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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 2 februari 2016*

"Gemenskapsvarumérke — Upphévandeforfarande — Gemenskapsfigurmarket MOTOBI B PESARO —
Verkligt bruk av varumérket — Artikel 51.1 a forordning (EG) nr 207/2009 — Bevisning som ingetts
mot ans6kan om upphivande efter utgdngen av utsatt frist — Bevisningen har inte beaktats —
Overklagandendmndens utrymme for skonsmaéssig beddomning — Bestimmelse som féreskriver
annat — Omstidndigheter som utgor hinder for att beakta ny eller kompletterande bevisning —
Artikel 76.2 férordning nr 207/2009 — Regel 50.1 tredje stycket i férordning (EG) nr 2868/95”

I mal T-171/13,
Benelli Q. ]J. Srl, Pesaro (Italien), foretritt av advokaterna P. Lukécsi och B. Bozdki,

klagande,
mot
Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och monster)
(harmoniseringskontoret), inledningsvis foretritt av F. Mattina, darefter av P. Bullock, bada i
egenskap av ombud,

motpart,

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

Dembharter GmbH, Dillingen (Tyskland), foretratt av advokaten A. Kohn,

angdende ett Overklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra
overklagandendmnd den 16 januari 2013 (drende R 2590/2011-2) om ett upphavandeforfarande mellan
Demharter GmbH och Benelli Q.]. Srl,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordforanden M.E. Martins Ribeiro (referent) samt domarna S. Gervasoni och
L. Madise,

justitiesekreterare: handlaggaren I. Dragan,

med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 21 mars 2013,

* * Réttegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
20 juni 2013,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 17 juni 2013,
med beaktande av beslutet att omfordela malet till andra avdelningen,
efter forhandlingen den 7 juli 2015,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden, Benelli Q.]. Srl, tidigare Benelli SpA, ingav denl4 juni 2001 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumairke till harmoniseringskontoret i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s.1; svensk specialutgéva,
omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse (ersatt genom radets férordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumadrket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 12 och 25 i Nice6verenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tillagg, och motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 9: "Vetenskapliga, nautiska, geodetiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska
apparater och instrument samt apparater och instrument for vigning, métning, signalering, kontroll
(overvakning), livraddning och undervisning, apparater for inspelning, sindning och atergivning av
ljud och bilder, magnetiska databdrare, grammofonskivor, forséiljningsautomater samt mekanismer
for myntstyrda apparater, kassaapparater, riknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer,
eldslackningsapparatur.”

— klass 12: "Fordon, fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller pa vatten, delar och
tillbehor till namnda varor i denna klass.”

— klass 25: 7Klidder, fotbeklddnader, huvudbonader.”
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Ansokan om  registrering av  gemenskapsvarumirke offentliggjordes i  Bulletinen  for
gemenskapsvarumdrken nr 5/2002 av den 14 januari 2002, och det sokta varumarket registrerades den
1 augusti 2002.

Genom skrivelse av den 18 november 2009 ansokte intervenienten, Demharter GmbH, om att
klaganden skulle aterkalla det omstridda varumaérket pa grund av att det inte anvints under de senaste
fem aren. I annat fall skulle intervenienten inleda ett upphédvdandeférfarande vid
harmoniseringskontoret.

Den 22 december 2009 ansokte intervenienten, i enlighet med artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009,
om upphédvande av det omstridda varumairket for samtliga varor som anges i punkt 3 ovan.
Intervenienten aberopade att varumirket inte varit i verkligt bruk under en sammanhingande
femarsperiod som foregick ansokan om upphévande, &ven om varumadrket, savitt intervenienten visste,
hade anvints mellan dren 1950 och 1974 for motorcyklar.

Den 6 april 2010 inkom klaganden med yttranden och bevis pa att mérket varit i bruk inom den
foreskrivna fristen. Sedan intervenienten inkommit med sitt yttrande hérover, inkom klaganden den
28 juli 2010, den 29 oktober 2010 och den 4 mars 2011 med ytterligare bevis.

Genom beslut av den 21 oktober 2011 fann annulleringsenheten att verkligt bruk av det omstridda
market inte hade styrkts, och upphdvde ddrmed klagandens rittigheter till mérket fran och med den
22 december 20009.

Den 19 december 2011 overklagade klaganden annulleringsenhetens beslut till harmoniseringskontoret
med stod av artiklarna 58-64 i férordning nr 207/2009. Den 21 februari 2012 inkom klaganden med
sin inlaga med grunderna for 6verklagandet, med bifogade nya bevis.

Genom beslut av den 16 januari 2013 (nedan kallat det Overklagade beslutet) avslog andra
overklagandendmnden OverklagandetFor det forsta fann oOverklagandendmnden, i punkt 34 i det
overklagade beslutet, angdende de bevis som lagts fram vid annulleringsenheten — efter att dels ha
erinrat om samtliga bevis klaganden lagt fram under det administrativa forfarandet, dels ha papekat
att klaganden redan inkommit med bevis for verkligt bruk fyra ganger — att ndmnden delade
annulleringsenhetens slutsats att de bevis klagaden lagt fram for att styrka verkligt bruk av det
omstridda varumérket var uppenbart otillriackliga. I punkterna 35-44 i ndmnda beslut utvecklade
overklagandendmnden sitt eget resonemang for varfor den ansag att den forebringade bevisningen var
otillracklig.

For det andra, angdende de bevis som for forsta gangen aberopats vid 6verklagandendmnden, erinrade
namnden, i punkt 46 i det overklagade beslutet, om att artikel 76 i forordning nr 207/2009 ger
harmoniseringskontoret ett utrymme for skonsmaissiga bedomningar for att avgoéra huruvida det é&r
nodvandigt eller ej att beakta bevisning och omstindigheter som aberopats for sent. I punkt 47 i
beslutet papekade overklagandenamnden att EU-domstolen funnit att parterna — som regel och sévida
inget annat foreskrivs — har mojlighet att aberopa omstindigheter och inge bevisning dven efter
utgangen av de tidsfrister som giller enligt bestimmelserna i forordningen, och att
harmoniseringskontoret inte dr forhindrat att beakta omstandigheter och bevisning som saledes har
aberopats respektive ingetts for sent.

I punkt 50 i det 6verklagade beslutet ansidg overklagandendmnden att det fanns en bestimmelse som
forhindrade att de bevis som ingetts for sent kunde beaktas, ndmligen artikel 51.1 a i forordning
nr 207/2009, tillimpad enligt regel 40.5 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérke
(EGT L 303, s. 1), i andrad lydelse genom kommissionens forordning (EG) nr 1041/2005 av den
29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4), sa att ingivandet av bevis for verkligt bruk av gemenskapsvarumarket
sedan fristen harfor 16pt ut medfoérde att varumérket upphévdes.
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Icke desto mindre framholl 6verklagandendmnden, i punkt 51 i det 6verklagade beslutet, att regel 40.5 i
forordning nr 2868/95 inte kan tolkas sa, att den utgor hinder mot att beakta ytterligare bevisning, nar
det foreligger nya omsténdigheter, dven om den lagts fram efter det att den foreskrivna fristen 16pt ut.
Efter att i punkterna 52—54 i ndimnda beslut ha erinrat om under vilka forutséttningar bevisen kunde
anses som kompletterande och dédrmed tillitna, fann overklagandendmnden likvdl, i punkt 55 i
beslutet, att villkoren for att beakta de bevis som inkommit for sent endast var delvis uppfyllda.

I forhéllande till de varor som omfattades av klasserna 9 och 25 bedomdes bevisen (bilagorna 6 och 7
till inlagan med grunderna for 6verklagandet) som nya och inte som kompletterande. I punkt 56 i det
overklagade beslutet fann overklagandendmnden, for det forsta, att de bevis angdende klader som
aberopats vid annulleringsenheten uppenbart saknade relevans eftersom de inte avsidg det omstridda
market och, for det andra, att inga bevis hade lagts fram for de varor som omfattades av klass 9.
Foljaktligen avvisades dessa bevis.

I punkt 57 i det 6verklagade beslutet fann 6verklagandendmnden att i forhallande till motorcyklar som
omfattades av klass 12 skulle de bevis som inkommit for sent anses vara kompletterande, i den man de
syftade till att “komplettera” den huvudsakliga bevisningen. Overklagandenimnden konstaterade
emellertid att annulleringsenheten redan hade utnyttjat sitt utrymme for en skonsmaéssig bedomning
genom att ha godtagit den ytterligare bevisning for verkligt bruk som klaganden ingett tillsammans
med sitt yttrande Over intervenientens inlaga. Enligt overklagandendmnden hade séaledes klaganden
redan vid upprepade tillfillen haft mojlighet att ligga fram relevant bevisning vid annulleringsenheten
och foljaktligen haft all den tid som krivdes for att ssmmanstdlla och forbereda bevisningen sé att den
uppfyllde de rittsliga kraven. Overklagandenimnden konstaterade dirfér att omstindigheterna inte
talade for att de ytterligare handlingarna kunde tillatas.

Angadende de handlingar som klaganden ingett till Overklagandenimnden, med undantag for
bilagorna 6 och 7 som avvisades (se punkt 14 ovan), noterade overklagandenimnden dessutom i
punkt 58 i det overklagade beslutet att vare sig dessa handlingar beaktades eller ej sa kunde de i vart
fall inte pavisa verkligt bruk av det omstridda mérket for perioden 22 december 2004—

21 december 2009 (nedan kallad den relevanta tidsperioden) med hanvisning till de grunder som
redogjordes for i punkterna 59-69 i beslutet.

Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska:
— dndra det 6verklagade beslutet och avsld intervenientens ansékan om upphévande,

— alternativt  ogiltigforklara  det  o6verklagade  beslutet och  aterforvisa  drendet  till
harmoniseringskontoret for fornyad provning,

— forplikta harmoniseringskontoret att ersétta réttegangskostnaderna.
Harmoniseringskontoret och intervenienten har yrkat att tribunalen ska:
— ogilla 6verklagandet,

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Huruvida klagandens generella hdnvisning till de skriftliga argument som dberopats under forfarandet
vid harmoniseringskontoret kan tas upp till sakprovning

Harmoniseringskontoret har gjort gillande att klagandens generella hénvisning till samtliga skriftliga
argument som aberopats under det administrativa forfarandet ska avvisas.

Enligt artikel 21 i stadgan for Europeiska unionens domstol och artikel 44.1 c i tribunalens
rattegangsregler av den 2 maj 1991 ska en ansokan innehalla en kortfattad framstéllning av de
grunder som &beropats. Enligt fast réttspraxis kan visserligen innehallet i en ansokan understodjas och
kompletteras i specifika avseenden genom hidnvisning till utdrag ur bifogade handlingar, men en
generell hianvisning till andra handlingar kan inte kompensera en avsaknad av de vidsentliga delar av
den rittsliga argumenteringen som enligt ovanndmnda bestimmelser ska aterfinnas i sjdlva ansokan
(se dom av den 8 juli 2010, Engelhorn/harmoniseringskontoret — The Outdoor Group (peerstorm),
T-30/09, REU, EU:T:2010:298, punkt 18 och dir angiven rattspraxis).

Som svar pa en fraga fran tribunalen framholl klaganden vid forhandlingen att hdnvisningen till vissa
handlingar i ansokan inte skulle tolkas som en generell hinvisning, utan endast s, att klagandens
argumentation begransades till vissa specifika avseenden som utvecklats i ansékan. Mot bakgrund av
detta fortydligande ska harmoniseringskontorets avvisningsyrkande ogillas.

Huruvida de anmdrkningar som riktas mot annulleringsenhetens beslut kan tas upp till sakprovning

Harmoniseringskontoret har gjort gillande att klagandens invandningar mot annulleringsenhetens
slutsatser ska avvisas.

Det ska hdrvid erinras om att enligt artikel 65.1 i féorordning nr 207/2009 far talan vid unionsdomstolen
endast viackas mot 6verklagandendmndernas beslut. Vid en sadan talan kan séledes endast grunder som
ror overklagandendmndens eget beslut tas upp till sakprovning (dom av den 7 juni 2005, Lidl
Stiftung/harmoniseringskontoret - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, REG, EU:T:2005:200, punkt 59).

Klaganden framholl vid forhandlingen, som svar pa en fraga fran tribunalen, att de anmarkningar som
framkom i Overklagandet endast ska tolkas s&, att de riktar sig mot det Overklagade beslutet.
Harmoniseringskontorets avvisningsyrkande kan foljaktligen inte bifallas i den delen.

Huruvida den nya bevisning som klaganden dberopat vid tribunalen kan tilldtas

Till sitt 6verklagande till tribunalen har klaganden bifogat ett nytt bevis i form av en skriftlig férsékran
som lamnats under ed av borgmaéstaren i Pesaro kommun (Italien). Enligt harmoniseringskontoret ska
denna forsakran avvisas.

Tribunalen erinrar i detta hédnseende om att ett 6verklagande till tribunalen syftar till att tribunalen ska
prova lagenligheten av overklagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i
forordning nr 207/2009. Tribunalen ska foljaktligen inte bedoma de faktiska omstandigheterna pa
nytt, mot bakgrund av bevis som dberopats for forsta géngen vid tribunalen (dom av den
19 november 2008, Rautaruukki/harmoniseringskontoret (RAUTARUUKKI), T-269/06, EU:T:2008:512,
punkt 20, och dom av den 25 juni 2010, MIP Metro/harmoniseringskontoret — CBT Comunicacién
Multimedia (Metromeet), T-407/08, REU, EU:T:2010:256, punkt 16). Salunda fir sddana
omstidndigheter som parterna inte har aberopat vid harmoniseringskontorets instanser inte aberopas
till stod for ett oOverklagande vid tribunalen (se dom av den 13 mars 2007,
harmoniseringskontoret/Kaul, C-29/05 P, REG, EU:C:2007:162, punkt 54 och dir angiven réttspraxis).
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Det kan vidare konstateras att klaganden — som svar pa en fraga fran tribunalen — inte har bestritt att
borgmastaren i Pesaro, som varit borgmaéstare sedan ar 2004, hade kunnat lamna ett skriftligt forsakran
under det administrativa forfarandet pa begiran av klaganden. Aven om forsidkran d skulle ha uppgett
andra datum som hénforde sig till tiden efter det administrativa forfarandet, skulle en sadan forsdkran
icke desto mindre ha varit jamfoérbar med den som getts in inom ramen for detta 6verklagande.

Mot denna bakgrund avvisar tribunalen — sasom harmoniseringskontoret gjort gillande — den bilaga
som anges i punkt 25 ovan och som inte dberopats av klaganden under det administrativa forfarandet.

Provning i sak

Klaganden har i huvudsak anfort tva grunder mot det 6verklagade beslutet. Den forsta grunden avser
ett asidosidttande av artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 och den andra grunden avser ett
asidoséttande av regel 50.1 tredje stycket i forordning nr 2868/95.

Tribunalen kommer forst att prova den grund som avser ett asidosédttande av regel 50.1 tredje stycket i
forordning nr 2868/95.

Den andra grunden: Asidoséiittande av regel 50.1 tredje stycket i forordning nr 2868/95

Klaganden har invint mot att 6verklagandendmnden underlét att beakta de bevis som forebringats, da
namnden, i punkt 57 i det 6verklagade beslutet, fann att omstédndigheterna inte talade for att ytterligare
handlingar kunde tillatas.

Det ska hiarvidlag papekas att i forevarande fall fann 6verklagandendmnden att forutsattningarna for att
tillita bevis som aberopats for sent endast var delvis uppfyllda, eftersom de bevis som hénforde sig till
klader som omfattades av klass 25 och som aberopats vid annulleringsenheten inte avsag det omstridda
market, och eftersom inga bevis dberopats vid annulleringsenheten angdende de varor som omfattas av
klass 9. Foljaktligen var det endast de bevis som &beropats for sent och som avsag motorcyklar i klass
12 som kunde anses "kompletterande” i den mening som avses i regel 50 i forordning nr 2868/95.

Vad for det forsta avser de bevis som avsdg motorcyklar tillhorande klass 12, angav
overklagandendmnden uttryckligen, i punkterna 59-68 i det Overklagade beslutet, de aktuella
handlingarna, ndmnden beaktade och analyserade dem samt angav skilen till varfér dessa bevis inte
tillforde nagon ytterligare relevant information angdende huruvida det omstridda mairket varit i
verkligt bruk under den relevanta tidsperioden.

Eftersom Overklagandendmnden provade relevansen hos de handlingar som avsag motorcyklar
tillhorande klass 12, dr klagandens invindning i detta avseende saledes utan verkan.

For det andra fann oOverklagandendmnden, angdende de bevis som avsdg varor som omfattas av
klasserna 9 och 25, i punkt 56 i det 6verklagade beslutet, att dessa bevis (bilagorna 6 och 7 till inlagan
med grunderna for overklagandet) var nya och inte kompletterande, varfér nimnden avvisade dessa
beslut.

Klaganden har bestritt att dessa bevis ska avvisas och har hévdat att 6verklagandendmnden felaktigt
vagrade att utnyttja det utrymme for skonsmassiga bedomningar som den forfogar Gver.

I motsats till vad harmoniseringskontoret tycks anse, framgar det direkt av det 6verklagade beslutet att
overklagandendmnden inte provade dessa bevis, och att Overklagandenimndens slutsats att
omstindigheterna inte talade for att tillata ytterligare handlingar endast gillde de bilagor som avsag
motorcyklar, vilka 6verklagandendmnden for ovrigt analyserat. Daremot gillde inte denna slutsats
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bilagorna 6 och 7 till inlagan med grunderna for 6verklagandet, vilka inte aterfinns bland de handlingar
som ldmnats in for provning av 6verklagandendmnden och som rdknas upp i punkterna 59-67 i det
overklagade beslutet. I punkt 63 i beslutet angav och provade namligen o6verklagandenimnden
bilaga 5 till inlagan, och i efterfoljande punkt provades bilaga 8, men inget som helst dvervigande
gjordes angaende bilagorna 6 och 7 till samma inlaga.

Tribunalen godtar inte harmoniseringskontorets argument att klaganden inte invint mot
overklagandendmndens bedémning angdende bevisvirdet hos de nya bevis som for forsta gangen
aberopades vid overklagandendmnden, och inte heller de skil ndmnden har angett for att dessa bevis
var otillrickliga for att styrka verkligt bruk av det omstridda market.

Klaganden har namligen havdat att de fakturor som aterfinns i bilagorna 6 och 7 till inlagan med
grunderna for overklagandet, tillsammans med det Ovriga bevismaterial som ldmnats in for provning
vid annulleringsenheten, kunde styrka verkligt bruk av det omstridda mérket.

Det ska saledes provas huruvida dverklagandendmnden begitt ett fel som medfor att det 6verklagade
beslutet ar rattsstridigt, genom att ha funnit att de bevis som lagts fram vid dverklagandendmnden
avseende varor tillhorande klasserna 9 och 25 skulle avvisas med motiveringen att bevisen var nya och
inte kompletterande.

Det ska hiarvidlag papekas att 6verklagandendmnden, i punkt 47 i det 6verklagade beslutet, framholl att
angdende artikel 76 i forordning nr 207/2009 har EU-domstolen funnit att parterna — som regel och
savida inget annat foreskrivs — har majlighet att aberopa omstandigheter och inge bevisning dven efter
utgangen av de tidsfrister som giller enligt bestimmelserna i ndmnda forordning, och, i punkt 49 i
beslutet, att harmoniseringskontoret inte ar forhindrat att beakta omstindigheter och bevisning som
saledes har aberopats for sent, varigenom harmoniseringskontoret forfogar 6ver ett utrymme for
skonsmadssig bedomning av huruvida sddana omsténdigheter och bevis ska beaktas eller ej.

Overklagandenimnden fann, i punkt 50 i det &verklagade beslutet, att artikel 51.1 a i férordning
nr 207/2009, tillimpad enligt regel 40.5 i forordning nr 2868/95, var just en sadan bestimmelse som
foreskrev annat, och att det foljde av dessa bestimmelser att férebringandet av bevis for verkligt bruk
av gemenskapsvarumarket sedan fristen harfor 16pt ut medforde att varuméarket upphévdes.

Icke desto mindre framholl 6verklagandendmnden, i punkt 51 i det 6verklagade beslutet, att regel 40.5 i
forordning nr 2868/95 inte kan tolkas sa, att den utgér hinder mot att beakta ytterligare bevisning, nér
det foreligger nya omstidndigheter, &ven om den lagts fram efter det att den foreskrivna fristen 16pt ut,
och, i punkt 52 i ndmnda beslut, att regel 50.1 tredje stycket i samma forordning tillit nya bevis under
forutsattning att fraga var om kompletterande bevis.

Overklagandenimnden papekade, i punkt 53 i det 6verklagade beslutet, att det tydligt framgick av
uttrycket "kompletterande” att kompletterande bevis maste anses vara utfyllande omstdndigheter och
inte den huvudsakliga bevisningen. Om saledes inga bevis for verkligt bruk ingetts inom den
foreskrivna tidsfristen eller om de bevis som lagts fram var uppenbart otillrickliga eller saknade
relevans, kunde inte parten soka avhjilpa detta genom mdojligheten att inkomma med bevis for
verkligt bruk for forsta gangen eller den huvudsakliga bevisningen sedan fristen harfor lopt ut.

Overklagandenimnden papekade dven, i punkt 54 i det 6verklagade beslutet, att regel 22.2 i forordning
nr 2868/95 ska forstds sa, att inget utgor hinder mot att beakta kompletterande bevisning som helt
enkelt lagts till annan bevisning som getts in inom den foreskrivna fristen, ndr skilet till
kompletteringen inte &r att den inledande bevisningen é&r irrelevant, utan att den funnits otillracklig.
Detta resonemang, som enligt Overklagandendmnden péa intet sitt gor regel 22.2 i forordningen
overflodig, giller i dn hogre grad nidr innehavaren av gemenskapsvarumirket inte missbrukat
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foreskrivna tidsfrister genom medvetna forhalningstaktiker eller genom att vara uppenbart oaktsam,
och ndr den kompletterande bevisningen som getts in endast utgor stod for uppgifter som redan
framgar av de skriftliga inlagor som ingetts inom den foreskrivna fristen.

Overklagandenimnden drog hirav slutsatsen, i punkt 56 i det 6verklagade beslutet, att bilagorna 6
och 7 till inlagan med grunderna for overklagandet som getts in av klaganden for att provas av
overklagandendmnden, skulle avvisas av foljande skal:

”Angaende de varor som omfattas av klasserna 9 och 25 dr bevisen (bilagorna 6 och 7 till inlagan med
grunderna for 6verklagandet) nya och inte kompletterande. De bevis som avser klader som lagts fram
vid annulleringsenheten saknade uppenbart relevans eftersom de inte giller det aktuella mérket. Inga
bevis har inkommit som avser varor i klass 9. Bevisen ska foljaktligen avvisas.”

Harvid erinrar tribunalen om att enligt artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 ar det visserligen riktigt
att harmoniseringskontoret inte behover beakta omstdndigheter eller bevis som part inte aberopat
eller ingett i ratt tid.

Sasom domstolen har slagit fast foljer det av lydelsen av nimnda bestimmelse att parterna — som regel
och savida inget annat foreskrivs — har majlighet att dberopa omstdandigheter och inge bevisning dven
efter utgangen av de tidsfrister som géller enligt bestimmelserna i ovanndmnda forordning, och att
harmoniseringskontoret inte pa nagot sitt dr forhindrad att beakta omstdndigheter och bevisning som
saledes har aberopats respektive ingetts for sent (dom harmoniseringskontoret/Kaul, punkt 26 ovan,
EU:C:2007:162, punkt 42, dom av den 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringskontoret,
C-621/11 P, REU, EU:C:2013:484, punkt 22, och dom av den 3 oktober 2013,
Rintisch/harmoniseringskontoret, C-122/12 P, REU, EU:C:2013:628, punkt 23).

Genom att det i ovanndmnda bestimmelse anges att harmoniseringskontoret i ett sadant fall "inte
behover” beakta sadana bevis, tillerkdnns harmoniseringskontoret namligen ett stort utrymme for att
skonsmassigt besluta, med angivande av en motivering till sitt beslut, huruvida dessa bevis ska beaktas
eller inte (dom Rintisch/harmoniseringskontoret, punkt 48 ovan, EU:C:2013:628, punkt 24).

Satillvida klagandens andra grund endast avser dverklagandendmndens slutsats att dess behorighet att
gora en skonsmassig bedomning enbart avser de bevis som kompletterar de som redan getts in, men
inte géller de bevis som lagts fram forst vid overklagandet da ingen relevant bevisning lagts fram vid
annulleringsenheten, ska tribunalen enbart gora en provning av huruvida overklagandendmnden
gjorde en riktig bedomning d& den fann att dessa bevis skulle avvisas.

Det ska hédrvid erinras om att domstolen i punkterna 32 och 33 i domen
Rintisch/harmoniseringskontoret, punkt 48 ovan (EU:C:2013:628), fann f6ljande:

732 Av lydelsen i regel 50.1 tredje stycket i [forordning nr 2868/95] framgar att 6verklagandendmnden,
om Overklagandet giller ett beslut av invindningsenheten, ska begriansa provningen av
overklagandet till de sakforhéallanden och de bevis som ldggs fram inom de tidsfrister som
faststdllts av invindningsenheten, savida inte nimnden anser att ytterligare eller kompletterande
sakforhallanden och bevis bor beaktas i enlighet med artikel [76.2] i forordning nr [207/2009].

33 Saledes foreskriver [forordning nr 2868/95] — uttryckligen — att dverklagandendmnden, nér den
provar ett 6verklagande av ett beslut fran en invdndningsenhet, forfogar 6ver det utrymme for
skonsmaéssig bedomning som foljer av regel 50.1 tredje stycket i [forordning nr 2868/95] och
artikel [76.2] i forordning nr [207/2009] ndr det giller att besluta huruvida ytterligare eller
kompletterande sakférhallanden och bevis som inte har aberopats respektive ingetts inom de
tidsfrister som faststillts av invidndningsenheten ska beaktas.”
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Saledes papekade generaladvokaten Sharpston foljande i fotnot 23 i sitt forslag till avgorande i malet
Rintisch/harmoniseringskontoret, punkt 48 ovan (EU:C:2013:628): "[d]e olika sprakversionerna av regel
50.1 tredje stycket [i forordning nr 2868/95] Overensstaimmer inte till fullo”, och ”[i] exempelvis den
franska texten hdnvisas det till ’faits et preuves nouveaux ou supplémentaires’ och i den nederlandska

»”»

texten star det "aanvullende feiten en bewijsstukken’.

Det ska hirvidlag tillaggas att uttrycket “faits ou preuves nouveaux”, i den meningen att ingen
omstiandighet och inget bevis hade lagts fram inom ramen for forfarandet vid en ldgre instans, varken
forekommer i den engelska sprikversionen (additional or supplementary facts and evidence), den tyska
versionen (zuzitzliche oder erginzende Sachverhalte und Beweismittel), den danska versionen
(yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser), den estniska versionen (lisa- voi tdiendavaid
fakte ja toendeid), den spanska versionen (hechos y pruebas adicionales), den italienska versionen
(fatti e prove ulteriori o complementari), den portugisiska versionen (factos adicionais ou
suplementares), den tjeckiska versionen (dalsi nebo doplnkové skutecnosti a diikazy), och inte heller i
den svenska versionen (ytterligare eller kompletterande sakforhéallanden och bevis).

Det foljer av de olika sprikversionerna att nya bevis, i den mening som avses i den franska versionen,
maste vara komplement till bevis som redan lagts fram. Salunda framholl generaladvokaten Sharpston i
punkt 66 i sitt forslag till avgorande i malet Rintisch/harmoniseringskontoret, punkt 48 ovan
(EU:C:2013:628) att "det [dr] uppenbart att annan bevisning méste ha ingetts i ett tidigare skede av
forfarandet for att bevis ska kunna betecknas pa det sittet [sdsom ytterligare eller kompletterande]”.

Denna tolkning, som foljer av punkt 33 i domen Rintisch/harmoniseringskontoret, punkt 48 ovan
(EU:C:2013:628), giller aven i forhallande till overklagandendmndens utrymme for skonsmaéssiga
bedomningar, och kan saledes inte avse bevis som ingetts for forsta gangen vid 6verklagandendmnden
nér ingen bevisning ingetts vid annulleringsenheten.

I forevarande fall ska det noteras att klaganden, inom ramen for forfarandet vid annulleringsenheten,
vid upprepade tillfillen (ndmligen den 8 januari, den 28 juli, den 29 oktober 2010 och den
4 mars 2011) kunde ha lagt fram omstédndigheter och bevis for att styrka verkligt bruk av det
omstridda market for de tre varuklasser market registrerats for.

Aven fér det fall att klaganden inkommit med bevis i férhdllande till motorcyklar i klass 12, delar
tribunalen 6verklagandendmndens slutsats att de bevis som avsag kldder i klass 25 och som aberopats
vid annulleringsenheten uppenbarligen saknade relevans, eftersom de inte avsdg det omstridda mérket
(punkt 56 i det overklagade beslutet). Dessutom forefoll figurelementen knappt lasbara, och inga bevis
hade lagts fram for varor i klass 9. Ddarmed avvisades dessa bevis.

Det kan ndmligen konstateras att eftersom klaganden inom ramen for forfarandet vid
annulleringsenheten inte inkommit med nagon omstindighet eller bevisning i férhallande till de varor
som omfattas av klasserna 9 och 25, kan inte klaganden avhjilpa denna underlatenhet genom att
inkomma med bevis for forsta gangen vid 6verklagandendmnden for att styrka verkligt bruk av det
omstridda varumarket for varor som tillhor de tva klasserna.

Harvidlag ska det dessutom noteras att klaganden, som svar pa en fraga fran tribunalen vid
forhandlingen, ingalunda kunnat referera till de bilagor som ingetts till annulleringsenheten, och som
skulle visa att den slutsats 6verklagandendmnden dragit i punkt 56 i det 6verklagade beslutet — dar
det framgér att klaganden inte inkommit med nagon bevisning for verkligt bruk av det omstridda
varumadrket i forhéllande till de varor som omfattas av klasserna 9 och 25 — var felaktig.

Klaganden har endast hénvisat till en “katalog over Benelli-tillbehor och -klader 2008/2009 med
upprédkning av reservdelar och klader (utan nagon) hanvisning till MOTOBI”, och ombett tribunalen
att sjalv prova huruvida denna slutsats var felaktig, men utan att aberopa nagon sarskild handling som
kunde utgora bevis for det fel tribunalen pastods ha gjort sig skyldig till.
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Det kan emellertid konstateras att d&ven om denna katalog faktiskt hanvisar till Benelli, sa forekommer
déremot inte det omstridda varumarket nagonstans i de handlingar som ingér i den katalog som avses i
punkt 60 ovan.

Harav foljer att overklagandendmnden inte begick nagot fel som paverkar lagligheten hos det
overklagade beslutet, da overklagandendmnden fann att klaganden inte inkommit med nagon
bevisning for verkligt bruk av det omstridda varumairket i forhéallande till de varor som omfattas av
klasserna 9 och 25 under forfarandet vid annulleringseneheten.

Det foljer av samtliga ovanstaende 6verviganden att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den
andra grunden.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009

Klaganden har i huvudsak invint mot att 6verklagandendmnden fann att de bevis klaganden inkommit
med till overklagandenimnden var otillrackliga for att péavisa verkligt bruk av det omstridda
varumadrket.

Tribunalen erinrar hérvid om att det framgar av skil 10 i férordning nr 207/2009 att lagstiftaren har
ansett det vara berittigat att skydda ett gemenskapsvarumirke endast i den utstrickning som det
faktiskt anvénds. I enlighet med detta skal foreskriver artikel 51.1 a i ndmnda forordning att efter
ansokan till harmoniseringskontoret, ska de rdttigheter som tillhér en innehavare av ett
gemenskapsvarumairke forklaras upphdavda om varumérket under en sammanhéingande femarsperiod
inte har varit i verkligt bruk inom unionen fér de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och
det inte finns skalig grund for att varumairket inte anvédnts. Denna bestimmelse anger dven att om
bruket av varumirket pabodrjas eller aterupptas inom en tremanadersperiod fore ansokan om
upphédvande, och denna tremanadersperiod inleds tidigast vid utgdngen av den sammanhingande
femarsperiod under vilken maérket inte anvints, ska emellertid anvindningen ldmnas utan avseende
om forberedelserna for att inleda eller ateruppta den vidtogs forst efter det att innehavaren fick
kdnnedom om att en ans6kan om upphédvande kunde komma att goras.

Regel 22.3 i forordning nr 2868/95, som enligt regel 40.5 i samma forordning ar tillimplig pa
upphédvandeforfaranden, foreskriver att bevis som ska ldggas fram for att pavisa anvindning ska
innehalla uppgift om plats, tid, omfattning och typ av anvindning av det omstridda varumérket (dom
av den 10 september 2008, Boston Scientific/harmoniseringskontoret — Terumo (CAPIO), T-325/06,
EU:T:2008:338, punkt 27, och dom av den 24 maj 2012, TMS
Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/harmoniseringskontoret — Comercial Jacinto Parera
(MAD), T-152/11, EU:T:2012:263, punkt 17).

Ratio legis for kravet att ett varumirke verkligen ska ha anvints for att det ska skyddas genom
unionsratten grundar sig pa att harmoniseringskontorets register inte ska likstdllas med en strategisk
och statisk deponering som ger en inaktiv innehavare ett legalt monopol utan tidsbegransning. I
enlighet med skél 10 i forordning nr 207/2009 ska registret tvirtom, pa ett verklighetstroget sitt,
aterspegla de tecken som foretagen faktiskt anvinder p& marknaden for att sérskilja sina varor och
tjanster i det ekonomiska livet (se dven, for ett liknande resonemang, beslut av den 27 januari 2004,
La Mer Technology, C-259/02, REG, EU:C:2004:50, punkterna 18-22).

Vid tolkningen av begreppet "verkligt bruk” ska det beaktas att ratio legis for kravet att det omstridda
varumérket maste vara i verkligt bruk ar att syftet varken ar att uppskatta hur framgéangsrikt ett foretag
ar eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumérkesskydd at
kommersiellt utnyttjande som sker i stor omfattning (se dom MAD, punkt 66 ovan, EU:T:2012:263,
punkt 18 och dér angiven réttspraxis).
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Det foljer saledes av punkt 43 i domen Ansul av den 11 mars 2003 (C-40/01, REG, EU:C:2003:145) att
kravet pa verkligt bruk dr uppfyllt nir ett varuméirke anviands i enlighet med dess grundliggande
funktion, som dr att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjanster for vilka det har
registrerats i syfte att skapa eller bibehélla avsattningsmojligheter for dessa varor och tjénster. Detta
krav dr inte uppfyllt ndr varumarket anvéinds pa ett fiktivt sitt som enbart har till syfte att bibehalla
ratten till varumarket. Villkoret om verkligt bruk av varumarket forutsiatter dessutom att varumérket,
sasom det dr skyddat inom det relevanta omradet, anvinds offentligt och utit (se dom MAD,
punkt 66 ovan, EU:T:2012:263, punkt 19 och dér angiven rattspraxis; se dven, analogt, dom Ansul, se
ovan, EU:C:2003:145, punkt 37).

Bedomningen av huruvida det foreligger verkligt bruk av ett varumérke ska baseras pa samtliga fakta
och omstindigheter som kan styrka att varumérket har utnyttjats i néringsverksamhet. Sadana
omstiandigheter dr i synnerhet anvindning som anses motiverad i den berdrda ekonomiska sektorn for
att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som skyddas av varumarket, dessa
varors eller tjdnsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumarket har
anvénts (se dom MAD, punkt 66 ovan, EU:T:2012:263, punkt 20 och dir angiven réttspraxis; se éven,
analogt, dom Ansul, punkt 69 ovan, EU:C:2003:145, punkt 43).

Nar det giller fragan i vilken omfattning det omstridda varumaérket har anvénts, ska hénsyn sérskilt tas
till dels den forsdljningsvolym som all anvdndning motsvarar, dels till hur lange och hur ofta nimnda
varumirke har anvénts (se dom MAD, punkt 66 ovan, EU:T:2012:263, punkt 21 och dir angiven
rattspraxis).

Vid provningen, i ett enskilt fall, av huruvida verkligt bruk har gjorts av ett gemenskapsvarumarke, ska
det goras en helhetsbedomning med beaktande av samtliga relevanta omstindigheter i det aktuella
fallet. I denna bedomning ingéar att det foreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas.
Séledes kan en lag forsiljningsvolym for de varor som saluforts under varumirket kompenseras av att
market tidigare har anvdnts mycket intensivt eller regelbundet och omvint. Den omsittning som
uppnatts och den kvantitet varor som har sélts under det omstridda varumirket kan inte heller bli
foremal for en absolut bedomning utan att de jamfors med andra relevanta omstindigheter, sasom
forsédljningsvolymen, produktions- och saluféringskapaciteten eller diversifieringen hos det foretag som
utnyttjar varumérket samt de egenskaper som varorna eller tjdnsterna har pa den relevanta marknaden.
Domstolen har darfor papekat att det inte &r nodvéndigt att anvdndningen av det omstridda
varumadrket alltid ar kvantitativt betydande for att den ska kunna anses utgora verkligt bruk. Till och
med en ytterst liten anvindning kan séledes anses vara tillracklig for att det ska anses vara fraga om
verkligt bruk. Detta forutsitter att anvidndningen kan anses vara motiverad inom den berérda
ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som
skyddas av varumirket (se dom MAD, punkt 66 ovan, EU:T:2012:263, punkt 22 och dir angiven
rattspraxis).

Domstolen tillade &ven, i punkt 72 i domen Sunrider/harmoniseringskontoret av den 11 maj 2006
(C-416/04 P, REG, EU:C:2006:310) att det inte var mojligt att a priori abstrakt faststilla vilken
kvantitativ grins som ska anvidndas vid provningen av huruvida kravet pa verkligt bruk ar uppfyllt,
och det gar saledes inte att faststéilla en de minimis-regel, eftersom en sadan inte skulle gora det
mojligt for harmoniseringskontoret eller, efter overklagande, tribunalen att bedéma samtliga
omsténdigheter i den tvist som de har att prova. Domstolen fann saledes att till och med en mycket
liten anvdndning av varumdirket kan vara tillriacklig for att styrka att kravet pa verkligt bruk é&r
uppfyllt, ndr anvindningen svarar mot ett verkligt kommersiellt berittigande (se dom MAD, punkt 66
ovan, EU:T:2012:263, punkt 23 och dar angiven rattspraxis).
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Ju mer begridnsad den forsdljningsvolym som foljer av anvandningen av varumirket &r, desto mer
nodvandigt blir det emellertid att innehavaren av varumaérket lamnar ytterligare uppgifter som gor det
mojligt att skingra eventuella tvivel avseende huruvida varumirket i fraga verkligen har anvints (dom
av den 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/harmoniseringskontoret — Capela & Irmaos
(VOGUE), T-382/08, EU:T:2011:9, punkt 31).

Tribunalen har for ovrigt papekat att det inte kan visas att ett varumarke verkligen har anviants genom
antaganden eller presumtioner, utan det ska finnas konkreta och objektiva omstandigheter som visar
att varumairket faktiskt och i tillracklig omfattning har anvints pa den relevanta marknaden (se dom
MAD, punkt 66 ovan, EU:T:2012:263, punkt 24 och dér angiven réttspraxis).

Det édr mot bakgrund av dessa Overviganden som tribunalen kommer att prova huruvida
overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den faststéllde annulleringsenhetens beslut, och
fann att det omstridda varumérket inte varit féremal for verkligt bruk under den femarsperiod som
foregick ansokan om upphdvande av market.

Ansokan om upphédvande inkom den 22 december 2009. Den femarsperiod som avses i artikel 51.1 a i
forordning nr 207/2009 och som tribunalen erinrat om i punkt 16 ovan, stracker sig, vilket
overklagandendmnden med ritta papekade i punkt 32 i det 6verklagade beslutet, saledes fran och med
den 22 december 2004 till och med den 21 december 20009.

Inom ramen for det administrativa forfarandet vid annulleringsenheten aberopade klaganden foljande
bevis angaende bruk av det omstridda varumérket:

— deltagande vid EICMA-missan (ar 2003):

— utdrag fran webbplatsen www.cyperscooter.it med en hidnvisning till MOTOBI-motorcyklar vid
EICMA-madssan ar 2003,

— utdrag fran webbplatsen www.eicma.it med information om EICMA-missan ar 2010.
EICMA-missan ér en utstillning for motorcyklar i Milano. Det finns ingen héanvisning till
MOTOBL

utdrag fran webbplatser angdéende MOTOBI-motorcyklar (ar 2004):

— utdrag fran webbplatsen www.pakautocar.com med tva bilder forestillande motorcyklar. Enligt
rubriken for denna webbplats ror det sig om ’bakgrundsbilder av MOTOBI-motorcyklar’,

— utdrag fran webbplatsen www.motorcyclespecifications.info/Motobi_Velvet400.html med
teknisk information om en MOTOBI-skoter (ar 2004), och

— utdrag fran webbplatsen www.bikez.com med teknisk information om en skoter '"Motobi Adiva
150’ (ar 2004) och en skoter 'Motobi Adiva 125" (ar 2004) .

bestillning (15 oktober 2009):

— bestillning fran Keeway France SAS adresserad till Benelli Q.J. Srl, av 26 stycken skotrar Pepe
50 mirkta MOTOBI, for den franska marknaden. Bestdllningen &r undertecknad av
‘verkstillande direktoren’. Handlingen ar daterad till den 15 oktober 2009. Skrivelse fran en
man med efternamnet Pan, fran Keeway France SAS, ddr det framgar att det &r han som har
undertecknat Keeways bestillning,
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— skrivelse av den 25 november 2009 fran Benelli Q.]. Srl (undertecknad av stillféretradaren och
verkstillande direktoren for Benelli) som svar pa bestéllningen, dar det framgar att bolaget
kunde leverera skotrarna fore utgangen av juli manad 2010.

fakturor (ar 2010):

— faktura utstdlld av Benelli Q.]. Srl till Keeway France den 20 juli 2010 for forséljning av en
'Velvet 125 cc black Motobi’, till ett belopp av 680euro, till vilken det bifogats ett
transportdokument,

— faktura utstélld av Benelli Q.]J. Srl till Motor Show Center Sport Srl i Milano den 30 juni 2010,
for forsdljning av tre motorcyklar till ett belopp av 3448 euro, till vilken det bifogats tva
transportdokument — det ena daterat till den 2 juli 2010 for tva "Velvet 125 nero Motobi’, och
det andra daterat till den 30 juni 2010 for tre '49x on road nero — Motobi’.

bilder (ej daterade):

— fyra bilder av motorcyklar méarkta 'MOTOBI:

— utvalda bilder av 'Velvet Motobi’ fran Google.
aterforséljning av MOTOBI-reservdelar (ej daterade):

— utdrag  fran  webbplatsen = webcache.googleusercontent.com  med information om
MOTOBI-reservdelar. Det framgar att ‘Motobi grundades ar 1950 av en av de sex brdderna
Benelli, och tillverkade motorcyklar sedan drygt 20 ar innan fabriken lades ned’.

— andra utdrag frdn webbplatser (eBay, motorcycles.shop, webcache.googleusercontent.com,
justgastanks.com) som utpekar tredje parter som séljer dldre MOTOBI-reservdelar eller
begagnade MOTOBI-motorcyklar. Utskrifterna ar fran den 29 oktober 2010.

kataloger:

— kataloger 6ver Benelli-motorcyklar som visar bilder av varor med beteckningarna Velvet och
Adiva. Enligt innehavaren av gemenskapsvarumairket ar katalogerna fran ar 2004. Detta datum
framgar emellertid inte av katalogerna. Miérkesinnehavaren har dven inkommit med kataloger

som visar co-branding av MOTOBI med Velvet och Adiva. Foljande kdnnetecken syns pa forsta
sidan:

— katalog 6ver Benelli-tillbehor och -klader aret 2008/2009 med uppréikning av reservdelar och
klader. Det finns ingen hanvisning till MOTOBL
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om foretaget:

— utdrag fran webbplatsen webcache.googleusercontent.com med information om Benelli Adiva
150 och Benellis historia, och sérskilt om 'utbudet av Benelli-motorcyklar ar 2005’. Utdragen
innehaller nagra bilder, men dér finns ingen information om mirket MOTOBI - férutom en
hanvisning till det faktum att MOTOBI och Benelli producerade cirka 300 motorcyklar per dag
ar 1962. Enligt innehavaren av gemenskapsvarumirket visar dessa utdrag att Benelli tillverkar
Adiva-motorcyklar, som dven ar co-brandade med MOTOBIL

— pressmeddelande fran internet av den 15 september 2005, med information om att Benelli kopts
upp av ett kinesiskt bolag, och utdrag fran webbplatsen www.twowheelsblog.com innehéllande
en artikel med rubriken ’Benelli i kris: bolaget minskar sin produktion och d@mnar flytta till
Kina’ (olésligt datum),

— utdrag fran webbplatsen www.benelliclub.net med information om Benelli Motobi Club GB,
utskrivet den 29 oktober 2010,

— utdrag frdn webbplatser angdende Benelli-muséet, som innehar MOTOBI-motorcyklar,
utskrivna den 29 oktober 2010.”

Dartill inkom klaganden med ytterligare bevis till 6verklagandendmnden, vilka 6verklagandendmnden
provade i punkterna 59-67 i det dverklagade beslutet enligt vad som f6ljer nedan.

Overklagandenimnden fann att den faktura som &beropats som bilaga 1 till inlagan med grunderna for
overklagandet var daterad till den 2 augusti 2010, vilket foll utanfér den relevanta tidsperioden, och
den avsag forsiljningen av tre skotrar till ett enhetspris om 680 euro, vilket var ett litet antal.
Overklagandenimnden framhéll direfter att de intyg som aberopats som bilaga 2 till nimnda inlaga
var vaga och inte pd nagot sitt visade att varorna hade salts, utan endast att de hade tillverkats.
Bilaga 3 avsdg inte varor av mirket PESARO B MOTOBI Bilaga 4 avsag rdtten att anvidnda
logotyperna Benelli och MotoBi vid utstéllningar som planerades for ar 2005, utan att anvandning av
dessa logotyper hade styrkts. Bilaga 5 inneholl en artikel pa engelska om mérket MOTOBL:s historia.
Det sista datumet som omndmndes dar var fran ar 1972. Denna bilaga inneholl dven icke-daterade
fotografier av skotrar. Bilaga 8 inneholl icke-daterade fotografier av motorcyklar. Bilaga 9 inneholl
icke-daterade fotografier av skotrar, framkallade ar 2011. Bilaga 10 inneholl tekniska specifikationer
for tva MOTOBI-modeller fran ar 2004. Slutligen inneholl bilaga 11 tidningsartiklar om och
fotografier av motorcyklar kallade ”benelli”, men utan att market PESARO B MOTOBI ndamndes.

Tribunalen konstaterar foljaktligen — dels av de skél som annulleringsenheten uppgett och som aterges
i punkt 16 i det 6verklagade beslutet, dels av de skil som overklagandendmnden uppgett och som
anges i punkterna 59-68 i nimnda beslut — att samtliga bevis som klaganden ingett inom ramen for
det administrativa forfarandet uppenbarligen inte styrker verkligt bruk av det omstridda varumérket.

Saledes gjorde harmoniseringskontoret en riktig bedémning da den fann att de flesta av de handlingar
som klaganden ingett for att styrka verkligt bruk av det omstridda varumérket saknade bevisvirde,
antingen pa grund av att de inte var daterade eller hanforde sig till datum fore eller efter den relevanta
tidsperioden, eller pa grund av att de inte inneholl nagon hanvisning till det omstridda varumarket eller
bestod av icke-daterade fotografier som inte kunde kontrolleras mot andra handlingar sasom
varukataloger eller referenslistor. Ingen handling inneholl uppgifter om omsittning eller
forsaljningssiffror 6ver varor med varumaérket under den relevanta tidsperioden.
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De enda handlingar klaganden ingett till 6verklagandendmnden som héanfor sig till den relevanta
tidsperioden (se punkt 77 ovan) dr namligen foljande: en bestéllning fran den 15 oktober 2009 av 26
skotrar av miarket MOTOBI, atfoljd av en svarsskrivelse av den 25 november 2009 och som resulterat
i en enda faktura, som &r daterad till den 20 juli 2010, vilket &r efter den relevanta tidsperioden, och
som avser en enda skoter — inte 26.

Aven om bestillningen fran den 15 oktober 2009 av 26 skotrar av mirket MOTOBI hinfér sig till den
relevanta tidsperioden for att bevisa verkligt bruk av mirket, ska det likvél konstateras att klagandens
svar pa denna bestillning kom vid en tidpunkt da klaganden nyligen meddelats om intervenientens
ndra forestiende upphivandeforfarande (se punkt 5 ovan), och att dessa bevis faller inom den
tremanadersperiod som foregar ansokan om upphévande i enlighet med artikel 51.1 a sista meningen i
férordning nr 207/20009.

Vad for det forsta avser klagandens argument att denna skulle ha inkommit med ett stort antal bevis,
konstaterar tribunalen, vilket klaganden ocksa medgett, att enbart det faktum att klaganden inom
ramen for det administrativa forfarandet har inkommit med “ett stort antal bevis” dr ovidkommande
for att styrka att det omstridda varumirket verkligen anvints. Fragan huruvida verkligt bruk har
styrkts beror ndamligen inte pa méngden bifogade handlingar, vilket géller i &n hogre grad nér dessa
inte innehaller nagon hénvisning till det omstridda figurmarket eller ndr néstan samtliga handlingar
hinfor sig till tiden fore eller efter den relevanta tidsperioden, utan pa handlingarnas kvalitet och
relevans for att klaganden ska kunna styrka sadant verkligt bruk, eftersom sadant bruk inte kan
presumeras pa grundval av otillrdcklig och fragmentarisk bevisning.

Genom att stodja sig pa handlingar som hanfor sig till tiden fore eller efter den relevanta tidperioden
och hdvda att ”"det maste antas att dessa handlingar ocksa har en effekt for den relevanta
tidsperioden”, dr det dessutom uppenbart att klaganden begér tva fel. Det forsta felet ar att klaganden
havdat att handlingar som inte hdnfor sig till den relevanta tidpunkten ska beaktas for att bevisa att det
omstridda varumairket verkligen anvénts, och det andra felet &r att klaganden pastatt att ett dylikt bevis
kan utgoras av enkla presumtioner eller antaganden, i strid med den réttspraxis som tribunalen erinrat
om i punkt 75 ovan.

I punkt 31 i beslutet La Mer Technology, punkt 67 ovan (EU:C:2004:50) fann domstolen visserligen att
omstiandigheter som intriffade efter det att ansdkan om upphévande ingetts kan beaktas. Domstolen
preciserade emellertid att sddana omstdndigheter kan gora det mojligt att bekrifta, eller béttre
bedoma, omfattningen av anvindningen av varumirket under den relevanta tidsperioden samt
innehavarens verkliga avsikter under denna period.

Dessutom kan verkligt bruk av det omstridda varumérket inte styrkas genom bevisning som inte
hénfor sig till den relevanta tidsperioden.

I forevarande fall kan det siledes konstateras att de senare handlingar klaganden ingett, saval vid
annulleringsenheten som vid Overklagandendmnden, inte gor det mojligt att béttre beddma
omfattningen av anvidndningen av varuméirket under den relevanta tidsperioden, eftersom de inte
bekriftar nagon information avseende denna period.

Vad for det andra avser klagandens argument att overklagandendmnden inte beaktat ”"betydelsen av
klagandens deltagande vid den internationellt erkinda EICMA-maéssan”, som enligt klaganden &ger
rum i november varje ar och dir klaganden ska ha ndrvarat aren 2003 och 2004, erinrar tribunalen
om att den relevanta tidsperioden ridknas fran och med den 22 december 2004. Aven om man antog
att klaganden deltog vid denna madssa, skulle detta siledes ha skett fore den tidsperiod betréffande
vilken verkligt bruk av det omstridda varumairket ska styrkas.
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P& grund av deltagandet vid denna maéssa aren 2003 och 2004, fanns det omstridda varumérket, enligt
klaganden, pa marknaden under de paféljande éren; denna omsténdighet har emellertid inte pa nagot
satt styrkts och enbart detta deltagande kan inte anses innebdra att klaganden har styrkt att
varumérket verkligen anvénts. Denna slutsats gor sig i én hogre grad géllande mot bakgrund av att
dylik bevisning, i enlighet med den rattspraxis som tribunalen hénvisat till i punkt 75 ovan, inte kan
utgoras av enkla presumtioner eller antaganden.

Vad for det tredje avser klagandens argument att overklagandendmnden inte pa vederborligt sitt
beaktat att de varor som &r mérkta med undervarumirken till MOTOBI — det vill siga Adiva och
Velvet — tillverkades bland annat ar 2004, noterar tribunalen att de bevis som avser dessa
undermaérken inte styrker verkligt bruk av det omstridda varumaérket.

Bilaga 1 till inlagan med grunderna for 6verklagandet, som bestér av en faktura fran den 2 augusti 2010
till Keeway France SAS och som saledes har upprittats vid en senare tidpunkt &n ansdkan om
upphévande, avser forsiljningen av tvd modeller "velvet 125 c. nero — motobi” och en modell "velvet
125 c. grigio — motobi”. Bilagorna 8 och 9 till denna inlaga innehaller fotografier av skotrar och
motorcyklar, och bilaga 10 innehaller tekniska specifikationer for tva motobi-modeller fran ar 2004.

I likhet med vad harmoniseringskontoret har gjort gillande vid forhandlingen, finner tribunalen att inte
heller dessa bevis — till och med om de bedéms sammantaget med de bevis som klaganden ingett vid
annulleringseneheten — styrker att kravet pa verkligt bruk av det omstridda varumérket &r uppfyllt.
Denna slutsats gor sig géllande dels pa grund av att fakturan upprittades efter det att ansokan om
upphédvande getts in, dels pa grund av att denna forsiljning — dven om det antas att detta senare bevis
kunde beaktas — endast dr av symbolisk omfattning.

Vad for det fjarde avser klagandens argument att overklagandendmnden underlatit att beakta att de
varor som omfattas av klass 12, det vill sdga skotrar, inte vanligtvis siljs i stora kvantiteter, noterar
tribunalen f6ljande. De handlingar som klaganden ingett och som hénfor sig till den relevanta
tidsperioden uppger inte nagon forsdljning av skotrar, och den enda forsdljning som framgar av
handlingarna i malet, och som ndmns i punkt 38 i det 6verklagade beslutet, har skett efter denna
period.

Klaganden har pastatt att marknaden foér skotrar inte utmirks av hoga forsiljningssiffror. Aven om det
antas att sa dr fallet, har klaganden likvdl inte visat nagon forséljning alls under den relevanta
tidsperioden, men en bestéllning av 26 skotrar som skett vid ett enda forsdljningstillfille. Det kan
saledes konstateras att d&ven om detta enda forsdljningstillfille hade beaktats som bevis for verkligt
bruk av det omstridda varumairket, var denna forséljning uppenbart otillracklig som sadan bevisning.
Dessutom édr dven den tillkommande fakturan fran den 30 juni 2010 for den bestillning Motor Show
Center Sport Srl i Pesaro gjort for forséljning av tre skotrar till ett belopp av 3 448,14 euro uppréttad
efter den relevanta tidsperioden, den omndmner endast Motobi, och dven om det antas att den ska
beaktas sa visar den endast pa en symbolisk anvandning av sistndmnda varumarke.

Sasom domstolen har funnit ska begreppet verkligt bruk emellertid anses innebéra en anvdandning som
inte ar fiktiv och som inte enbart har till syfte att bibehalla rétten till varumarket (dom Ansul, punkt 69
ovan, EU:C:2003:145, punkt 36).

Vad for det femte avser de intyg fran anstillda hos klaganden som getts in vid 6verklagandenamnden
(se punkt 57 i det 6verklagade beslutet) och som kommer fran bolaget sjélvt, har tribunalen funnit att
for att bedoma handlingars bevisvirde ska det forst provas om uppgifterna i handlingen &r sannolika.
Vidare ska hédnsyn tas till bland annat handlingens ursprung, omsténdigheterna kring dess
utarbetande, vem det ar stéllt till samt fragan huruvida handlingen till sitt innehall verkar rimlig och
tillforlitlig (dom Salvita, punkt 23 ovan, EU:T:2005:200, punkt 42, och dom av den 16 november 2011,
Dorma/harmoniseringskontoret — Puertas Doorsa (doorsa FABRICA DE PUERTAS AUTOMATICAS),
T-500/10, EU:T:2011:679, punkt 49).
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I forevarande fall kan det konstateras att de olika intygen, alla identiskt avfattade, endast omnamner
fordon med mirket MOTOBI vilka syns pa de bilagda fotografierna och vilka hade utvecklats,
framtagits och marknadsforts av klaganden under aren 2004 och 2005. Med tanke pa att dessa intyg
harror fran klaganden sjélv éar de i sig inte tillrdckliga for att bevisa verkligt bruk av det omstridda
varumirket. De uppgifter som intygen innehaller utgor saledes endast indicier som maste stodjas av
annan bevisning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 15 december 2005,
BIC/harmoniseringskontoret (formen pa en cigarettindare med stift), T-262/04, REG, EU:T:2005:463,
punkt 79).

I avsaknad av annan bevisning som kan stddja de uppgifter som framgar av intygen, som skulle kunna
styrka tillverkning och forséljning av varor forsedda med det omstridda varumirket, kan saledes dessa
intyg — provade mot bakgrund av samtliga 6vriga bevis som klaganden inkommit med inom ramen for
det administrativa forfarandet — inte styrka att varumarket verkligen har anvénts under den relevanta
tidsperioden.

Vad slutligen avser klagandens argument att Overklagandendmnden inte gjorde néagon
helhetsbedomning utan separerade de olika bevis som aberopats, konstaterar tribunalen foéljande. Det
ar riktigt att det inte kan uteslutas att flera ssmmantagna bevis kan styrka vissa omstdndigheter, trots
att inget av dessa enskilda bevis taget for sig skulle ricka som bevisning for att uppgifterna ar riktiga
(dom av den 17 april 2008, Ferrero Deutschland/harmoniseringskontoret, C-108/07 P, EU:C:2008:234,
punkt 36).

I forevarande fall kan det emellertid konstateras att en helhetsbedomning av samtliga de bevis
klaganden forebringat inte ger vid handen att nagon faktisk forséljning av skotrar har skett under den
relevanta tidsperioden. Diarfor ar det omdijligt att faststdlla klagandens marknadsandel eller dennes
faktiska ekonomiska verksamhet.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pa den forsta grunden. Séledes ska
overklagandet ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringskontoret och intervenienten har yrkat att
klaganden ska forpliktas att ersétta rattegangskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat maélet, ska
deras yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Benelli Q.]. Srl ska ersitta rittegangskostnaderna.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 2 februari 2016.

Underskrifter
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