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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

dom av den 30 januari 2020*

"EU-varumirke — Invandningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumérke av ordmairket
BROWNIE - De éldre nationella ordméarkena BROWNIES, BROWNIE, Brownies och Brownie —
Relativt registreringshinder — Risk for forvaxling — Artikel 8.1 b i forordning (EG) nr 207/2009 (nu
artikel 8.1 b i forordning (EU) 2017/1001) — Verkligt bruk av det dldre varumérket — Artikel 42.2
och 42.3 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 47.2 och 47.3 i férordning 2017/1001)”

I mal T-598/18,

Grupo Textil Brownie, SL, Barcelona (Spanien), foretritt av advokaterna D. Pellisé Urquiza och
J.C. Quero Navarro,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretraidd av M. Capostagno,
A. Folliard-Monguiral och H. O’Neill, samtliga i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som har intervenerat vid tribunalen,
var

The Guide Association, London (Forenade kungariket), foretradd av T. St Quintin, barrister, och
M. Jhittay, solicitor,

angdende ett overklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra ¢verklagandendamnd den
4 juli 2018 (drende R 2680/2017-2) om ett invdindningsforfarande mellan The Guide Association och
Grupo Textil Brownie,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordféranden S. Frimodt Nielsen samt domarna V. Kreuschitz (referent) och
N. Péltorak,

justitiesekreterare: handlaggaren M. Marescaux,

med beaktande av 6verklagandet, som inkom till tribunalens kansli den 4 oktober 2018,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse, som inkom till tribunalens kansli den 17 januari 2019,
med beaktande av intervenientens svarsskrivelse, som inkom till tribunalens kansli den 7 januari 2019,
efter forhandlingen den 6 november 2019,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Juan Morera Morral ingav den 30 april 2015 en ans6kan om registrering av EU-varumirke till
Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken (EUT L 78, 2009, s. 1) i dess dndrade lydelse
(sedermera ersatt av Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017
om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det varumirke som registreringsansokan avsag var ordkédnnetecknet BROWNIE.

De varor och tjinster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 18, 25 och 35 i
Nice6verenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av ~ varor och tjanster  vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med &éndringar och tillagg, och motsvarar for respektive
klass bland annat f6ljande beskrivningar:

— Klass 18: "Koffertar och resviskor; Koffertar; Planbocker; Vaskor for campare; Sportviskor; Véskor
for alpinister; Strandvaskor; Nitkassar for shopping; Hjulférsedda shoppingvaskor; Rymliga
resebagar; Shoppingvéskor; Laderpungar for emballering; Handvaskor; Askar av lader eller av
laderpapp; Bérpasar for spadbarn; Skolvdaskor med axelremmar; Askar av ldder eller av laderpapp;
Reskoffertar; Beautyboxar (oinredda); Nyckelfodral; Sjalar for att bdra spadbarn; Mindre
kappsidckar; Resviskor; Attachevdskor; Ryggsédckar; Bérselar for att béara spadbarn; Handvéskor;
Natportmonnder; Portfoljer; Musikportfoljer; Resegarderober”.

— Klass 25: ”Kldder, fotbekladnader, huvudbonader; Rockar; Babyutstyrslar [kldder]; Badrockar;
Espadriller; Sovmasker; Klader for bilforare; Haklappar, ej av papper; Baddrékter; Snusnasdukar
[halsdukar]; Pannband [kldder]; Badtofflor; Badsandaler; Overaller; Badkappor; Boor [kragar];
Teddies [underkldder]; Baskrar; Fotmuffar, ej eluppvirmda; Snorkdngor; Stovlar; Skidpjéxor;
Fotbollskdangor; Stovletter; Trosor; Babybyxor [kldder]; Sockor; Benvarmare; Fotbekladnader; Skor
for friidrott; Strandskor; Byxor; Skjortor; Kortirmade trdjor; Sporttrojor; T-shirtar; Blusskyddare;
Huvor [beklddnad]; Maisshakar; Vistar; Sjalar; Pampuscher; Jackor; Fiskarvistar; Tjocka jackor;
Regnklader;  Cyklistkldder;  Penningbélten  [kladesplagg]; Bélten  [beklddnad]; Mossor
[huvudbonader]; Underklanningar; Konfektionskldder; Kombinationer [underkldder]; Slipsar;
Korseletter; Korsetter; Spetslinnen; Kragar; Loskragar; Forkladen [klader];  Sportskor;
Maskeraddrikter; Underkjolar; Pilsstolor; Goérdlar; Kjolar; Kjolshorts; Scarves; Overrockar;
Regnrockar; Gymnastikskor; Badmdssor; Duschmossor; Skidhandskar; Handskar; Jerseytrojor;
Leggings; Underkldder; Livréer; Strumphéllare; Strumpebandshallare; Strumpebandshallare; Muffar
[kldder]; Handlin (band pa katolska maéssdrikter); Mantiljer; Strumpor; Svettabsorberande
strumpor; Strumpvaror; Vantar; Biskopsméssor; Oronskydd [klider]; Byxor (Am); Strumpbyxor;
Prydnadsndsdukar; Snusndsdukar; Parkasar; Tofflor;  Skjortbrost;  Peleriner;  Pélskappor;
Forkladesklanningar; Palsar [kldder]; Pyjamasar; Strandkldder; Damasker; Ponchos; Trikdvaror
[klader]; Halsdukar (sjalar); Pullovrar; Manschetter; Klider av ldder; Klader av ldderimitationer;
Klader for gymnastik; Papperskldader; Ytterklader; Antitranspirationsunderkldder; Sandaler; Sarier;
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Saronger; Badbyxor; Kalsonger (korta); Kalotter; Huvudbonader; Huvudbonader; Cylinderhattar;
Pappershattar [kldder]; Behdar; Jumprar; Strumpebandshallare; Dok; Togor; Byxhallor; Drakter;
Vatdrikter for vattenskiddkning; Turbaner; Uniformer; Slojor [kldder]; Finklanningar; Kléder;
Skdarmar [huvudbonader]; Fotbeklddnader; Traskor; Klanningar och konfektionskldder”.

— Klass 35: "Detaljforséljning i butik och via Internet av klader for damer samt artiklar, komplement
och tillbehor for klader”.

Varumirkesansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 106/2015 av den
10 juni 2015.

Den 2 september 2015 framstillde intervenienten, The Guide Association, med stod av artikel 41 i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i forordning 2017/1001) en invdndning mot registrering av det
sokta varumarket, bland annat savitt avsag de varor och tjanster som anges i punkt 3 ovan.

Invindningen grundade sig pa en uppsittning dldre brittiska ordmérken — BROWNIES, BROWNIE,
Brownies och Brownie (nedan tillsammans kallade det dldre varumairket) — omfattande bland annat
varor och tjanster i klasserna 6, 18, 25, 26 och 41 vilka for respektive klass motsvarar féljande
beskrivningar:

— Klass 6: "Nyckelringar”.
— Klass 18: "Ryggsdckar, vandringsryggséackar, vaskor for barn”.
— Klass 25: "Klader, uteslutande for flickor”.

— Klass 26: "Marken [knappar]; emblem; band [sybehor]; broderier; patrullnamn och axelklaffar,
samtliga i form av broderier; halsduksringar”.

— Klass 41: ”"Anordnande av gruppaktiviteter inom utbildning, kultur och underhallning;
genomforande av kurser och utbildningar inom camping, idrott, hushéllsskotsel och tréslojd”.

Till stod for invdndningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 a och 8.1 b i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 a och 8.1 b i forordning 2017/1001) och i artikel 8.5 i
férordning nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i férordning 2017/1001).

Den 19 februari 2016 begidrde Juan Morera Morral att det i registret 6ver EU-varumirken skulle
antecknas att hans ansokan om EU-varumirke hade overlatits till klaganden, Grupo Textil Brownie,
SL.

Den 26 augusti 2016 begirde klaganden med stod av artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009 (nu
artikel 47.2 och 47.3 i forordning 2017/1001) att intervenienten skulle lagga fram bevis for att det édldre
varumadrket verkligen hade anvénts.

Den 18 januari 2017 lade intervenienten fram ett flertal handlingar, ndrmare bestdmt en forklaring pa
heder och samvete fran intervenientens resursdirektor (nedan kallad forklaringen pa heder
och samvete) och fem bilagor, till styrkande av att det dldre varumarket verkligen hade anvénts (nedan
kallade den andra uppsittningen handlingar).

Den 23 oktober 2017 bif6ll invdndningsenheten delvis invdndningen i fraga om de varor och tjanster
som ndmns i punkt 3 ovan och avslog den i Ovrigt. Invindningsenheten fann bland annat att
intervenienten hade styrkt att det dldre varumérket verkligen hade anvénts for de varor och tjdnster
som avses i punkt 6 ovan. Den beddomningen grundade invdndningsenheten inte endast pa de
handlingar som intervenienten den 18 januari 2017 hade lagt fram med det uttryckliga syftet att styrka
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verkligt bruk av det dldre varumirket (se punkt 10 ovan) utan éven pa andra handlingar, ndrmare
bestimt sex bilagor som intervenienten redan den 14 april 2016 hade lagt fram for EUIPO i samband
med att den redogjorde for de faktiska omstédndigheterna och anférde bevisning och anmérkningar till
stod for sin invindning (nedan kallade den forsta uppsittningen handlingar). Vidare fann
invindningsenheten att det foreldg risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
férordning nr 207/2009 mellan de aktuella varumérkena i fraga om de varor och tjanster som avses i
punkt 3 ovan, vilka var identiska med eller liknade de varor och tjanster med avseende pa vilka
intervenienten hade styrkt verkligt bruk av det dldre varumairket. Déaremot gjorde invdndningsenheten
bedomningen att det saknades likhet mellan a ena sidan dessa av det édldre varumérket omfattade
varor och tjanster och & andra sidan de varor och tjanster for vilka klaganden hade ansokt om
registrering av det sokta varumairket, att det déarfor inte forelag nigot samband mellan de aktuella
varumairkena sédvitt avsdg dessa sistndimnda varor och tjanster, och att intervenientens invindning av
det skilet inte kunde bifallas till den del som den grundade sig pa det registreringshinder som avses i
artikel 8.5 i forordning nr 207/2009.

Den 18 december 2017 overklagade klaganden med stod av artiklarna 66-71 i forordning 2017/1001
invindningsenhetens beslut vid EUIPO.

Genom beslut av den 4 juli 2018 (nedan kallat det 6verklagade beslutet) ogillade EUIPO:s andra
overklagandendmnd 6verklagandet. Namnden fann darvid att intervenienten hade styrkt verkligt bruk
av det dldre varumaérket for de varor och tjanster som avses i punkt 6 ovan (punkterna 16-52 i det
overklagade beslutet), och nimnden stillde sig ocksa bakom de skél som invandningsenheten i sitt

beslut hade angett till stod for att inviandningen skulle bifallas savitt avsag de varor och tjanster som
ndmns i punkt 3 ovan (punkt 53 i det 6verklagade beslutet).

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— bifalla 6verklagandet och ansékan om registrering, och

— forplikta intervenienten att ersdtta réattegdngskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— faststdlla det 6verklagade beslutet, och

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Inledande overviiganden
Tribunalen erinrar inledningsvis om att ansdkan om registrering av EU-varumaérke i det aktuella fallet

ingavs till EUIPO den 30 april 2015 (se punkt 1 ovan). Saledes skedde ingivandet dels fore
ikrafttridandet av  Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den
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16 december 2015 om dndring av forordning nr 207/2009 och av kommissionens forordning (EG)
nr 2868/95 om genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumérke samt om
upphévande av kommissionens foérordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (EUT L 341, 2015,
s. 21), ett ikrafttrddande som &gde rum den 23 mars 2016 (se artikel 4 forsta stycket i forordning
2015/2424), dels fore den dag da forordning 2017/1001 borjade tillimpas, det vill siga den
1 oktober 2017 (se artikel 212 andra stycket i forordning 2017/1001).

Under dessa omstindigheter maste det konstateras att forevarande tvist fortfarande regleras av
forordning nr 207/2009 i dess lydelse fore de dndringar som gjordes genom forordning 2015/2424,
atminstone savitt avser de bestimmelser som inte dr av strikt processuell art (se, analogt, beslut av den
30 maj 2013, Shah och Shah/Three-N-Products, C-14/12 P, ej publicerat, EU:C:2013:349, punkt 2,
beslut av den 13 juni 2013, DMK Deutsches Milchkontor/harmoniseringskontoret, C-346/12 P, ej
publicerat, EU:C:2013:397, punkt 2 och dér angiven rittspraxis, och dom av den 2 mars 2017,
Panrico/EUIPO, C-655/15 P, €j publicerad, EU:C:2017:155, punkt 2).

Vidare har det redan slagits fast i réttspraxis att bedomningen av en grund foér en invindning som
avser ett relativt registreringshinder ska utgéd fran situationen vid tidpunkten for ingivandet av den
ansokan om registrering av EU-varumérke mot vilken en invdndning har framstillts med hénvisning
till ett dldre varumairke. Saledes ska omstandigheterna kring det dldre varumairket prévas sasom de
foreldag vid ingivandet av den ansdkan om registrering av EU-varumirke mot vilken nidmnda é&ldre
varumirke har aberopats (dom av den 17 oktober 2018, Golden Balls/EUIPO - Les Editions
P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, ej publicerad, EU:T:2018:692, punkt 76). Savitt avser
provningen av invindningen saknar det darfor i princip betydelse att det dldre varumairket, vid en
tidpunkt efter ingivandet av den ansokan om registrering av EU-varumirke mot vilken det har
framstillts en invindning med stod av detta dldre varumairke, skulle kunna komma att forlora sin
stillning som i en medlemsstat registrerat varumirke i den mening som avses i artikel 8.2 a ii) i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 8.2 a ii) i forordning 2017/1001) och i artikel 42.3 i samma
forordning, exempelvis till foljd av att den berérda medlemsstaten uttrider ur Europeiska unionen i
overensstimmelse med artikel 50 FEU utan att det har foreskrivits nagra specifika bestimmelser i det
aktuella hianseendet i ett avtal som i forekommande fall har ingatts med stod av artikel 50.2 FEU.
Detta paverkar i princip inte heller beddomningen av huruvida det foreligger ett berittigat intresse av
att fa saken provad genom att inge ett overklagande till tribunalen av ett beslut av en av EUIPO:s
overklagandendmnder i vilket denna ndmnd har bifallit en sddan invdndning grundad pa ett sddant
dldre nationellt varumarke eller har faststillt ett beslut av invdndningsenheten med den innebdrden
(se, analogt, dom av den 8 oktober 2014, Fuchs/harmoniseringskontoret — Les Complices (Stjirna i en
cirkel), T-342/12, EU:T:2014:858, punkterna 23-29).

Den enda grunden

Den enda grundens rdckvidd

Till stod for overklagandet har klaganden anfort en enda grund som enligt klaganden avser
asidoséttande av artikel 8.1 i forordning nr 207/2009. Dérvidlag har klaganden inskrankt sig till att
gora gillande att det inte var nodvéindigt att ta upp fragan om forekomsten av en risk for forvaxling
av de aktuella varumirkena, eftersom intervenienten inte hade styrkt att det dldre varumirket
verkligen hade anvénts. Saledes har klaganden — som EUIPO och, i allt vésentligt, intervenienten pa
goda grunder har patalat — inte framfort nagra specifika argument som skulle kunna underbygga en
grund avseende asidoséttande av artikel 8.1 i forordning nr 207/2009.
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Som EUIPO och, i allt vasentligt, intervenienten ocksa har vitsordat, framgar det emellertid klart och
tydligt av oOverklagandet som helhet att vad klaganden har kritiserat ar overklagandendmndens
bedomning med inneborden att intervenienten faktiskt hade styrkt verkligt bruk av det é&ldre
varumirket for de varor och tjanster som avses i punkt 6 ovan. Att EUIPO och intervenienten har
forsvarat det overklagade beslutet i bland annat det hénseendet visar till yttermera visso att dessa med
ledning av oOverklagandet faktiskt kunde forsta att vad klaganden hade gjort gillande var att
overklagandendmnden hade gjort en oriktig bedémning i frdgan om verkligt bruk av det é&ldre
varumdrket. Under dessa omstdndigheter vore det oskdligt att, som intervenienten har foreslagit, kréva
att klaganden uttryckligen skulle ha angett exakt vilka bestimmelser som kunde ha asidosatts genom
en sadan oriktig bedémning.

Mot bakgrund av det anfoérda finner tribunalen att klaganden till stod for 6verklagandet har anfort en
enda grund som i allt vdsentligt avser dsidosdttande av artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009
och inom ramen for vilken klaganden har gjort gillande att overklagandendmnden gjorde en oriktig
bedomning ndr den fann att intervenienten hade styrkt att det &dldre varumairket verkligen hade
anvénts for de varor och tjanster som avses i punkt 6 ovan. Vid forhandlingen bekriftade klaganden
ocksa att 6verklagandet skulle forstas pa det sittet.

Till stod for sin enda grund har klaganden gjort gillande att den bevisning rérande anvindning som
intervenienten lade fram for EUIPO inte var tillriacklig for att styrka verkligt bruk av det éldre
varumérket. Dérvidlag har klaganden i allt vasentligt framfort fem argument.

For det forsta anser klaganden att merparten av intervenientens bevisning inte hérrér fran den
relevanta perioden.

For det andra dr det enligt klaganden inte styrkt att de kataloger som intervenienten har lagt fram
verkligen spreds i tillricklig grad inom den relevanta omsittningskretsen. Vidare &dr det inte heller
styrkt att de framlagda katalogsidorna verkligen motsvarar de aktuella katalogernas omslag, eftersom
katalogerna inte har lagts fram i sin helhet. Till yttermera visso innehaller handlingarna i malet inte
nigon oberoende bevisning som kan bekrifta att datumen pa de framlagda katalogerna &r dkta.

For det tredje anser klaganden att vissa delar av bevisningen ror ett kidnnetecken som skiljer sig sa
mycket fran det dldre varumairket att dettas sdrskiljningsféormaga andras och att namnda kidnnetecken
dessutom é&r avsett att anvindas som prydnad och inte som varumaérke.

For det fjarde har klaganden hédvdat att forklaringen p& heder och samvete inte &ér objektiv och inte
heller understéds av nagon samstdmmig bevisning. I synnerhet har klaganden framhallit att den enda
faktura som har lagts fram till stod for forklaringen pa heder och samvete dr stilld till The Guide
Association Scotland, som enligt klaganden ingar i intervenienten. Den fakturan ror darfor ett internt
bruk av det éldre varumirket och inte ett offentligt, utatriktat bruk av detta. Till yttermera visso
overensstimmer produktkoderna pa namnda faktura enligt klaganden inte med dem som anges i de
kataloger som intervenienten har lagt fram, varfor det inte dr mojligt att veta huruvida det ror sig om
samma produkter.

For det femte anser klaganden att eftersom den bevisning som intervenienten har lagt fram inte kan
styrka att det dldre varumaérket verkligen anvindes under den relevanta perioden, saknas det i det
aktuella fallet anledning att gora en helhetsbedomning av ndmnda bevisning.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument och gjort gillande att
overklagandendmnden hade fog for sin slutsats att en helhetsbedomning av den bevisning som
intervenienten hade lagt fram gav vid handen att denna bevisning var &dgnad att styrka att
intervenienten under den relevanta perioden verkligen hade anvint det éldre varumaérket.
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Bedomning av den enda grunden

Enligt fast rattspraxis framgar det av artikel 42.2 och 42.3 i forordning nr 207/2009 jamford med
skdl 10 i den férordningen (nu skal 24 i férordning 2017/1001) och med regel 22.3 i kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomfoérande av radets férordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, 1995, s. 1) (nu artikel 10.3 i kommissionens
delegerade forordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av férordning 2017/1001
och om upphivande av delegerad forordning (EU) 2017/1430 (EUT L 104, 2018, s. 1)) att syftet med
kravet pa att det maste ha gjorts verkligt bruk av ett dldre varumairke for att detta ska kunna aberopas
som hinder mot en ansokan om registrering av EU-varumérke &r att antalet konflikter mellan tva
varumérken ska begrédnsas, utom i fall dér det finns giltiga ekonomiska skal till att verkligt bruk inte
har gjorts av det dldre varumirket och dér dessa skdl dr knutna till en faktisk funktion som
varumirket fyller pa marknaden. Diaremot &r syftet med ndmnda bestimmelser inte att det ska
bedomas hur framgéngsrikt ett foretag ar eller att dess ekonomiska strategi ska synas i sommarna, och
inte heller &r avsikten att varumérkesskydd uteslutande ska ges i fall dir kommersiellt utnyttjande sker
i storre skala (se dom av den 17 januari 2013, Reber/harmoniseringskontoret — Wedi & Hofmann
(Walzer Traum), T-355/09, ej publicerad, EU:T:2013:22, punkt 25 och dir angiven réttspraxis).

Kravet pa verkligt bruk &r uppfyllt nédr ett varumérke anvénds i enlighet med sin grundlidggande
funktion, som é&r att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller tjanster for vilka det har
registrerats i syfte att skapa eller bibehalla avsittningsmojligheter for dessa varor eller tjanster. Detta
krav dr inte uppfyllt ndr varumarket anvinds pa ett fiktivt sitt som enbart har till syfte att bibehalla
ritten till varumairket (se, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145,
punkt 43). For att verkligt bruk ska anses foreligga krivs dessutom att varumérket, sasom det ar
skyddat inom det relevanta omradet, anvinds offentligt och utit (dom av den 8 juli 2004,
Sunrider/harmoniseringskontoret — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225,
punkt 39; se éven, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul,
C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 37).

Bedomningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett varumirke ska goras pa grundval av
samtliga omstidndigheter som kan styrka att varumairket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Sadana
omstdndigheter dr i synnerhet anvindning som anses motiverad i den aktuella branschen for att
bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjdnster som skyddas av det aktuella
varumirket, dessa varors eller tjansters art, de sérskilda forhallandena pa marknaden samt i vilken
omfattning och hur ofta varumirket har anvints (dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02,
EU:T:2004:225, punkt 40; se dven, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145,
punkt 43).

Savitt avser den utstrackning i vilken det dldre varumérket har anvints, ska hénsyn sarskilt tas dels till
den forséljningsvolym som all anvdndning motsvarar, dels till hur linge och hur ofta varumairket har
anvants (dom av den 8 juli 2004, MFE Marienfelde/harmoniseringskontoret — Vétoquinol
(HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, punkt 35, och dom av den 8 juli 2004, VITAFRUIT,
T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 41).

Vid provningen, i ett enskilt fall, av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett dldre varumarke, ska
det goras en helhetsbedomning med hénsyn tagen till samtliga relevanta omsténdigheter i det aktuella
fallet (dom av den 8 juli 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, punkt 36, och dom av den
8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punkt 42).

Det ar mot bakgrund av dessa principer som tribunalen ska granska klagandens fem specifika
argument (se punkterna 24—28 ovan).
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— Klagandens forsta argument

Klaganden har for det forsta gjort gillande att merparten av den bevisning som intervenienten har lagt
fram inte harror fran den relevanta perioden.

Enligt artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009 i den lydelse som av tidsmaéssiga skl (ratione
temporis) ér tillamplig i det aktuella fallet, det vill sdga lydelsen fore de dndringar som gjordes genom
forordning 2015/2424 (se punkt 18 ovan), utgors den relevanta perioden — med avseende pa vilken en
innehavare av ett dldre nationellt varumiarke som har framstéllt en invindning mot registrering av ett
EU-varumirke ska styrka att det &ldre varumairket har blivit foremal for verkligt bruk i den
medlemsstat ddr det ar skyddat — av de fem aren nidrmast fore offentliggorandet av ansdkan om
registrering av EU-varumirke. I det aktuella fallet offentliggjordes ansdkan om registrering av
EU-varumirke den 10 juni 2015 (se punkt 4 ovan), varfor den relevanta perioden stricker sig fran den
10 juni 2010 till den 9 juni 2015, nagot som Overklagandenimnden ocksd pa goda grunder
konstaterade i punkt 29 i det 6verklagade beslutet.

Med tanke pa att klaganden har gjort gillande att viss bevisning inte hérroér fran den relevanta
perioden, finner tribunalen att det finns skal att framhalla att det klart och tydligt framgér av
artikel 42.2 och 42.3 i férordning nr 207/2009 att det endast dr verkligt bruk som maste ha skett
under den relevanta perioden. Sa linge ett visst bevismedel som har aberopats till styrkande av
verkligt bruk ror en anviandning som har &gt rum under den relevanta perioden, torde det inte
dérutover kunna krévas att sjdlva detta bevismedel maste ha tillkommit under ndmnda period.
Klagandens argument med innebdrden att vissa bevismedel inte héarrér fran den relevanta perioden i
sd matto att dessa bevismedel inte har tillkommit under den perioden kan dérfér inte ensamt
foranleda slutsatsen att ndmnda bevismedel ska anses sakna bevisvirde savitt avser artikel 42.2
och 42.3 i forordning nr 207/2009.

I fraga om den forsta uppsittningen handlingar fann overklagandendmnden i punkt 33 i det
overklagade beslutet att bilaga 2 bland annat inneholl en utskrift, gjord den 11 april 2016, fran en
webbplats tillhérande intervenienten dér det hanvisades till en kampanj med bendmningen "The Big
Brownie Birthday” som hade genomforts mellan januari och augusti 2014 samt att bilaga 5 bland
annat inneholl tva artiklar: "South East Brownies celebrate 100th birthday”, daterad den
18 januari 2014, och ”North West Brownies bid for sleepover world record”, daterad den
28 september 2014. Som oOverklagandendmnden pa goda grunder visentligen slog fast, ror dessa
handlingar verkligen héndelser som dgde rum under den relevanta perioden, nagot som klaganden for
ovrigt har vitsordat. Mot bakgrund av vad som har konstaterats i punkt 38 ovan saknar klagandens
argument saledes stod i de faktiska omstédndigheterna savitt avser dessa bada bilagor.

Nar det giller bilaga 4 i den forsta uppsittningen handlingar, papekade o6verklagandendmnden i
punkt 38 i det Overklagade beslutet att den bilagan bland annat inneholl en utskrift, gjord den
13 april 2016, av en sida fran en onlinebutik med rubriken "Guides, Brownies & Rainbows” dir det
raknades upp olika klddartiklar som ingar i den officiella uniformen for “Brownies”.
Overklagandenimnden framhdll ocksd att nimnda bilaga innehéll andra, liknande utskrifter, gjorda
den 13 och 14 april 2016, fran ett flertal onlinebutiker dér det visades vaskor och muggar samt
kladartiklar som ingar i uniformen for "Brownies”.

I detta sammanhang erinrade Overklagandendmnden i punkt 39 i det dverklagade beslutet pa goda
grunder vésentligen om att bevisning som rorde anviandning fore eller efter den relevanta perioden
inte nodvandigtvis saknade relevans. Det framgér ndmligen av réttspraxis att bevisning som ror
anvdndning fore eller efter den relevanta perioden kan beaktas, av det skilet att sddan bevisning kan
bekrifta eller underldtta bedomningen av i vilken omfattning det dldre varumérket har anvénts och
vilka innehavarens verkliga avsikter har varit under den perioden. Sadan bevisning kan emellertid inte
beaktas savida det inte dven har lagts fram annan bevisning som faktiskt ror den relevanta perioden
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 27 september 2012, El Corte
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Inglés/harmoniseringskontoret — Pucci International (PUCCI), T-39/10, ej publicerad, EU:T:2012:502,
punkterna 25 och 26, dom av den 16 juni 2015, Polytetra/harmoniseringskontoret — EI du Pont de
Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, punkt 54, och dom av den 8 april 2016,
Frinsa del Noroeste/EUIPO - Frisa Frigorifico Rio Doce (FRISA), T-638/14, ej publicerad,
EU:T:2016:199, punkterna 38 och 39).

Overklagandenimnden hade dirfor fog for sin beddmning, i punkt 40 i det éverklagade beslutet, med
inneborden att de utskrifter av sidor fran onlinebutiker som ingick i bilaga 4 i den forsta uppséttningen
handlingar, trots att de hade gjorts efter den relevanta perioden, var att anse som kompletterande
underlag till styrkande av anvdndningen av det dldre varumérket under den perioden, med tanke pa
att den anvdndning som det hidnvisades till i dessa utskrifter lag s& ndra ndmnda period i tiden och
med tanke pa att dessa utskrifter styrkte att anvandningen hade varit tidsmissigt kontinuerlig.
Klaganden har inte anfort nagot konkret argument som gor det mojligt att med framgang ifragasétta
beaktandet av de aktuella utskrifterna av webbsidor sasom bevisning &dgnad att bekrifta eller
underldtta beddomningen av i vilken omfattning det aldre varumérket hade anvints och vilka
innehavarens verkliga avsikter hade varit under den relevanta perioden, utan klaganden har i sjilva
verket inskréankt sig till att hdvda att dessa utskrifter av webbsidor inte styrker att de aktuella varorna
faktiskt saluférdes i onlinebutikerna under den relevanta perioden, nagot som 6verklagandenimnden
emellertid inte heller pastod att de gjorde.

Dessutom hade overklagandendmnden ocksa fog for sitt papekande, i punkt 40 i det overklagade
beslutet, att det pa den utskrift av en sida fran en onlinebutik dir det visades en T-shirt med tryck i
form av ordelementet "brownies” skrivet med ett stiliserat typsnitt faktiskt uttryckligen angavs att den
varan hade salts dir sedan den 4 mars 2015, alltsd sedan en dag som ingick i den relevanta perioden.
Saledes saknar klaganden fog for sitt allmént hallna pastiende att de aktuella utskrifterna av
webbsidor inte styrker att omséttningskretsen kunde kopa de berdrda varorna under den relevanta
perioden.

Nar det slutligen géller de ovriga handlingar som ingar i den forsta uppsattningen handlingar, ér det
tillrdckligt att konstatera att Overklagandendmnden inte grundade sitt beslut pa dessa Ovriga
handlingar, varfor klagandens kritik mot det pastadda beaktandet av ndmnda 6vriga handlingar i alla
hindelser ar verkningslos.

Savitt avser den andra uppsdttningen handlingar, framgéar det av punkterna 34-37 i det 6verklagade
beslutet att Overklagandenimnden beaktade huvudhandlingen, alltsa forklaringen pa heder och
samvete — som gjordes i form av ett "witness statement” (skriftligt vittnesmal) den 12 januari 2017 —
och bilagorna 1 och 2 till denna, det vill siga dels kopior av omslagssidorna och vissa inlagesidor i
Guiding Essentials-katalogerna for aren 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 och 2014/2015
(bilaga 1), dels en faktura daterad den 6 oktober 2014 utfirdad av Guide Association Trading Services
Ltd och stilld till The Guide Association Scotland (bilaga 2).

I forklaringen pa heder och samvete hénvisas, som klaganden sjidlv har vitsordat, till faktiska
omstandigheter som &dgde rum under den relevanta perioden. Mot bakgrund av vad som har
konstaterats i punkt 38 ovan, kan det inte med framgang goras gillande att den handlingen saknar
bevisviarde pa grund av sitt datum, varfor det ar pakallat att beakta den. Savitt avser bilagorna 1 och 2
till forklaringen pa heder och samvete, maste det konstateras att dessa ror en anvindning som har skett
under den relevanta perioden, nagot som klaganden for 6vrigt inte har bestritt.

Savitt avser de o6vriga handlingar som ingar i den andra uppsittningen handlingar, dr det &ven har
tillrackligt att konstatera att Overklagandendmnden inte grundade sitt beslut pa dessa Ovriga

handlingar, varfor klagandens eventuella kritik mot beaktandet av dem i alla héndelser ér verkningslos.

Tribunalen finner darfor att klaganden inte kan vinna framgang med sitt argument att
overklagandendmnden beaktade bevisning som inte harror fran den relevanta perioden.
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— Klagandens andra argument

For det andra har klaganden gjort gillande dels att det inte &r styrkt att de kataloger som
intervenienten har lagt fram verkligen spreds i tillracklig grad inom den relevanta omséttningskretsen,
dels att det inte heller ar styrkt att de framlagda sidorna verkligen motsvarar de aktuella katalogernas
omslag, eftersom katalogerna inte har lagts fram i sin helhet, dels att handlingarna i malet inte
innehaller ndgon oberoende bevisning som kan bekréfta att de datum som anges pa katalogerna &r
akta.

Harvidlag papekar tribunalen att det visserligen har slagits fast i rattspraxis att det, for att verkligt bruk
ska anses styrkt, i princip dr nodvéandigt att visa att reklammaterial som innehaller ett omndamnande av
det d&ldre varumirke vars verkliga bruk ska styrkas har fatt tillricklig spridning inom
omsittningskretsen (se, for ett liknande resonemang, dom av den 8 mars 2012, Arrieta
D. Gross/harmoniseringskontoret — International Biocentric Foundation m.fl. (BIODANZA),
T-298/10, ej publicerad, EU:T:2012:113, punkt 68, dom av den 2 februari 2017, Marcas Costa
Brava/EUIPO - Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl), T-686/15, ej publicerad,
EU:T:2017:53, punkt 61, och dom av den 7 juni 2018, Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA),
T-882/16, ej publicerad, EU:T:2018:336, punkt 60).

Av den rittspraxis som har ndmnts i punkterna 32 och 34 ovan foljer emellertid ocksa att
bedémningen av bevisningen till stod for verkligt bruk av ett varumairke inte ska besta i en separat
bedomning av varje enskilt bevis utan i en helhetsbedomning av samtliga bevis med syftet att avgora
vilken innebérd som dr mest sannolik och mest logisk. Aven om ett visst bevis har begrinsat
bevisviarde i sa matto att detta bevis inte ensamt kan styrka att och hur de berdrda varorna har slappts
ut pa marknaden, varvid detta bevis séiledes inte i sig dr avgorande, kan ndmnda bevis dnda beaktas i en
helhetsbedomning av huruvida det berérda varumairket har varit foremal for verkligt bruk. Sa é&r
exempelvis fallet nér ett sadant bevis kompletteras av annan bevisning (dom av den 9 december 2014,
Inter-Union Technohandel/harmoniseringskontoret — Gumersport Mediterranea de Distribuciones
(PROFLEX), T-278/12, EU:T:2014:1045, punkterna 64—69, och dom av den 7 september 2016, Victor
International/EUIPO — Ovejero Jiménez och Becerra Guibert (VICTOR), T-204/14, ej publicerad,
EU:T:2016:448, punkt 74).

I det aktuella fallet utgjorde katalogerna — som framgar bland annat av punkterna 39, 40, 43
och 45 ovan — endast en del av den bevisning som intervenienten lade fram i syfte att styrka verkligt
bruk. Saledes hade 6verklagandendmnden i det aktuella fallet fog for att beakta katalogerna i sin
helhetsbedomning av den bevisning till styrkande av verkligt bruk av det dldre varumirket som
intervenienten hade lagt fram.

Savitt avser den 6vriga kritik som klaganden har framfort nar det géller katalogerna, erinrar tribunalen
om att det framgar av réttspraxis att det vid beddomning av en handlings bevisvirde ska undersokas
huruvida uppgifterna i handlingen ar sannolika och korrekta. Dérvid ska hénsyn tas bland annat till
handlingens ursprung, till omstédndigheterna kring dess tillkomst och till dess adressat, och den fraga
som ska stéllas dr huruvida handlingen mot bakgrund av sitt innehall framstar som rimlig och
trovirdig (dom av den 7 juni 2005, Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret — REWE-Zentral (Salvita),
T-303/03, EU:T:2005:200, punkt 42, dom av den 23 september 2009, Cohausz/harmoniseringskontoret
— Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ej publicerad, EU:T:2009:354, punkt 49, och dom av den
13 januari 2011, Park/harmoniseringskontoret — Bae (PINE TREE), T-28/09, ej publicerad,
EU:T:2011:7, punkt 64).

Harvidlag hade overklagandendmnden fog for sin bedomning, i punkt 37 i det 6verklagade beslutet, att
de katalogsidor som intervenienten hade lagt fram till sin allmédnna stil motsvarade de katalogomslag
som intervenienten hade lagt fram. Med tanke pa detta dr det rimligt att anta att de framlagda
katalogsidorna verkligen utgdr utdrag ur innehéllet i de kataloger vilkas omslag hade lagts fram.
Under dessa omstdndigheter ankommer det i princip pa klaganden att anféra vilunderbyggda
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argument som dr dgnade att fa detta antagande att framsta som mindre rimligt. I det aktuella fallet har
klaganden emellertid i allt vésentligt inskrdankt sig till spekulationer utan nagot som helst konkret
indicium till stod for sina argument.

Klaganden har ndmligen till att borja med gjort géllande att det saknas bevis for att omslagen
motsvarar de framlagda sidorna, eftersom katalogerna dr ofullstindiga och eftersom det inte finns
nagon uppgift som tyder pa att sidorna motsvarar de ar som anges pa omslagen. Detta vaga argument
ar emellertid inte tillrackligt for att klaganden ska kunna paverka bedomningen att det &r ett rimligt
antagande att de framlagda katalogsidorna verkligen utgoér utdrag ur innehallet i katalogerna for de
ar som anges pa de framlagda katalogomslagen.

Vidare har klaganden hédvdat att det i utdragen ur katalogerna anges att de varor som ndmns i dessa
kan kopas endast pa tre olika sitt: online via intervenientens webbplats, i intervenientens butiker eller
per telefon. Den av klaganden anforda omstidndigheten att de berdrda varorna éven saldes via andra
onlinebutiker dn intervenientens (se punkterna 40-43 ovan) motsdger darfor, enligt klagandens
uppfattning, péstdendet att katalogerna &r &dkta — eller ocksa giller det omvinda forhallandet,
namligen att katalogerna motsdger pastdendet att de berorda varorna &ven saldes via andra
onlinebutiker &n intervenientens. De katalogutdrag som intervenienten har lagt fram innehéller
emellertid inte ndgon uppgift om att de forsédljningskanaler som klaganden har ndmnt skulle vara de
enda mojliga killorna till infoérskaffande av artiklar forsedda med det é&ldre varumérket. De
formuleringar som aterfinns i de framlagda katalogerna utesluter namligen inte att andra aterforséljare
an intervenienten ocksa séljer sadana varor. Som EUIPO pa goda grunder har papekat, ar det inte
nagot onormalt med att sddana andra aterforsiljare inte ndmns i intervenientens kataloger. I sitt svar
péa en fraga rorande detta vid forhandlingen kunde klaganden inte utpeka nagon specifik formulering i
katalogerna som otvivelaktigt tydde pa att de forséljningskanaler som ndmndes i katalogerna utgjorde
de enda mojliga kéllorna till inférskaffande av artiklar férsedda med det dldre varumaérket. Det aktuella
argumentet fran klagandens sida saknar saledes stod i de faktiska omstandigheterna, varfor inte heller
det argumentet torde utgora ett indicium som kan fa det att framsta som ett orimligt antagande att de
framlagda katalogsidorna verkligen utgor utdrag ur innehéllet i de kataloger vilkas omslag har lagts
fram.

Slutligen har klaganden framhallit att de produktkoder som anges i katalogerna inte motsvarar dem
som anges pa den faktura som inom ramen for den andra uppsittningen handlingar har lagts fram
sasom bilaga 1 till forklaringen pa heder och samvete. Héarvidlag konstaterar tribunalen att &tminstone
vissa av produktkoderna pa ndmnda faktura motsvarar produktkoder i katalogen for 2014/2015,
exempelvis produktkoderna 3141-3146 for T-shirts med kort drm, produktkoderna 3148-3150 for
T-shirts med lang drm, produktkoderna 3156-3158 for huvtréjor med blixtlas, produktkoden 3169 for
byxor, produktkoden 2183 for harband och produktkoden 2187 for en portmonna. I sitt svar pa en
fraga rorande detta vid forhandlingen kunde klaganden inte heller utpeka de specifika produktkoder i
de av intervenienten framlagda katalogerna som inte motsvarade produktkoder pa den ovanndmnda
fakturan. Klagandens argument saknar séledes helt stod i de faktiska omstandigheterna och kan darfor
inte heller fa det att framsta som ett orimligt antagande att de framlagda katalogsidorna verkligen utgor
utdrag ur innehallet i de kataloger vilkas omslag har lagts fram.

Foljaktligen kan klaganden inte heller vinna framgang med sitt andra argument.

— Klagandens tredje argument
For det tredje har klaganden gjort géllande att vissa delar av bevisningen ror ett kédnnetecken som

skiljer sig s& mycket fran det dldre varumarket att dettas sirskiljningsformaga dndras samt att namnda
kannetecken dessutom har anvints som prydnad och inte som varumaérke.
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Harvidlag péapekar tribunalen till att borja med att det visserligen forhaller sig sa, att det i
artikel 15.1 andra stycket a i forordning nr 207/2009 i den lydelse som av tidsmaissiga skl (ratione
temporis) ar tillamplig i det aktuella fallet, det vill sdga lydelsen fore de dndringar som gjordes genom
forordning 2015/2424 (se punkt 18 ovan) (nu artikel 18.1 andra stycket a i forordning 2017/1001),
hinvisas uteslutande till anvdndning av ett EU-varumirke, men att den bestammelsen ska tillimpas
analogt pad anvandning av ett nationellt varumairke, eftersom det i artikel 42.3 i samma forordning
foreskrivs att artikel 42.2 i den forordningen ska tillimpas ndr det giller de é&ldre nationella
varumirken som avses i artikel 8.2 a i forordningen, "varvid anvdndningen i den medlemsstat i vilken
det édldre nationella varumérket skyddas ska motsvara anvindning i [unionen]” (dom av den
14 juli 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/harmoniseringskontoret — Viavita (VIAVITA), T-204/12, €j
publicerad, EU:T:2014:646, punkt 24).

Tribunalen erinrar vidare, savitt avser tillimpningsomradet for artikel 15.1 andra stycket a i férordning
nr 207/2009 och for artikel 42.2 och 42.3 i samma forordning, om att det foljer av dessa bada
bestimmelser jamforda med varandra att den bevisning till styrkande av verkligt bruk av ett éldre
varumérke (nationellt varumérke eller EU-varumirke) som ligger till grund for en invindning mot en
ansOkan om registrering av ett EU-varumairke &ven kan innefatta bevisning till styrkande av att det
dldre varumairket har anvénts i en form som inte annat én i detaljer vilka inte fordndrar varumairkets
sarskiljningsformaga skiljer sig fran den form i vilken varumérket har registrerats (se dom av den
8 december 2005, Castellblanch/harmoniseringskontoret — Champagne Roederer (CRISTAL
CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punkt 30 och dir angiven rattspraxis; se dven, for ett
liknande resonemang, dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl,, C-252/12,
EU:C:2013:497, punkt 21).

Syftet med artikel 15.1 andra stycket a i férordning nr 207/2009 ir att det inte ska krévas absolut likhet
mellan den form i vilken ett varumérke anvidnds och den form i vilken det har registrerats, sa att
innehavaren av varumirket vid kommersiell anvindning av detta kan ge kénnetecknet varierande
former som inte forandrar dess sérskiljningsforméga i syfte att battre kunna anpassa kdnnetecknet till
de krav som stélls i samband med saluféring och marknadsforing av de berérda varorna eller
tjansterna. Savitt avser siddana situationer, dir det kdnnetecken som anvinds i handeln endast
forsumbart skiljer sig fran den form i vilken det &r registrerat, sa att de tvd kidnnetecknen vid en
helhetsbedomning kan anses motsvara varandra, foreskrivs det i den ovanndmnda bestimmelsen att
iakttagandet av skyldigheten att anvidnda det registrerade varumirket kan styrkas genom ingivande av
bevis som styrker anvindning av den form av kdnnetecknet som har anvénts i handeln (dom av den
23 februari 2006, II Ponte Finanziaria/harmoniseringskontoret — Marine Enterprise Projects
(BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 50).

For att det ska kunna avgoras huruvida det har skett en fordndring av sdrskiljningsformagan hos
varumirket sasom detta har registrerats, behover det bedomas huruvida de bestandsdelar som har
tillforts har sdrskiljningsforméga och dr av dominerande karaktdr. Denna beddmning ska grundas pa
de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa bestandsdelar samt pa den relativa placeringen
av  varumirkets olika  bestindsdelar (se dom av den 10 juni 2010, Atlas
Transport/harmoniseringskontoret — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, ej publicerad,
EU:T:2010:229, punkt 31 och déar angiven réttspraxis).

Vad som ska provas i det aktuella fallet dr siledes huruvida skillnaderna mellan kdnnetecknet i dess
registrerade form och kénnetecknet i dess pa marknaden anvdnda former &r dgnade att &ndra
sarskiljningsformagan hos det dldre varumarket i dess registrerade form.

Harvidlag erinrar tribunalen (se punkt 6 ovan) om att det dldre varumédrket har registrerats som en

uppsittning ordmérken vilken inbegriper ordkdnnetecknet Brownies. Av punkt 48 i det 6verklagade
beslutet och av handlingarna i drendet vid EUIPO, vilka har 6verldmnats till tribunalen, framgar att en
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del av den bevisning till styrkande av verkligt bruk av det dldre varumérket som intervenienten har lagt
fram avser anvandning av detta varumadrke i foljande form, emellanat atergiven inom en oregelbunden
ram:

Som o6verklagandendmnden pa goda grunder slog fast i punkt 48 i det 6verklagade beslutet, dr ordet
"brownies” tydligt lisbart i denna anvindningsform av det ildre varumirket. Overklagandenimnden
hade ocksa fog for att i samma punkt 48 erinra om att det framgar av rdttspraxis att ndr ett
varumérke bestar av ordelement och figurelement, har ordelementen i princip storre
sarskiljningsformaga dn figurelementen, eftersom en genomsnittskonsument léttare associerar till den
berorda varan genom att ange namnet én genom att beskriva varumérkets figurelement (se dom av den
22 maj 2008, NewSoft Technology/harmoniseringskontoret — Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06,
ej publicerad, EU:T:2008:163, punkt 54 och déir angiven réttspraxis). Inte heller torde
overklagandendmnden kunna klandras for sin bedomning, i punkt 49 i det overklagade beslutet, att
figurelementen i det varumirke som har atergetts i punkt 65 ovan inte spelade nagon framtradande
roll for det helhetsintryck som kénnetecknet gav och inte heller hade nagot inneboende
betydelseinnehall som gav varumarket sarskiljningsformaga eller utpekade de berdrda varorna. I sjélva
verket inskrianker sig ju ndmnda figurelement till att ordet "brownies” dr skrivet med ett stiliserat,
gulfargat typsnitt, till att pricken 6ver bokstaven ”i” har formen av en blomma och — i forekommande
fall — till att det finns en omgivande oregelbunden ram.

Overklagandenimnden hade siledes fog foér den slutsats som den i allt visentligt drog i punkt 50 i det
overklagade beslutet, ndmligen att skillnaderna mellan & ena sidan det varumirke som anvéndes i den
form som har hénvisats till i punkt 65 ovan och a andra sidan det dldre varumaérket i den form i vilken
detta hade registrerats inte var dgnade att dndra sérskiljningsformégan hos det édldre varumarket. I
enlighet med artikel 15.1 a i forordning nr 207/2009 ska anvindningen av varumérket i den
forstnamnda formen dérfor anses utgora anvandning av det dldre varumarket.

Mot bakgrund av detta saknar det betydelse att vissa av varorna i de kataloger som intervenienten har
lagt fram innehaller ord som aterges pa ett stiliserat sitt vilket vasentligen &r identiskt med det sitt
som har hdnvisats till i punkt 65 ovan. Den omstindigheten kan inte pa nagot sdtt dndra det
forhallandet att ordet "brownies” &r den bestandsdel i det salunda stiliserade kénnetecknet som har
sarskiljningsformaga, nagot som betyder att anvdndning av varumaérket i den formen é&r att anse som
anviandning av det dldre varumairket sasom detta har registrerats.

Slutligen har klaganden hévdat att det dldre kdnnetecknet i den stiliserade form som har héanvisats till i
punkt 65 ovan forefaller ha anvidnts som prydnad och inte som varumérke. Déarvidlag erinrar tribunalen
om att ett varumarkes grundlaggande funktion &r att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller
tjanster for vilka det har registrerats (se punkt 31 ovan). Med tanke pa att dtminstone ordelementet
"brownie” i det stiliserade varumirket i den form som har hinvisats till i punkt 65 ovan har viss
sarskiljningsformaga, maste det konstateras att det dldre varumairket i dess stiliserade form i princip
kan fylla denna grundldggande funktion. Att ett figurmirke med viss sérskiljningsféorméaga ocksa, pa
grund av sin sdrskilda stilisering, kan ha en prydnadsfunktion i férhallande till den vara pa vilken det
placeras paverkar inte figurmirkets formaga att fylla ett varumirkes grundliggande funktion — i
synnerhet inte inom kladbranschen i vid bemarkelse, dér det inte dr ovanligt att de berérda varorna
forses med en stiliserad form av ett varumirke. I det aktuella fallet betyder detta att dven om
varumairket i dess stiliserade form ocksa kan fungera som en prydnad pa de varor som forses med det,
uppfyller namnda varumérke med tanke pa sin sérskiljningsformaga dnda samtidigt den grundldggande
funktionen for ett varumarke.
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Saledes kan klaganden inte vinna framgang med sitt tredje argument.

— Klagandens fjdrde argument

For det fjarde har klaganden pastatt att forklaringen pa heder och samvete inte &dr objektiv och inte
heller understéds av nagon samstdmmig bevisning. I synnerhet har klaganden framhallit att den enda
faktura som har lagts fram till stod for forklaringen pa heder och samvete ar stilld till The Guide
Association Scotland, som enligt klaganden ingar i intervenienten. Den fakturan roér darfor ett internt
bruk av det éldre varumirket och inte ett offentligt, utatriktat bruk av detta. Till yttermera visso
overensstimmer produktkoderna pa namnda faktura inte med dem som anges i de kataloger som
intervenienten har lagt fram, varfor det inte dr mojligt att veta huruvida det ror sig om samma
produkter.

Savitt avser forklaringen pa heder och samvete, erinrar tribunalen om att det framgér av artikel 78.1 f i
forordning nr 207/2009 (nu artikel 97.1 f i férordning 2017/1001) att ett av de bevismedel som ér
tillitna infor EUIPO é&r beedigade eller intygade skriftliga utlatanden eller andra skriftliga utlatanden
som har liknande rattsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat dédr utlatandena upprittades.

I det aktuella fallet gjordes forklaringen pa heder och samvete i form av ett "witness statement”
(skriftligt vittnesmaél). Det dr séledes fraga om den form som beskrivs i rule 32.4.1 i de i England och
Wales tillampliga Civil Procedure Rules (civilprocessreglerna), enligt vilken “[e]tt skriftligt vittnesmal
ar en skriftlig forklaring som har undertecknats av en person och som innehaller ett vittnesmal som
den personen skulle ha ritt att avge muntligen”.

Tribunalen erinrar ocksd om den rdttspraxis som innebdr att det vid bedomning av en handlings
bevisvarde ska undersokas huruvida uppgifterna i handlingen ar sannolika och korrekta, att hansyn
dérvid ska tas bland annat till handlingens ursprung, till omstandigheterna kring dess tillkomst och till
dess adressat, och att den fraga som ska stillas dr huruvida handlingen mot bakgrund av sitt innehall
framstar som rimlig och trovirdig (se punkt 53 ovan).

Eftersom klaganden har aberopat EUIPO:s riktlinjer for granskning, erinrar tribunalen vidare om att
dessa riktlinjer inte &r rattsakter med bindande verkan for tolkningen av unionsréttens bestimmelser
(se dom av den 6 juni 2019, Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:471, punkt 49
och dar angiven rattspraxis), och dessutom noterar tribunalen att 6verklagandendmnden i punkt 35 i
det overklagade beslutet faktiskt angav att bevisvirdet av vittnesmél som har avgetts av de berdrda
parterna sjilva eller av dessas anstillda i allmanhet &r ldgre dn bevisvirdet av vittnesmal fran oberoende
kallor, vilket ligger i linje med den passage i EUIPO:s riktlinjer for granskning som klaganden har
aberopat. Just det argumentet fran klagandens sida ar saledes i alla hdandelser verkningslost.

Som bade overklagandendmnden (i punkt 35 i det Overklagade beslutet) och klaganden pa goda
grunder vasentligen har framhallit, framgér det av rattspraxis att nér ett sadant utlaitande som avses i
artikel 78.1 f i forordning nr 207/2009 har upprittats av en person med ledningsansvar hos den part
som ska styrka verkligt bruk av det dldre varumarket, kan detta utlatande tillmétas bevisvirde endast
om det stdods av annan bevisning (se dom av den 9 december 2014, PROFLEX, T-278/12,
EU:T:2014:1045, punkt 51 och dér angiven réttspraxis).

[ det aktuella fallet papekade oOverklagandendmnden, i punkt 36 i det 6verklagade beslutet, att
forklaringen pa heder och samvete avsig arsomsittningen mellan aren 2009 och 2016 i fraga om
forsdljning under det é&ldre varumirket av klader, viskor, mérken, pappersvaror, muggar och
nyckelringar pa den brittiska marknaden. Overklagandenimnden noterade att de silda volymerna
enligt forklaringen pa heder och samvete var taimligen stora. Dessutom framgér det av det 6verklagade
beslutets systematik att overklagandendmnden fann att de uppgifter som framgick av forklaringen pa
heder och samvete bekréftades av den bevisning som ndmnden provade ndrmast efterat, det vill sdga
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for det forsta de kataloger som hade lagts fram sasom bilaga 1 till forklaringen pa heder och samvete
(punkt 37 i det overklagade beslutet; se dven punkterna 50—57 ovan), for det andra de utskrifter av
sidor fran ett flertal onlinebutiker som aterfanns i bilaga 4 i den fOrsta uppsittningen handlingar
(punkterna 38—40 i det overklagade beslutet; se dven punkterna 40—43 ovan) och for det tredje den
faktura som hade lagts fram sédsom bilaga 2 till forklaringen pa heder och samvete (punkterna 41-43 i
det overklagade beslutet).

Just den fakturan kan enligt vad klaganden har gjort gillande inte beaktas, av det skilet att den ror ett
internt bruk av det dldre varumirket och inte ett offentligt, utatriktat bruk av detta.

Dirvidlag har EUIPO och intervenienten pa goda grunder erinrat om att intervenienten, i det yttrande
som denna den 29 juni 2017 ingav inom ramen for forfarandet vid invdndningsenheten, lade fram
bevisning av vilken det framgér att mottagaren av den aktuella fakturan, The Guide Association
Scotland (dven kédnd under namnet Girlguiding Scotland), dr en oberoende skotsk
vélgorenhetsorganisation med egna stadgar och egen styrelse.

Klaganden har visserligen med gott fog gjort gillande att fakturamottagaren tillhor det overgripande
natverket Girlguiding UK, nagot som EUIPO och intervenienten for oOvrigt inte har fornekat.
Klagandens pastaende att mottagaren av den aktuella fakturan skulle vara en sammanslutning som
ingdr i intervenienten, av det skilet att intervenienten dr en bredare sammanslutning, och att det
skulle rora sig om en och samma enhet, motsédgs emellertid av den i punkt 79 ovan ndmnda bevisning
som intervenienten lade fram inom ramen for forfarandet vid EUIPO. Att tva
vélgorenhetsorganisationer som i rittsligt hédnseende dr oberoende av varandra samarbetar inom
ramen for ett natverk som de bada ingér i innebér inte att det — som klaganden har havdat — i sjdlva
verket ror sig om en och samma rittsliga enhet.

Sa ar i sarskilt hog grad fallet savitt avser den berorda fakturan, med tanke pa att denna inte har
utfirdats av intervenienten sjalv utan av dess kommersiella gren, det vill siga det separata bolaget
Guide Association Trading Services.

Harvidlag ska det erinras om att ndr innehavaren av ett varumarke till stod for ett pastdende om att
varumadrket har blivit féremal for verkligt bruk aberopar tredje parts anvdndning av varumaérket, gor
nimnda innehavare underforstatt gillande att den anvdndningen har skett med innehavarens
medgivande i den mening som avses i artikel 15.2 i forordning nr 207/2009 (se dom av den
13 januari 2011, PINE TREE, T-28/09, ej publicerad, EU:T:2011:7, punkt 62 och dir angiven
rattspraxis).

Foljaktligen kan den anviandning av det éldre varumérket som stods av den aktuella fakturan inte — i
motsats till vad klaganden har gjort gillande — anses ha sitt ursprung i det foretag som &r innehavare
av det dldre varumairket eller i ett distributionsnatverk som é&gs eller kontrolleras av det foretaget.

Overklagandenimnden gjorde siledes inte ndgon oriktig bedémning nir den i allt visentligt fann, i
punkterna 41 och 42 i det 6verklagade beslutet, att fakturan rorde ett offentligt och utatriktat bruk av
det édldre varumirket och darfor skulle beaktas vid bedomningen av huruvida intervenienten hade
styrkt att den hade gjort verkligt bruk av det éldre varumarket.

Nar det slutligen giller klagandens argument om att produktkoderna pa den aktuella fakturan inte
skulle vara desamma som produktkoderna i de kataloger som intervenienten har lagt fram, héanvisar
tribunalen till sina overvdganden i punkt 57 ovan, av vilka framgar att det saknas fog for nidmnda
argument.

Mot bakgrund av det ovan anférda finner tribunalen att Overklagandendmnden hade fog for sin

bedomning att de kataloger som hade lagts fram sadsom bilaga 1 till forklaringen pa heder och
samvete, de utskrifter av sidor fran ett flertal onlinebutiker som é&terfanns i bilaga 4 i den forsta
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uppsittningen handlingar och den faktura som hade lagts fram sdsom bilaga 2 till forklaringen pa
heder och samvete utgjorde bevisning som stodde forklaringen pa heder och samvete och att det
foljaktligen var pakallat att tillerkdnna den forklaringen bevisvirde.

Klaganden kan saledes inte vinna framgang med sitt fjairde argument.

— Klagandens femte argument

For det femte anser klaganden att eftersom den bevisning som intervenienten har lagt fram inte kan
styrka att det dldre varumirket verkligen anvindes under den relevanta perioden, saknas det i det
aktuella fallet anledning att gora en helhetsbedéomning av ndmnda bevisning.

Mot bakgrund av de 6vervidganden fran tribunalens sida som har redovisats i punkterna 36—-87 ovan
savitt avser klagandens forsta, andra, tredje och fjarde argument, méste det emellertid konstateras — i
motsats till vad klaganden har gjort gillande — att intervenienten faktiskt lade fram relevant bevisning
till styrkande av att det dldre varumarket verkligen hade anvints under den relevanta perioden och att
overklagandendmnden hade fog for att inom ramen for en helhetsbedomning beakta denna bevisning.
Klaganden kan saledes inte vinna framgéng med sitt femte argument.

I alla hédndelser &r den helhetsbedomning av bevisningen som 6verklagandendmnden gjorde i
punkterna 51 och 52 i det Overklagade beslutet inte att betrakta som en oriktig beddmning.
Overklagandenimnden fann i allt visentligt att forklaringen pa heder och samvete stoddes av olika
kataloger, en faktura, sidor fran onlinebutiker, artiklar och publikationer samt att denna bevisning
styrkte att intervenienten verkligen hade anvént det édldre varumairket for de varor och tjénster som
avses i punkt 6 ovan. Som EUIPO pa goda grunder har erinrat om, ar de av intervenientens varor som
bar det édldre varumairket huvudsakligen avsedda for en specifik omséttningskrets av nischkaraktar,
namligen flickor i aldern sju till tio ar som &r medlemmar i sammanslutningen Girlguiding UK, vilkas
antal enligt uppgifterna i forklaringen pa heder och samvete uppgar till omkring 200 000. Under dessa
omstiandigheter maste de omséttningsbelopp som framgar av forklaringen pa heder och samvete anses
vara forhallandevis stora for den berdrda branschen. Med tanke dven pa att omsdttningen visentligen
lag pa en stabil niva under hela den relevanta perioden hade 6verklagandendmnden fog for sin slutsats
att en samlad bedomning gav vid handen att intervenienten hade styrkt att den verkligen hade anvént
det dldre varumarket.

— Slutsats

Det finns saledes inget fog for nagot av de argument som klaganden i 6verklagandet har anfort till stod
for sin enda grund.

Klaganden gjorde vid férhandlingen dven géllande att det 6verklagade beslutet inte var forenligt med
EUIPO:s o6verklagandendmnders beslutspraxis. Tribunalen papekar darvidlag att klaganden inte
framforde nagot sadant argument i Overklagandet, nidgot som klaganden ocksa vitsordade vid
forhandlingen.

Av rittspraxis framgar likafullt att EUIPO ska utdva sina befogenheter i Gverensstimmelse med de
allminna principerna i unionsratten, bland annat principen om likabehandling och principen om “god
forvaltningssed”. De bada sistnaimnda principerna innebdr att EUIPO vid sin bedomning av bevisning
som har lagts fram till styrkande av verkligt bruk av ett dldre varumirke ska beakta redan fattade
beslut om liknande ansokningar och dgna sarskild uppmarksamhet at huruvida det finns anledning att
besluta pa samma satt. Utover att handla i 6verensstimmelse med principen om likabehandling och
principen om ”"god forvaltningssed” ska EUIPO emellertid ocksa iaktta legalitetsprincipen, vilket
betyder att den som gor géllande att ett till stod for en invindning anfort dldre varumairke inte har
blivit foremal for verkligt bruk inte till sin egen fordel far aberopa en eventuell rittsstridig handling
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som har gynnat nagon annan i syfte att fa till stind ett likadant beslut (se, analogt, dom av den
10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, EU:C:2011:139,
punkterna 73-76 och dér angiven rattspraxis).

I det aktuella fallet har tribunalen dragit slutsatsen att 6verklagandendmnden — i motsats till vad som
eventuellt kan ha varit fallet med avseende pa viss bevisning som i andra drenden har lagts fram for
EUIPO inom ramen for andra forfaranden till styrkande av verkligt bruk av ett dldre varumarke —
hade fog for sin bedomning att den bevisning som intervenienten hade lagt fram var tillracklig for att
styrka att denne verkligen hade anvént det dldre varumarket.

Under dessa omstdndigheter kan klaganden i alla hidndelser inte fa till stind en dndring av den
slutsatsen genom att aberopa tidigare beslut av EUIPO, varfor tribunalen inte behover yttra sig om
huruvida det aktuella argumentet, som alltsa framfordes for forsta gangen vid foérhandlingen, kan
upptas till provning i sak.

Eftersom klaganden saknar fog for sin enda grund, ska dess yrkanden, savéil om ogiltigforklaring som
om andring, lamnas utan bifall, och detsamma giller 6verklagandet i dess helhet.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegangsregler ska tappande réttegangsdeltagare forpliktas att ersétta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska
forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat malet, ska EUIPO:s och
intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Grupo Textil Brownie, SL ska ersitta rittegangskostnaderna.
Frimodt Nielsen Kreuschitz Péltorak
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 30 januari 2020.

Underskrifter
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