt 25 i det angripna beslu-
tet, ndmligen att ett stort antal av de varor som finns illustrerade i de bada katalogerna
var forsedda med det dldre varumairket. I flera fall var varorna férsedda med det dldre
varumdrket tillsammans med det forsta figurmairket eller det andra figurmarket. Sa-
som Overklagandendmnden angav i punkt 26 i det angripna beslutet, saknar denna
omstidndighet emellertid relevans for bedomningen av om intervenienten styrkt att
det édldre varumérket verkligen anvénts. Det finns ndmligen inte ndgon gemenskaps-
varumdrkesrittslig regel som sdger att invindaren méste styrka att det dldre varumér-
ket anvénts separat, fristdende frén varje annat mérke (se, for ett liknande resone-
mang, forstainstansréttens dom av den 8 december 2005 i mél T-29/04, Castellblanch
mot harmoniseringsbyran — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
REG 2005, s. 11-5309, punkterna 33 och 34).

Katalogerna utgor siledes inte bara bevis som styrker pa vilket sitt intervenienten
anvént det dldre varumairket. Katalogerna innehaller bland annat uppgifter om ka-
talogvarornas kodnummer, och pé sa sitt blir det majligt att préva om varorna éven
ndamns i de fakturor som intervenienten aberopat.
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Vid denna provning hénvisade 6verklagandendmnden i punkt 25 i det angripna be-
slutet — med anvéndning av ordet "exempelvis” — till sex olika varor som anges i tre
"fakturor” daterade den 18 november 2005, den 21 december 2005 och den 12 ja-
nuari 2006. Intervenientens kataloger ger vid handen att alla dessa sex varor ar skidor
(det vill sdga "gymnastik- och sportutrustning” i klass 28) som faktiskt &r forsedda
med det édldre varumarket.

De tre dokument som ndmns i punkt 25 i det angripna beslutet ger, tillsammans med
intervenientens skidkatalog, vid handen att fakturan av den 18 november 2005 totalt
anger sex par skidor av olika slag som é&r forsedda med det dldre varumaérket. I fak-
turan av den 21 december 2005 ndmns totalt tio par skidor av olika slag som alla &r
forsedda med det dldre varumirket, vilket framgar av katalogen. I "fakturan av den
12 januari 2006 till en spansk kund” ndmns 43 par skidor av olika slag som ocksa ar
forsedda med det dldre varumairket. Det framgar emellertid av rubriken pa detta do-
kument att det inte &r frdga om nagon faktura, utan om en leveranssedel dir det inte
finns nagon prisuppgift for de avsedda varorna. Som svar pa en fraga fran tribunalen
uppgav intervenientens ombud vid forhandlingen att det inte var fraga om nagon
rakenskapshandling.

Bland de manga fakturor som aberopats av intervenienten finns det en, daterad den
20 december 2005, som stillts till intervenientens aterforséljare i Italien. Fakturan ar
pa 27 sidor, och den ror varor till ett totalt belopp om 54 938,98 euro. P4 de tva forsta
sidorna ndmns flera par skidor av olika slag som var forsedda med det dldre varuméir-
ket, vilket kunnat konstateras tack vare skidkatalogen. Forutom ett par skidor som
salts for 88 euro, uppgar forsdljningspriset for alla 6vriga par emellertid till 0euro.
Som svar pa en annan friga fran tribunalen under forhandlingen, uppgav interve-
nientens ombud sig inte kédnna till alla detaljer om den aktuella fakturan. Ombudet
tillade emellertid att ndr en aterforséljare far nya skidmodeller som provexemplar, dr
det vanligt forekommande att priset pa fakturan bestédms till 0euro. Tribunalen an-
tecknade detta i forhandlingsprotokollet.
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P4 en annan faktura, daterad den 12 januari 2006 och stilld till intervenientens ater-
forséljare i Italien, angavs det totala forsdljningsvérdet till 408 625,40 euro. Ett stort
antal av de varor som ndmns i fakturan ér skidor som éar férsedda med det dldre varu-
market. I fakturan ndmns bland annat férsiljningen av 600 skidenheter av modellen
"Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07” med kodnummer 106001 till ett totalt virde om
124200 euro, samt 350 skidenheter av modellen "Racetiger SL Racing Motion 06/07”
med kodnummer 106011 till ett totalt virde om 72450euro. Dessa bdda modeller
finns i intervenientens skidkatalog, och det kan séaledes konstateras att de var for-
sedda med det dldre varumairket.

P4 en tredje faktura, daterad den 27 januari 2006 och stalld till intervenientens ater-
forséljare i Spanien, angavs det totala forsdljningsviardet till 13631,90 euro. Fakturan
avser forsiljning av skidor av olika modeller som nédmns i intervenientens skidkatalog
och som &r férsedda med det dldre varumairket. Forsiljningsvolymen varierade fran
ett till fyra par per modell.

Forutom de tre dokument som ndmns i punkt 25 i det angripna beslutet, de tre faktu-
ror som ndmns i punkterna 104—106 ovan och vissa fakturor som &r daterade efter ut-
gangen av den relevanta tidsperioden (se punkt 86 ovan), avser emellertid resten av de
fakturor som intervenienten aberopat, saledes den stora majoriteten, varor som inte
kan identifieras i de kataloger som intervenienten dberopat. Dessa varor har ndmligen
kodnummer som inte ndmns i katalogerna.

Intervenientens ombud bereddes under férhandlingen tillfille att yttra sig angéende
identifieringen av de varor som berors av de kodnummer som ndmns i de flesta faktu-
ror som intervenienten dberopat. Ombudet uppgav dérvid att kodnumren ofta dndras
fran en sidsong till en annan, och detta har logistiska orsaker. Oavsett hur rimlig denna
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forklaring én ma vara, sa loser den dock inte problemet med att identifiera de varor
som pé fakturorna anges med kodnummer som inte finns i intervenientens kataloger.

Utan négra ytterligare uppgifter dr det dérfor inte majligt att utifran nagon faktura dra
slutsatsen att intervenienten under den relevanta perioden salt nagra "sportvéskor”
(klass 18) eller "kladesartiklar” (klass 25) under det aldre varumarket. Det ar visserli-
gen riktigt att av de bada kataloger som intervenienten aberopat, s visar skidkatalo-
gen flera viskmodeller med det dldre varumarket, och den andra katalogen innehéller
vissa sportklddesartiklar som &r forsedda med detsamma. Ingen av dessa varor finns
emellertid med pa de fakturor som intervenienten dberopat och som ér daterade un-
der den relevanta perioden. Harmoniseringsbyran har i sin svarsinlaga hinvisat till
ett enda sddant exempel, men den fakturan dr daterad den 18 augusti 2006 (det vill
sdga efter utgdngen av den relevanta perioden). Tribunalen konstaterar dessutom att
intervenientens kataloger i sig inte kan anses styrka att det dldre varumérket anvénts.
Det framgar ndmligen inte av handlingarna i malet i vilken utstrackning som dessa
kataloger har delats ut.

Nir det géller "gymnastik- och sportutrustning” i klass 28, har tribunalen visserligen i
punkterna 102—-105 ovan slagit fast att det finns vissa fakturor som styrker att skidor
(som ingér i denna varukategori) har sélts. Det som parterna tvistar om dr om forsalj-
ningsvolymen &r sa pass stor att det kan anses att det varit fraga om verkligt bruk av
det dldre varumarket.

Tribunalen kan emellertid inte avgéra denna fraga. Tribunalen konstaterar namligen
att 6verklagandendmnden inte ansag att den i punkt 25 i det angripna beslutet angiv-
na varuforséljningen i sig kunde styrka att det dldre varumérket verkligen anvénts. I
stillet framgar det av punkt 25 att denna forsiljning angavs enbart sdsom exempel.
Overklagandenimnden ansadg med andra ord — visserligen implicit, men @nda klart
och tydligt — att dven de 6vriga fakturor som intervenienten dberopat dtminstone
delvis hénforde sig till forséljning av varor som avsags med det dldre varumaérket och
som var forsedda med detsamma. Det var mot denna bakgrund som 6verklagande-
ndmnden fann det styrkt att det dldre varumarket verkligen anvénts. Det ankommer
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saledes pa tribunalen att — inom ramen for sin prévning av om 6verklagandendmn-
dens beslut &r lagenligt —undersdka om handlingarna i drendet vid 6verklagande-
ndmnden ger vid handen att ndmndens slutsats ar riktig.

Tribunalen anser att detta inte &r fallet. Sasom tribunalen redan har slagit fast i
punkt 107 ovan, var det inte mdjligt att klart och tydligt identifiera de varor som avses
i den stora majoriteten av de fakturor som intervenienten &beropat. Till skillnad fran
vad som framgéar av 6verklagandendmndens motivering i punkt 25 i det angripna be-
slutet, kan de tre dokument som ndmns i denna punkt inte anses vara typiska exempel
som valts ut pa ett slumpmaissigt sitt. I stéllet dr det fraga om dokument som ingér
i en mycket avgransad samling dokument som samtliga ér daterade under en period
som varat i lite mer dn tvd méanader, ndimligen mellan den 18 november 2005 och den
27 januari 2006. Dessutom var det bara dessa dokument som gav vid handen att de
hénférde sig till de varor som avsags med det dldre varumérket och som var férsedda
med detsamma.

Tribunalen finner siledes att den bevisning som aberopats till styrkande av att det
dldre varumarket verkligen anvénts och som 6verklagandendmnden lade till grund
for sin bedéomning — det vill sidga de fakturor och kataloger som getts in av inter-
venienten — inte kan anses stodja 6verklagandendmndens slutsats, nimligen att det
dldre varumaérket verkligen anvénts for varor i klasserna 18, 25 och 28 under hela den
period som avses i fakturorna. Pa sin hojd kan man anse att dessa omstandigheter
utgor indicier som tyder pa att det dr troligt att varumaérket verkligen anvénts pa detta
satt. Enligt den réttspraxis som tribunalen hénvisat till i punkt 84 ovan, dr det emel-
lertid inte tillrdckligt med ett hypotetiskt antagande — hur troligt detta 4n ma tyckas
vara — for att kravet i artikel 42.2 och 42.3 i forordning nr 207/2009 ska vara uppfyllt,
namligen att bevis ska ldggas fram for verkligt bruk.

Overklagandenimnden borde saledes ha férdjupat sin prévning av drendet och dven
beaktat den 6vriga bevisning som intervenienten aberopat, bland annat G:s forkla-
ring pa heder och samvete, vars bevisvirde borde ha undersokts. Overklagande-
ndmnden kunde i forekommande fall och med tillimpning av artikel 42.1 i férordning
nr 207/2009 ha berett parterna tillfille att inkomma med kompletterande yttranden.
Namnden kunde dven ha vidtagit atgérder for bevisupptagning enligt artikel 78 i
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forordningen (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 40 ndmnda
malet HIPOVITON, punkterna 57 och 58).

Mot denna bakgrund finner tribunalen att s6kanden ska vinna framgang dven med
den fjarde grunden.

Andringsyrkandet

Sasom pépekats i punkt 40 ovan ér syftet med sdkandens andra och tredje yrkande
att tribunalen ska dndra det angripna beslutet. Tribunalen kommer dérfor att préva
om den forsta, den andra och den fjarde grunden — som sokanden redan har vunnit
framgang med med avseende pa yrkandet om ogiltigforklaring av det angripna beslu-
tet — kan utgora skal for att andra ndmnda beslut.

Inom ramen for den forsta grunden (se punkt 47 ovan) har sokanden gjort gillande
att 6verklagandendmnden visserligen gjorde en riktig bedomning i det angripna be-
slutet ndr den kom fram till att "snowboardskor” inte avsags med registreringsanso-
kan. Sokanden har emellertid gjort géllande att konsekvensen av detta borde bli att
invdndningen avslas i den del den avser sadana skor.

Det huvudsakliga syftet med s6kandens argument i denna del &r saledes att tribuna-
len ska dndra det angripna beslutet, pa sa sétt att punkt 1 i slutet i invdndningsenhe-
tens beslut upphévs och invindningen avslas savitt avser "snowboardskor”
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Detta yrkande kan inte bifallas. I likhet med vad som gjorts géllande av intervenien-
ten, finner tribunalen att samtliga de varor som angavs i invindningen fanns med i
sOkandens registreringsansokan. Nér det géller varor i klass 25 ndmner registrerings-
ansokan (se punkt 4 ovan) forst och framst “skor” och sedan olika slags skor som foljer
pa ordet "speciellt” Nér detta ord anvénds i en varubeskrivning har det i réittspraxis
slagits fast att ordet bara tjanar som exemplifieringsmarkor (forstainstansréittens dom
av den 12 november 2008 i mal T-87/07, Scil proteins mot harmoniseringsbyran — In-
dena (affilene), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 38; se, for ett liknande reso-
nemang, forstainstansréttens dom av den 9 april 2003 i mal T-224/01, Durferrit mot
harmoniseringsbyran — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. 1I-1589, punkt 41). Nér
ordet anvinds i en varuforteckning tjénar ordet till att peka ut de varor som ar av sir-
skilt intresse for varumarkesinnehavaren, utan att det for den sakens skull innebar att
ndgon annan vara ska undantas fran forteckningen (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovanndmnda malet affilene, punkt 39). Hirav foljer att sokanden ansokte
om registrering for "skor” i allmédnhet och séledes &ven for “skidskor, snowboardskor
och sportskor” som avses i invandningen.

Tribunalen erinrar dessutom om att registreringsansokan, savitt avser klass 25,
dven avser “sportskor’, som dr en mer allmént hallen kategori som &ven innefattar
“snowboardskor”.

Vad dérefter avser den del av dndringsyrkandet som har till syfte att tribunalen sjalv
ska konstatera att det inte styrkts att det dldre varumaérket verkligen anvénts och
dérfor avsla invandningen, gor tribunalen foljande bedomning. Harmoniseringsby-
ran foretog visserligen en provning i sak av om det édldre varumirket verkligen an-
vénts, men denna provning var ofullstandig (se tribunalens slutsatser i punkterna 113
och 114 ovan). Om tribunalen foretog en sddan prévning, skulle detta i princip inne-
béra att tribunalen utférde sddana administrativa uppgifter och utredningsuppgifter
som ankommer pa harmoniseringsbyran, och detta skulle strida mot den institutio-
nella jamvikten, vilken har legat till grund f6r principen om foérdelning av behorighet
mellan harmoniseringsbyrén och tribunalen. Mot denna bakgrund bifaller tribunalen
inte sokandens yrkande (forstainstansrattens dom av den 14 maj 2009 i mél T-165/06,
Fiorucci mot harmoniseringsbyran — Edwin (ELIO FIORUCCI), REG 2009, s. II-1375,
punkt 67; se dven, for ett liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den
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4 oktober 2006 i mal T-188/04, Freixenet mot harmoniseringsbyran (formen pa en
svart matt blastrad flaska), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 47).

Saledes ska det angripna beslutet ogiltigforklaras. Talan ogillas i ovrigt.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rétte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.3 forsta stycket i réttegangs-
reglerna kan tribunalen emellertid besluta att kostnaderna ska delas om sérskilda om-
stindigheter motiverar det.

Harmoniseringsbyran har yrkat att vardera parten ska béra sina egna réttegangskost-
nader. Harmoniseringsbyran har for 6vrigt medgett yrkandet om ogiltigférklaring av
det angripna beslutet, forutom de delar som avser bevisningen pa verkligt bruk av det
dldre varumaérket (se punkt 49 ovan). Detta kan emellertid inte anses vara nagon sir-
skild omsténdighet i den mening som avses i artikel 87.3 forsta stycket i rattegéngs-
reglerna som skulle motivera att rittegdngskostnaderna delas, och det hindrar inte
heller att harmoniseringsbyran forpliktas att bara s6kandens rittegangskostnader pa
satt som yrkats av sokanden, i och med att det angripna beslutet har fattats av en
overklagandendmnd vid harmoniseringsbyran (se, for ett liknande resonemang, do-
men i det ovan i punkt 51 nimnda mélet VENADO med ram m.fl., punkt 115 och dar
angiven réttspraxis). Harmoniseringsbyran ska saledes béra sina rattegdngskostnader
och ersitta sokandens rattegdngskostnader.

Intervenienten har tappat malet och ska dérfor bara sina rattegangskostnader.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som meddelades av forsta 6verklagandenimnden vid Byréan for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och model-
ler) (harmoniseringsbyran) den 30 september 2009 (drende R 1387/2008-1)
ogiltigforklaras.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Harmoniseringsbyran ska bira sina rittegangskostnader och ersitta de kost-
nader som fororsakats Volkl GmbH & Co. KG.

4) Marker Volkl International GmbH ska bira sina rittegangskostnader.

Czacz Labucka Gratsias

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 14 december 2011.

Underskrifter
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