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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 4 april 2019*

"EU-varumérke — Upphévandeforfarande — EU-figurméarket TESTA ROSSA — Delvist upphédvande —
Artikel 51.1 a i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i férordning (EU) 2017/1001) — Bevis pa
anviandning — Externt bruk av det omstridda varumarket — Likabehandling”

I malen T-910/16 och T-911/16,
Kurt Hesse, Niirnberg (Tyskland), foretradd av advokaten M. Krogmann,

klagande i mél T-910/16,
Wedl & Hofmann GmbH, Mils (Osterrike), foretritt av advokaten T. Raubal,

klagande i mal T-911/16,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av M. Fischer, i egenskap av
ombud,

motpart,

varvid motparterna i forfarandet vid EUIPO:s overklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen i
mal T-910/16 och i mal T-911/16, var

Wedl & Hofmann GmbH,
och
Kurt Hesse,
angdende Overklaganden av det beslut som meddelades av EUIPO:s o6verklagandendmnd den
5 oktober 2016 (drende R 68/2016-1) om ett upphdvandeforfarande mellan Kurt Hesse och
Wedl & Hofmann,
meddelar
TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden D. Gratsias samt domarna I. Labucka och I. Ulloa Rubio (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

* Rattegangssprak: tyska.
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med beaktande av de 6verklaganden som inkom till tribunalens kansli den 23 december 2016,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelser som inkom till tribunalens kansli den 15 mars 2017,

med beaktande av intervenienternas svarsskrivelser som inkom till tribunalens kansli den
9 mars (mal T-910/16) och den 23 mars 2017 (mal T-911/16),

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrittelsen om att den
skriftliga delen av forfarandet avslutats hade inkommit med nigon begdran om muntlig férhandling,
och av att tribunalen saledes, med tillimpning av artikel 106.3 i tribunalens réttegdngsregler, har
beslutat att avgora malet pa handlingarna,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Wedl & Hofmann GmbH, klagande i mal T-911/16 och intervenient i mal T-910/16, lamnade den
8 juli 2008 in en ansdkan om registrering av EU-varumirke till Europeiska unionens
immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 1994, 11, s. 1; svensk specialutgéva,
omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1), ersatt av Europaparlamentets och radets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta varumirket utgors av nedanstdende figurkdnnetecken, med avseende pa vilket det gjorts
ansprak pa fargerna svart och rott (Pantone 186 C):

e
TESTA ROSSA

Registreringsansokan avsag varor och tjanster i klasserna 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 och 38 i
Nice6verenskommelsen =~ om internationell  klassificering av =~ varor och tjanster vid
varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och motsvarade for var och en
av dessa klasser foljande beskrivning:

— Klass 7: "Kaffekvarnar, ej handdrivna (elektriska)”.
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— Klass 11: "Kaffeautomater (elektriska); elektriska kokredskap, speciellt anordningar for framstéllning
ur varma och kalla drycker; ismaskiner och -apparater.”

— Klass 20: "Mobler.”

— Klass 21: "Redskap for hushallsiéndamal, koksgerdad samt behallare; kaffefilter (icke-elektriska);
kaffekokare (icke-elektriska); kaffekvarnar, handdrivna; glasvaror, porslin, speciellt porslin;
dricksglas.”

— Klass 25: "Klédder, speciellt gymnastik och sportklader, forkladen, skjortor, polotréjor och t-tréjor;
huvudbonader.”

— Klass 28: "Spel och leksaker; Gymnastik och sportartiklar, speciellt golfklubbor, golfbagar, golfbollar,
fotbollar, tennisracketar, tennisbag, tennisbollar, ej ingaende i andra klasser.”

— Klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker; konditorivaror och godsaker, glass; choklad; chokladbaserade
drycker; sotsaker.”

— Klass 34: ”Artiklar for rokare; tandstickor.”

— Klass 38: "Telekommunikation, speciellt upplatande av telekommunikationsanslutningar till ett
globalt datornit.”

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 43/2008 av den
27 oktober 2008. Varumairket registrerades den 11 maj 2009 med nummer 007070519 for de varor
och tjanster som anges ovan i punkt 3.

Kurt Hesse, klagande i mal T-910/16 och intervenient i mal T-911/16, lamnade den 15 oktober 2014 in
en ansOkan om delvist upphivande av det omstridda varumirket med stod av artikel 51.1 a i
férordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i forordning 2017/1001) fér de varor och tjanster som
hénforde sig till klasserna 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 och 38 med undantag av varorna “kaffe, te,
kakao, socker; choklad; chokladbaserade drycker; sotsaker” i klass 30.

Den 17 februari 2015, inom foreskriven frist, yttrade sig Wedl & Hofmann 6ver anvidndningen av det
omstridda varumérket och yrkade att ansokan om upphivande skulle avslas, emellertid utan att ligga
fram samtliga bevis for anvdndning. Wedl & Hofmann skickade bevisen for anvandning med
postforsindelse som ankom till EUIPO den 23 februari 2015, nir tidsfristen hade 16pt ut. Den
10 maj 2015 lade Wedl & Hofmann fram ytterligare handlingar for att styrka verkligt bruk av det
omstridda varumarket.

Den 17 november 2015 upphdvde invindningsenheten Wedl & Hofmanns rittigheter for samtliga
varor och tjanster som avsigs med ansokan om upphdvande med verkan fran och med den
15 oktober 2014.

Den 13 januari 2016 oOverklagade Wedl & Hofmann invindningsenhetens beslut med stod av
artiklarna 58—64 i forordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66-71 i féorordning 2017/1001).

EUIPO:s forsta overklagandendmnd beslutade den 5 oktober 2016 (nedan kallat det o6verklagade
beslutet) att delvis bifalla Wedl & Hofmann o6verklagande och delvis upphdva invindningsenhetens
beslut genom att bibehalla registreringen av det omstridda varumarket for "koksgerad samt behallare;
glasvaror, porslin, speciellt porslin; dricksglas” i klass 21 och ”[k]lader, speciellt forkladen, skjortor,
polotrojor och t-trojor; huvudbonader” i klass 25 (nedan kallade de omstridda varorna i klasserna 21
och 25). Overklagandendmnden fann férst och frimst att den bevisning som lades fram fér sent av
Wedl & Hofmann kunde tas upp till prévning med stod av artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 (nu
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artikel 952 i forordning 2017/1001). I punkt 22 i det Overklagade beslutet erinrade
overklagandendmnden om att artikel 76 i forordning nr 207/2009 gav EUIPO ett utrymme f{or
skonsméssig bedomning for att avgéra om hénsyn skulle tas till omstidndigheter och bevisning som
lagts fram for sent. Overklagandenimnden pépekade ocksé att domstolen i allménhet ansett att det
fortfarande var mojligt att om inget annat foreskrivits anfora faktiska omstdndigheter och ligga fram
bevisning efter sista dag for detta enligt bestimmelserna i férordning nr 207/2009, och att det inte var
forbjudet for EUIPO att ta hédnsyn till faktiska omstdndigheter och bevisning som saledes aberopats
eller lagts fram for sent. Overklagandenimnden understrék vidare att externt bruk av ett varumirke
inte nodvéindigtvis behovde motsvara en anvindning riktad mot slutkonsumenter och att det inte var
uteslutet att det bruk som anforts av Wedl & Hofmann var verkligt enbart pa grund av att de
kommersiella handlingar som bolaget aberopat inte riktade sig till slutkonsumenterna utan till
foretagskunder sasom licenstagare eller franchisetagare. Overklagandenimnden fann dirfoér att
Wedl & Hofmann, med stod av den bevisning som lagts fram, hade styrkt verkligt bruk av det
omstridda varumérket med avseende pa de omstridda varorna i klasserna 21 och 25.
Overklagandenimnden fann slutligen att dessa bevis var otillrickliga for att styrka verkligt bruk av det
omstridda varumarket for de 6vriga varor och tjanster som omfattades av ansdkan om upphédvande.

Parternas yrkanden

Mal T-910/16
Kurt Hesse har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det overklagade beslutet och upphiva Wedl & Hofmanns rittigheter dven for de
omstridda varorna i klasserna 21 och 25, och

— forplikta EUIPO att ersitta rattegangskostnaderna.
EUIPO och Wedl & Hofmann har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta Kurt Hesse att ersitta rattegangskostnaderna.

Mal T-911/16

Wedl & Hofmann har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara eller dndra det 6verklagade beslutet, och
— forplikta EUIPO att ersitta rattegangskostnaderna.
EUIPO och Kurt Hesse har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta Wedl & Hofmann att ersitta rattegangskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Efter att ha hort parterna i denna fraga finner tribunalen att de aktuella mélen bor férenas vad géller
den slutliga domen, i enlighet med artikel 19.2 och artikel 68.1 i tribunalens rittegangsregler.

Tribunalen konstaterar inledningsvis att dverklagandendmnden fann att bevisen fér anvindning visade
att det omstridda varumaérket varit foremal for verkligt bruk for de omstridda varorna i klasserna 21
och 25. Didremot fann Overklagandendmnden att det inte forekommit nagot verkligt bruk av det
omstridda varumairket for dvriga varor och tjanster som omfattades av ansékan om upphivande. Kurt
Hesse har i sitt overklagande yrkat att ansokan om upphévande ska bifallas for alla de varor och
tjianster som avses. Wedl & Hofmann har i sitt 6verklagande yrkat att ansokan ska avslas i sin helhet.

Kurt Hesse har grundat sitt 6verklagande i mal T-910/16 pa en enda grund, avseende ett dsidosédttande
av artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009.

Wedl & Hofmann har anfort tva grunder i mal T-911/16. Den forsta grunden avser ett asidosittande
av artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009, artikel 15.1 a i forordning nr 207/2009 (nu artikel 18.1 a i
forordning 2017/1001) och av regel 40.5 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomférande av radets forordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1) (nu
artikel 19.1 i kommissionens delegerade forordning (EU) 2017/1430 av den 18 maj 2017 om
komplettering av radets forordning nr 207/2009 samt om upphédvande av kommissionens forordningar
nr 2868/95 och (EG) nr 216/96 (EUT L 205, 2017, s. 1)), jamford med regel 22.3 och 22.4 i férordning
nr 2868/95 (nu artikel 10.3 och 10.4 i delegerad forordning 2017/1430). Den andra grunden avser ett
asidoséttande av likabehandlingsprincipen.

Tribunalen anser att den enda grunden i mal T-910/16 och den forsta grunden i mal T-911/16 forst
bor provas tillsammans, eftersom de bada tva avser ett asidosdttande av artikel 51.1 a i férordning
nr 207/2009. Dérefter provas den andra grunden i mal T-911/16.

Tribunalen konstaterar inledningsvis att parterna i forfarandet vid tribunalen inte har bestritt att den
bevisning som Wedl & Hofmann lade fram vid invindningsenheten kan tas upp till prévning.

Kurt Hesse har visserligen angett i punkt 5 i sin inlaga i mal T-911/16, innan han framférde fram sina
argument som syftade till att bestrida Wedl & Hofmanns yrkanden i sak, att "Overklagandet ar
ogrundat om inte annat pa grund av att klaganden lamnade in ... sina bevis for anvindningen ... efter
den 17 december 2015, som [EUIPO] angett som sista dag”. Kurt Hesse har till stod for sina argument
hénvisat till domen av den 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringskontoret (C-621/11 P,
EU:C:2013:484).

I svarsskrivelsen har Kurt Hesse emellertid yrkat att Wedl & Hofmanns dverklagande ska ogillas, inte
att det overklagade beslutet ska upphévas pa grund av att 6verklagandendmnden gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillimpning genom att beakta denna bevisning. Dérfor dr detta resonemang verkningslost
och bor underkénnas.

Ett sadant resonemang kan inte vinna framgéang, dven om sa vore att Kurt Hesses egentliga syfte med
resonemanget var att tribunalen inte skulle ta upp Wedl & Hofmanns 6verklagande till provning utan
faststilla det oOverklagade beslutet av ett annat skdl &n det som Overklagandendmnden anférde i
beslutet. Tribunalen erinrar endast om att den provar lagenligheten av de beslut som fattats av
EUIPO:s instanser. Om tribunalen finner att ett siadant beslut, som o&verklagats till tribunalen, &r
rattsstridigt, ska den ogiltigforklara beslutet i fraga. Tribunalen kan inte ogilla 6verklagandet genom
att ersitta den motivering som lidmnats av EUIPO:s behoriga instans med sin egen (se dom av den
9 september 2010, Axis/harmoniseringskontoret — Etra Investigacion y Desarrollo (ETRAX), T-70/08,
EU:T:2010:375, punkt 29 och dir angiven réttspraxis).
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Den enda grunden i madl T-910/16 och den forsta grunden i mdl T-911/16, avseende ett
asidosdittande av artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009

Kurt Hesse har genom den enda grunden i mal T-910/16 anfort att 6verklagandendmnden borde ha
upphévt alla rattigheter till det omstridda varumaérket.

Wedl & Hofmann har genom den forsta grunden i mal T-911/16 anfort att bolaget lagt fram bevis for
ett verkligt bruk for alla de varor och tjanster for vilka varumirket registrerats, inte enbart for de
omstridda varorna i klasserna 21 och 25.

I artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 anges att efter ansokan till immaterialrattsmyndigheten eller
pé grundval av ett genkdromal i mal om varumérkesintrang ska de réttigheter som en innehavare av ett
EU-varumirke har forklaras upphdvda om varumérket under en sammanhdngande femarsperiod inte
har varit i verkligt bruk i Europeiska unionen for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och
det inte finns skalig grund for att varumairket inte anvénts.

Enligt artikel 15.1 a i férordning nr 207/2009 innefattar bevis pa verkligt bruk av ett EU-varumarke
dven att varumirket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte fordndrar mérkets
sarskiljande egenskaper sa som det registrerats.

Enligt regel 22 i forordning nr 2868/95, som ér tillimplig i ett upphévandeforfarande i enlighet med
regel 40.5 i nimnda foérordning, ska bevis om anviandning av ett varumérke utgoras av information om
plats, tid, omfattning och typ av anvdndning av varumirket och i princip helst begriansas till
inldimnandet av stodjande dokument och sadana saker som forpackningar, etiketter, prislistor,
kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sadana skriftliga yttranden som avses i
artikel 76.1 f i forordning nr 207/2009 (nu artikel 97.1 f i forordning nr 2017/1001) (dom av den
8 juli 2004, Sunrider/harmoniseringskontoret — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02,
EU:T:2004:225, punkt 37, och dom av den 10 september 2008, Boston
Scientific/harmoniseringskontoret — Terumo (CAPIO), T-325/06, ej publicerad, EU:T:2008:338,
punkt 27).

Vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk ska hansyn tas till att syftet med kravet pa att varumarket ska
ha varit foremal for verkligt bruk varken ar att uppskatta hur framgangsrikt ett foretag ar eller att
kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumirkesskydd at kommersiellt
utnyttjande som sker i stor omfattning (se dom av den 8 juli 2004, MFE
Marienfelde/harmoniseringskontoret — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223,
punkt 32 och dir angiven réttspraxis, och dom av den 27 september 2007, La Mer
Technology/harmoniseringskontoret — Laboratoires Goémar (LA MER), T-418/03, ej publicerad,
EU:T:2007:299, punkt 53 och dér angiven rittspraxis).

Enligt rattspraxis ar det fraga om verkligt bruk av ett varumirke nir det anvinds i enlighet med dess
grundldggande funktion, vilken &r att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller tjinster for
vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehalla avsattningsmojligheter for dessa varor eller
dessa tjanster. Detta giller inte fiktiv anvidndning som enbart har till syfte att bibehalla
varumarkesritten (se, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43).
Villkoret om verkligt bruk av varumairket ska vidare anses innebdra ett krav pa att market, sdsom det
ar skyddat inom det relevanta omradet, anvinds offentligt och utat (se dom av den 6 oktober 2004,

Vitakraft-Werke = Withrmann/harmoniseringskontoret -  Krafft (VITAKRAFT), T-356/02,
EU:T:2004:292, punkt 26 och dér angiven rattspraxis, och dom av den 4 juli 2014, Construccion,
Promociones e Instalaciones/harmoniseringskontoret — Copisa Proyectos y Mantenimientos

Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, ej publicerad, EU:T:2014:614, punkt 21 och dar
angiven réttspraxis).
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Bedomningen av huruvida det foreligger verkligt bruk av ett varumérke ska baseras pa samtliga fakta
och omstidndigheter som kan styrka att varumirket har anvdnts i ndringsverksamhet. Sédana
omsténdigheter dr i synnerhet anvindning som anses motiverad i den berérda ekonomiska sektorn for
att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som omfattas av varumaérket, dessa
varors eller tjdnsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumarket har
anvénts (se dom av den 10 september 2008, (CAPIO), T-325/06, ej publicerad, EU:T:2008:338,
punkt 30 och dér angiven rattspraxis).

Verkligt bruk av ett varumirke kan inte visas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska
finnas konkreta och objektiva omstdndigheter som visar att varumérket faktiskt och i tillracklig
omfattning har anvints pd den berérda marknaden (se dom av den 23 september 2009,
Cohausz/harmoniseringskontoret — Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ej publicerad, EU:T:2009:354,
punkt 36 och dér angiven rittspraxis). En helhetsbedomning bor darfor goras, med beaktande av alla
relevanta faktorer i det enskilda fallet, vilket innebdr ett visst samspel mellan dessa faktorer (se dom
av den 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/harmoniseringskontoret— Capela & Irmaos
(VOGUE), T-382/08, ej publicerad, EU:T:2011:9, punkt 30 och ddr angiven rattspraxis).

Tribunalen ska granska 6verklagandendmndens bedomning mot bakgrund av dessa dvervaganden, dels
i fragan om det omstridda varumirket varit foremal for verkligt bruk fér de omstridda varorna i
klasserna 21 och 25, dels i fragan om det omstridda varumaérket inte varit foremal for verkligt bruk for
de 6vriga varor och tjdnster som avses med ansokan om upphévande.

Ansokan om upphdvande av det omstridda varumirket inkom den 15 oktober 2014. Darmed omfattar
den femarsperiod som avses i artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009, sasom o6verklagandendmnden
mycket riktigt framholl i punkt 43 i det overklagade beslutet, perioden fran och med den
15 oktober 20009 till och med den 14 oktober 2014.

For att prova om det omstridda varumiérket varit foremal for verkligt bruk grundade sig
overklagandendmnden pa foljande bevisning som lagts fram av Wedl & Hofmann, sasom den beskrivs
i det overklagade beslutet:

— Skiarmdumpar fran webbplatsen "www.testarossacafe.com” med uppgifter om Wedl & Hofmanns
kedja av kaffebarer i Europa, Asien, Mellandstern och Egypten.

— Tva atergivningar av en fotbollstroja med det omstridda varumirket pa framsidan, i en nagot
andrad form.

— Utskrifter av reklamannonser och fotografier av det omstridda varumérkets kaffebarer i Tyskland,
Ungern och Forenade kungariket.

— Ett e-postmeddelande fran februari 2014 med en bestillningsbekréftelse pad en annons for kaffe av
det omstridda varumarket, till priset av 30 000 euro, i tidskriften Body & Soul.

— En forteckning 6ver det omstridda varumérkets kaffebarer av vilken framgar var de varit beldgna i
Tyskland, Italien, Ungern, Osterrike och Ruménien sedan ar 2009.

— Fyra utskrifter av en annons fran affirskedjan Miiller med reklam for kaffe av det omstridda
varumarket.

— Olika tabeller fran varumairkesinnehavaren med forséljningsoversikter fran aren 2009-2015
avseende varor som omfattas av varumairket, bland annat pappersmuggar, pappersservetter, kaffe,
glas, kapsyler, pennor, bestick, askkoppar, tindare, klockor, nyckelringar och parasoller. Av
tabellerna framgar kvantiteter och forsdljningsvarden for de distribuerade varorna och mottagarna
av dessa varor.
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— Olika tabeller fran varumérkesinnehavaren dir bestéllningar och leveranser av textilier med det
omstridda varumarket redovisas for aren 2010-2012, med uppgifter om priser och mottagare.

— Olika fotografier av kaffebarer med det omstridda varumarket.

— En forteckning for Ruménien 6ver varor som omfattas av det omstridda varumaérket och som siljs
till olika franchisetagare, bland annat sotsaker, porslin, reklamartiklar, pésar, parasoller,
drinkpinnar och kldder sasom forkladen, kepsar eller polotrojor, med uppgifter om priser och
kvantiteter.

— Ett fotografi av tva tdndare med det omstridda varumarket.

— En e-postkonversation mellan W och F, genom vilken F underrdttade W om att Wedl & Hofmann
dnda sedan ar 1998 har haft ett sédrskilt telefonnummer som kan nés fran Frankrike, Tyskland,
Italien och Schweiz.

— En reklambroschyr for det omstridda varumérket med uppgifter om bland annat ursprung och
tillverkningsprocess for det kaffe som omfattas av det omstridda varumérket. I denna broschyr
presenteras ocksa kaffekapslar och andra varor som omfattas av varumirket, till exempel
kaffekoppar och kaffeglas, kaffebryggare, socker i portionsforpackningar, skedar, forkladen,
polotrojor, servitorsvaskor och pappersservetter, och som alla ér forsedda med det omstridda
varumarket.

— En franchisebroschyr f6r det omstridda varumirket som beskriver franchisekonceptet och de olika
varor som saluférs under det omstridda varumarket.

Kurt Hesse har for det forsta anfort att de bevis som lagts fram av Wedl & Hofmann inte kan styrka att
det omstridda varumérket varit foremal for verkligt bruk for de omstridda varorna i klasserna 21
och 25, eftersom dessa bevis for anvindning inte hénfor sig till forséljning till slutkonsumenterna.
Kurt Hesse har i detta avseende anfort att de forsdljningstabeller som Wedl & Hofmann lagt fram
som bevis for anvandning riktar sig till licenstagare och franchisetagare men inte bevisar att varorna
har distribuerats till slutkonsumenter.

EUIPO och Wedl & Hofmann har bestritt Kurt Hesses resonemang.

Tribunalen erinrar om att ett varumairke enligt réttspraxis ska ha anvints offentligt och utat for att det
ska anses ha varit foremal for verkligt bruk (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02,
EU:T:2004:225, punkt 39; se dven, for ett liknande resonemang, dom av den 11 mars 2003, Ansul,
C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 37). Det ar ocksa riktigt att bedomningen av huruvida det foreligger
verkligt bruk av ett varumirke ska baseras pa samtliga fakta och omstindigheter som kan styrka att
varumairket har anvints i ndringsverksamhet. Sddana omsténdigheter dr i synnerhet anvdndning som
anses motiverad i den berérda ekonomiska sektorn for att bibehalla eller skapa marknadsandelar for
de varor eller tjanster som skyddas av varumirket, dessa varors eller tjansters art, marknadens
egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumérket har anvints (se dom av den 8 juli 2004,
VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 40 och dér angiven rattspraxis).

Overklagandenimnden gjorde emellertid en riktig beddmning nir den i punkterna 58 och 59 i det
overklagade beslutet angav att en anvindning utat inte nédvéndigtvis behover innebéra en anvindning
som riktar sig till slutkonsumenterna. Med verkligt bruk av varumirket avses ndmligen den marknad
pa vilken innehavaren av EU-varumirket bedriver sin nidringsverksamhet och pa vilken innehavaren
vill exploatera sitt varumarke. Att anse att anvdndning utat av ett varumadrke, i den mening som avses i
rattspraxis, nodvandigtvis maste innebédra en anvidndning som riktar sig till slutkonsumenterna skulle
innebédra att varumérken som endast anvinds mellan bolag undantas fran tillimpningsomradet for
forordning nr 207/2009. Den relevanta omséttningskrets som ett varumairke riktar sig till omfattar
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namligen inte enbart slutkonsumenter, utan dven specialister, foretagskunder och andra fackmin (se
dom av den 7 juli 2016, Fruit of the Loom/EUIPO - Takko (FRUIT), T-431/15, ej publicerad,
EU:T:2016:395, punkt 49 och dér angiven rattspraxis).

Det ér utrett, och framgar dven av flera handlingar som Wedl & Hofmann lagt fram som bevis for att
det omstridda varumérket har anvints, att Wedl & Hofmann driver en kedja av kaffebarer genom
franchise- och licenstagare och att de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 avyttras pa
slutkonsumenternas marknad genom ndmnda franchise- och licenstagare, inom ramen for franchise-
eller licensavtal. Denna forséljning kan saledes, i enlighet med den réttspraxis som anges ovan i
punkt 38, styrka att det omstridda varumirket har anvénts offentligt och utat. Under dessa
forhallanden har det ingen betydelse att Wedl & Hofmann inte haft direkta kontakter med
slutkonsumenterna.

Denna bedomning péverkas inte av Kurt Hesses argument, att den omstdndigheten att
Wedl & Hofmann ingatt franchise- och licensavtal som medfor flera forpliktelser for licens- och
franchisetagarna i fraga om reklam, marknadsforing och saluforing innebédr att franchise- eller
licensavtalet ska betraktas som ett vanligt anstéllningsforhallande, vilket innebdr att det inte kan vara
fraga om verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15 i forordning nr 207/2009. Ett franchise-
eller licensavtal dr en vanlig organisationsmetod i néringslivet som inte kan betraktas som rent internt
bruk. Tribunalen konstaterar att det pa en sidan marknad som unionsmarknaden &r vanligt att rikta
sig till yrkesverksamma inom sektorn, exempelvis aterforsiljare, med affirshandlingar for att skapa
eller uppritthalla avsédttningsmojlighet for sidana varor som de som dr i fraga i det nu aktuella malet.
Det &r saledes inte principiellt uteslutet att bruk av ett varumérke som styrks genom affirshandlingar
riktade till yrkesverksamma i branschen kan utgéra en anvidndning som é&r foérenlig med varumairkets
grundldggande funktion i den mening som avses i den rdttspraxis som anges ovan i punkt 30 (dom av
den 7 juli 2016, FRUIT, T-431/15, ej publicerad, EU:T:2016:395, punkt 50).

Tribunalen papekar att det i varje fall framgar av bevisningen, i synnerhet tabellerna med uppgifter om
kvantiteter och forsdljningsvirde for de varor som distribuerats under &ren 2009-2015, att
bestéllningarna dven avsdg andra bolag dn franchise- och licenstagare. Det visar att det omstridda
varumdrket har anvéints offentligt och wutdt, och inte enbart inom det foretag som ar
varumairkesinnehavare eller i ett franchise- och licenstagarnatverk.

Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig beddmning nir den fann att villkoret att varumirket
ska ha anvints offentligt och utat var uppfyllt i detta fall.

Kurt Hesse har for det andra gjort géllande att Wedl & Hofmann tillhandahallit varorna i klasserna 21
och 25 i det enda kommersiella syftet att framja andra varor och tjinster som omfattas av det
omstridda varumairket, exempelvis kaffe eller kaffebarer. Under de forutsittningarna bidrar inte
anbringandet av det omstridda varumairket pa dessa varor till att skapa avsdttningsmdjlighet for dessa
varor och inte heller till att for konsumenternas skull sdrskilja dem frén andra varor som hérrdr fran
andra foretag, eftersom dessa varor inte konkurrerar med andra varor och tjanster pd& marknaden.

EUIPO och Wedl & Hofmann har bestritt Kurt Hesses resonemang.

Det framgar av fast rittspraxis att begreppet verkligt bruk ska forstas som en faktisk anvindning som
ar forenlig med varumirkets grundldggande funktion som &r att garantera konsumenten eller
slutanvidndaren varans eller tjanstens ursprung, sa att det ar mojligt att utan risk for forvixling
sarskilja denna vara eller tjanst fran andra med ett annat ursprung (dom av den 11 mars 2003 i
mal C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, punkterna 35 och 36, och dom av den 9 december 2008, Verein
Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, punkt 13).
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Begreppet verkligt bruk innebar att skyddet av varumarket och de verkningar som dess registrering har
i forhallande till tredje man inte kan fortsitta att gélla om varumairket forlorar sitt kommersiella
existensberdttigande, vilket bestdr i att skapa eller bibehalla avsattningsmojligheter for de varor och
tjianster som bar det kdnnetecken som utgor maérket, i forhallande till andra foretags varor och tjénster
(dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 37, och dom av den
9 december 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, punkt 14).

Darfor éar det viktigt, ndar det giller att faststidlla om verkligt bruk har styrkts eller inte, att kontrollera
om foretaget anviander sitt varumairke i syfte att skapa eller att bibehalla avsittningsmojligheter for
sina varor eller tjanster i unionen i forhallande till varor eller tjénster fran andra foretag. S& ar inte
fallet om dessa varor eller tjanster inte konkurrerar med de varor och tjanster som bjuds ut pa
marknaden av andra foretag, det vill sdga om de inte distribueras och inte &ér avsedda att distribueras i
kommersiella forséljningskanaler (dom av den 9 september 2011, Omnicare/harmoniseringskontoret —
Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, ej publicerad, EU:T:2011:452,
punkt 68).

I det nu aktuella fallet dr det visserligen inte uteslutet att det yttersta syftet med att bjuda ut de
omstridda varorna i klasserna 21 och 25 kan vara att skapa incitament for den relevanta
omsittningskretsen att kopa det kaffe som siljs av Wedl & Hofmann, men de distribueras inte som
beloning for inkop av andra varor, sasom kaffe, eller for att framja forsiljning av andra varor. Det
framgar namligen av den bevisning som lagts fram av Wedl & Hofmann, bland annat reklammaterial,
franchisebroschyrer och forsiljningslistor, att de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 bokférs och
bjuds ut separat med andra bestéllningsnummer, kvantiteter och forséljningsvarden dn kaffe, d&ven om
denna vara anses utgora Wedl & Hofmanns framsta vara. Denna forséljning &r en anvandning som
objektivt sett kan skapa eller bibehalla avsdttningsmojligheter for varorna i frdga, och
forsaljningsvolymen dr inte sa liten, med hénsyn till anvindningens varaktighet och frekvens, att den
skulle kunna foranleda slutsatsen att anvindningen varit rent symbolisk, minimal eller fiktiv, i det
enda syftet att upprétthalla skyddet for varumairkesrdttigheterna. Det ror sig foljaktligen om
sjalvstandiga varor med egna avsittningsmojligheter.

Tribunalen framhéller ocksa att de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 konkurrerar med andra
liknande varor pa marknaden, bland annat nér de tillhandahélls av foretag pa kaffemarknaden som
ocksa kan tillhandahalla saddana varor som pappersmuggar, kaffekoppar, glas eller socker i
portionsforpackningar for att frimja forséljningen av huvudvaran, det vill sdga kaffe.

Wedl & Hofmann far siledes genom en sadan anvindning av varumaérket anses ha avsett att bibehalla
avsittningsmojligheter for de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 pa en marknad dér andra foretag
ar ndrvarande.

Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig bedémning nir den fann att handlingarna om
Wedl & Hofmanns anvindning av det omstridda varumaérket bevisade att det omstridda varumarket
inte endast hade anvints internt for de omstridda varorna i klasserna 21 och 25 i det enda syftet att
framja forsdljning av Wedl & Hofmanns 6vriga varor.

Wedl & Hofmann har for det tredje anfort att bolaget lagt fram bevis for att varumérket varit foremal
for verkligt bruk for alla de varor och tjanster varumarket registrerats for, inte enbart for de omstridda
varorna i klasserna 21 och 25. Wedl & Hofmann har gjort géllande att 6verklagandendimnden om den
hade gjort en riktig bedomning av de handlingar som lagts fram som bevis for anvindning borde ha
funnit att tillracklig bevisning for anvindning hade lagts fram for alla varor och tjanster som avses
ovan i punkt 3.

EUIPO och Kurt Hesse har bestritt Wedl & Hofmanns resonemang.
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Tribunalen konstaterar att de handlingar som Wedl & Hofmann lagt fram i det nu aktuella fallet inte
ger stod for att overklagandendmnden gjorde en oriktig bedomning ndr den inte faststillde att
varumairket varit foremal for verkligt bruk for andra varor och tjénster &n de omstridda varorna i
klasserna 21 och 25.

Tribunalen understryker att Wedl & Hofmann sasom Overklagandendimnden mycket riktigt
konstaterade enbart har lagt fram tillrackliga uppgifter vad géller plats, varaktighet och omfattning av
det omstridda varumaérkets anviandning for de omstridda varorna i klasserna 21 och 25, bland annat i
form av tabeller med flera olika uppgifter om datum, land, varor, priser och forséljningsvarde.
Uppgifterna i tabellerna har dessutom styrkts genom annan bevisning, exempelvis fotografier,
reklamannonser, en reklambroschyr och en franchisebroschyr. Wedl & Hofmann har inte lagt fram
nagon bevisning som gor det mojligt att faststdlla att de ovriga varorna och tjansterna har salts inom
unionen under den relevanta perioden. Det ankom pa Wedl & Hofmann att styrka att det omstridda
varumdrket varit foremal for verkligt bruk, det vill sdga ldgga fram en rad bevis som inte vilade pa
sannolikhet eller presumtion utan pa konkreta och objektiva uppgifter, sd att bolag skulle kunna
styrka att varumarket faktiskt och i tillracklig omfattning anvénts pa den berorda marknaden (se, for
ett liknande resonemang och analogt, dom av den 23 september 2009, acopat, T-409/07, ej publicerad,
EU:T:2009:354, punkterna 69 och 70).

Niarmare bestamt ar det for det forsta inte mojligt att ur dessa handlingar hérleda nagot indicium eller
bevis for att varumaérket varit foremal for verkligt bruk nér det géller varor i klasserna 7, 11, 20 och 28.
Tribunalen understryker i detta avseende att Wedl & Hofmann inte har lagt fram nagon faktura,
bestallningssedel, forséljningssiffra, reklamsiffra eller nagon annan uppgift som anger marknadsandelen
for exempelvis kaffekvarnar i klass 7, mobler i klass 20, spel och leksaker i klass 28, kaffeautomater och
elektriska kokredskap i klass 11 eller sportartiklar i bland annat klass 28 som saluforts under det
omstridda varumarket. Nar det géller gymnastik- och sportklader i klass 25 har 6verklagandendamnden
ocksa ratt i sitt papekande i punkt 66 i det dverklagade beslutet att det inte var tillrackligt, for att det
skulle medges att dessa varor varit foremal for verkligt bruk, att enbart ligga fram ett foto av en
fotbollstroja med det omstridda varumaérket, utan ytterligare bevisning.

Nar det for det andra géller varor i klass 34, namligen artiklar for rokare och téndstickor, innehaller
tabellerna visserligen uppgifter om Wedl & Hofmanns forsdljning av tindare och askkoppar, men det
ror det sig om mycket sma eller till och med obetydliga volymer, jamfoért med volymen av andra varor
sasom kaffe, pappersmuggar, kaffekoppar eller kaffeglas. Det ar saledes inte mojligt att utifrdn denna
bevisning avgéra om det ror sig om en tillfillig anvindning, som inte d4r mer &n symbolisk, eller om
en anvandning som dr tillrackligt omfattande for att den ska beaktas.

Bevis for anvindning har for det tredje inte heller lagts fram nir det géller tjanster i klass 38. Det finns
namligen inga uppgifter som styrker att Wedl & Hofmann har tillhandahallit
telekommunikationstjinster. Overklagandenimnden gjorde en riktig bedémning nir den i punkt 67 i
det overklagade beslutet papekade att den enda omsténdigheten att Wedl & Hofmann inréttat ett
telefonservicenummer  inte  bevisar att = Wedl &  Hofmann  har tillhandahallit
telekommunikationstjanster under det omstridda varumairket. Ett telefonservicenummer eller en
direktlinje for kunderna ar namligen inte en sjdlvstindig tjanst som tillhandahalls mot betalning for
tredje mans rdkning och kan inte anses skapa avsittningsmdjligheter, utan kan endast betraktas som
en supporttjanst i anknytning till forséljning av varor som faktiskt saluférs av varuméarkesinnehavaren.
Det finns inga fakturor eller objektiva uppgifter om vilken omséttning som genererats av dessa tjanster,
och inte heller nigra ndrmare uppgifter om datum, kvantitet eller kvalitet for de tjanster som
tillhandahallits. Darfor ar det inte mojligt att enbart utifran den e-postkorrespondens som anges ovan i
punkt 34 dra slutsatsen att det omstridda varumérket varit foremal for verkligt bruk.

W:s begdran om horande ska avvisas, i och med att tribunalen mot bakgrund av vad som anfors ovan
har kunnat uttala sig pa grundval av de yrkanden, grunder och argument som har anforts.

ECLLLEEU:T:2019:221 11



60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

DoMm Av DEN 4. 4. 2019 — MALEN T-910/16 ocH T-911/16
Hesse oct WepL HoemanN moT EUIPO (TESTA ROSSA)

Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig beddmning nir den slog fast att det omstridda
varumarket inte varit foremal for verkligt bruk for andra varor och tjanster 4n de omstridda varorna i
klasserna 21 och 25.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandet i mal T-910/16 inte kan bifallas pa den enda grund som
dberopats av Kurt Hesse, avseende ett dsidosdttande av artikel 51.1 a i foérordning nr 207/2009.
Overklagandet i detta mal ska saledes ogillas.

Det foljer dven av det ovan anforda att overklagandet i mal T-911/16 saledes inte heller kan bifallas
savitt avser Wedl & Hofmanns forsta grund, avseende ett asidoséttande av artikel 51.1 a i forordning
nr 207/2009.

Den andra grunden i mdl T-911/16, avseende ett dsidosdttande av principen om likabehandling

Wedl & Hofmann har genom den andra grunden anfort att det &dr betydligt svarare att styrka verkligt
bruk av ett varumairke som &gs av ett sddant litet foretag som Wedl & Hofmann. Wedl & Hofmann
menar att det 6verklagade beslutet strider mot principen om likabehandling genom de hoga krav som
stélls pa framldggande av bevis for anvdandning.

EUIPO och Kurt Hesse har bestritt Wedl & Hofmanns resonemang.

Enligt fast rdttspraxis innebér likabehandlingsprincipen krav pa att jamforbara situationer inte far
behandlas olika och likasé att olika situationer inte far behandlas lika, sdvida det inte finns sakliga
skal for en siddan behandling (dom av den 17 juli 1997, National Farmers’ Union m.fl., C-354/95,
EU:C:1997:379, punkt 61, och dom av den 16 september 2004, Merida, C-400/02, EU:C:2004:537,
punkt 22).

Tribunalen anser vidare att fragan om ett varumairke varit foremal for verkligt bruk visserligen ska
provas i varje enskilt fall, men att bedomningen inte framst ska goras utifrdn omséttning eller
forsaljningsvolym under den relevanta perioden. Syftet med artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009
och regel 22.3 i forordning nr 2868/95 ar varken att uppskatta hur framgéngsrikt ett foretag &r eller
att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att uteslutande ge varumarkesskydd at kommersiellt
utnyttjande som sker i stor omfattning (se, analogt, dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02,
EU:T:2004:225, punkterna 36—38).

Overklagandenimnden fann emellertid, efter en helhetsbeddmning med hinsyn till alla relevanta
faktorer i det aktuella fallet, att den bevisning som lagts fram av Wedl & Hofmann inte var tillracklig
for att styrka att det omstridda varumarket varit foremal for verkligt bruk for de varor och tjanster
som hor till klasserna 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 och 38, utom for de omstridda varorna i klasserna 21
och 25.

Bedomningen av huruvida det foreligger verkligt bruk av ett varumaérke far dessutom inte leda till att
sma och stora foretag behandlas olika, eftersom en sddan bedomning ska baseras pa samtliga fakta
och omstidndigheter som kan styrka att varumirket har anvdnts i ndringsverksamhet. Sédana
omstdndigheter &r 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 varumaérket, dessa
varors eller tjdnsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumarket har
anvénts (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 40).

Foljaktligen kan det inte slas fast att bedomningen av huruvida det foreligger verkligt bruk av ett
varumirke har inneburit olika behandling beroende pa storleken pa det foretag som innehar
varumairket, eftersom denna bedémning foretas mot bakgrund av samma objektiva kriterier som
beskrivs ovan i punkt 68, oavsett foretagets storlek.
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Av det ovan anforda foljer att overklagandet i mal T-911/16 inte kan vinna bifall savitt avser grunden
avseende ett dsidosdttande av principen om likabehandling. Denna grund har underkénts precis som
grunden avseende ett asidosdttande av artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009, och dérfor ska
overklagandet i detta mal ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Eftersom Kurt Hesse har tappat malet T-910/16, ska han forpliktas att ersétta riattegangskostnaderna i
enlighet med EUIPO:s och Wedl & Hofmanns yrkanden.

Eftersom Wedl & Hofmann har tappat malet T-911/16, ska bolaget forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och Kurt Hesses yrkanden.

Av dessa skil meddelar
TRIBUNALEN (femte avdelningen)
foljande:
1) Malen T-910/16 och T-911/16 forenas vad giller den slutliga domen.
2) Respektive overklagande ogillas.
3) I mal T-910/16 forpliktas Kurt Hesse att ersitta riattegangskostnaderna.

4) 1 mal T-911/16 forpliktas Wedl & Hofmann GmbH att ersitta riattegangskostnaderna.
Gratsias Labucka Ulloa Rubio
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 4 april 2019.

Underskrifter
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