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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (forsta avdelningen)

den 28 oktober 2015*

"Gemenskapsvarumérke — Invéndningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumaérke av figurmarket Macka — Aldre icke registrerade nationella figurmarket
Macka — Relativt registreringshinder — Artikel 8.4 i forordning (EG) nr 207/2009 —
Harmoniseringskontorets tillimpning av nationell rétt”
I mal T-96/13,

Rot Front OAO, Moskva (Ryssland), inledningsvis foretrdtt av advokaten B. Térauda, dérefter av
advokaterna O. Spuhler och M. Geitz,

klagande,
mot

Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken och monster)
(harmoniseringskontoret), foretritt av D. Walicka, i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringskontorets 6verklagandenamnd var,
Rakhat AO, Almaty (Kazakstan),
angdende ett Overklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets andra
overklagandendmnd den 28 november 2012 (drende R 893/2012-2) om ett invindningsforfarande
mellan Rot Front OAO och Rakhat AO,
meddelar

TRIBUNALEN (forsta avdelningen),

sammansatt av ordféranden H. Kanninen, samt domarna I. Pelikinovd och E. Buttigieg (referent),
justitiesekreterare: handldggaren I. Dragan,

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 22 februari 2013,

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
31 maj 2013,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2013,

* Rattegangssprak: engelska.
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DOM AV DEN 28.10.2015 — MAL T-96/13
ROT FRONT MOT HARMONISERINGSKONTORET — RAKHAT (MACKA)

efter forhandlingen den 20 mars 2015,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Rakhat AO ingav den 26 november 2010 en ansokan om registrering av gemenskapsvarumarke till
harmoniseringskontoret i enlighet med radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumarken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumairket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

Macka

Registreringsansokan avsdg varor som ingar i klasserna 29 och 30 i den mening som avses i
Niceoverenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av  varor och  tjanster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning for var och en av dessa klasser:

— Klass 29: "Fruktsnacks, marmelader, sylter, kanderad frukt, geléer for fortiring, fruktkott,
fruktgeléer, fruktskivor, speciellt torkade eller kanderade, konserverad eller kanderad frukt, frukt
inlagd i alkohol, branda mandlar, branda nétter, krokant, kokosflingor.

— Klass 30: "Konfekt, sotsaker, dven som julgransprydnader, sockermandlar, glass, sorbeter, popcorn,
puddingar, praliner, &ven med flytande fyllning, speciellt gjorda med alkohol, sotsaker i form av
pastiller, marsipan, mandelkonfekt, sotsaker i form av gelégodis, konfekt i form av mjuk kola,
notkonfekt, karameller, choklad, glasyrer, choklad i form av block, kakor eller kulor, speciellt latt
smaltande choklad, fylld choklad, choklad eller praliner tillsammans med noétter eller andra frukter,
med likor eller med saftkoncentrat; Karameller, dragéer, tuggummi, ej for medicinska @ndamal;
Vingummi; Marshmallows; Lakritssaft; Lakrits; Persipan; Nougat.”

Ansokan om  registrering av  gemenskapsvarumirke offentliggjordes i  Bulletinen  for
gemenskapsvarumdrken nr 2011/019, av den 28 januari 2011.

Den 14 april 2011 framstdllde klaganden Rot Front OAO, med stod av artikel 41 i forordning

nr 207/2009, en invindning mot registrering av det sokta varumarket for de varor som angetts ovan i
punkt 3.
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Invindningen grundade sig pa det nedan &tergivna icke registrerade figurmérket som anvéndes i
ndringsverksamhet for konfektyrvaror i Grekland och Tyskland:

Till stod for invandningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.4 i forordning
nr 207/20009.

Invindningsenheten avslog invdndningen genom beslut av den 12 april 2012. Invdndningsenheten
ansdg i huvudsak att klagandebolaget inte hade visat att det enligt tysk rdatt — enligt vilken det &ldre
icke registrerade varumarket var skyddat — hade ritt att forbjuda anvindning av det sokta varumérket.
I synnerhet med hdnsyn till att volymen var relativt begrinsad med hansyn till storleken pa
konfektyrmarknaden i Tyskland, var det inte mojligt att med ledning av forsédljningen av de aktuella
varorna sla fast att det dldre varumérket var kant i tillricklig grad (Verkehrsgeltung) — i den mening
som avses i 4 § 2 i lagen om skydd for varumirken och andra kdnnetecken (Gesetz iiber den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994, BGBL I, p. 3082) (nedan kallad
Markengesetz) — hos omsittningskretsen, som utgjordes av hela den tyska befolkningen.

Klaganden o6verklagade invdndningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret den 7 maj 2012 i
enlighet med artiklarna 58-64 i férordning nr 207/20009.

Genom beslut av den 28 november 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) faststillde
harmoniseringskontorets andra overklagandenamnd invdndningsenhetens beslut.
Overklagandenimnden ansig forst och frimst att invindningen inte kunde provas och att den i vart
fall var ogrundad till den del den éldre rittigheten aberopats till stod, eftersom klaganden inte hade
forebringat bevisning for att det dldre varumaérket som inte var registrerat i Grekland hade anvénts i
mer &n bara lokal omfattning i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning nr 207/2009.
Overklagandenimnden angav direfter att klagandebolaget, fér att kunna invinda mot registrering av
det sokta varumairket, var tvunget att styrka att det hade rétt att forbjuda anvidndning av det
varumairket fore dagen for registrering av det i enlighet med lagstiftningen i Tyskland, dér det &ldre
icke registrerade varumirket ocksd har anvints. Klaganden var hérvid tvungen att styrka att en
vasentlig del av omsittningskretsen kdnde igen varumérket som klagandens varumairke i den mening
som avses i 4 § 2 Markengesetz. I likhet med invdndningsenheten drog overklagandendmnden
slutsatsen att omsittningskretsen bestod av hela den tyska befolkningen, med hénsyn till att de
aktuella varorna var gingse konsumentvaror som koptes av den stora allmidnheten. Den
omstdndigheten att varumairket skrevs med kyrilliska bokstiver och att de aktuella varorna
distribuerades i Tyskland genom butiker som besoktes av huvudsakligen rysksprikiga konsumenter,
gjorde det enligt overklagandendmnden inte mgjligt att dra slutsatsen att omséttningskretsen endast
bestod av dessa rysksprikiga konsumenter. Overklagandenimnden ansig slutligen att #ven om den
bevisning godtogs som klaganden forebringat om forsiljningsvolymerna for konfektyrer under det éldre
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varumérket, var det i brist pa ytterligare upplysningar i vart fall inte mojligt att uppskatta hur intensiv
forsdljningen varit for att faststdlla vilket intryck varumérket hade gjort pa den tyska
omsittningskretsen. Overklagandenimnden drog dirfor slutsatsen att klaganden inte hade styrkt att
en vasentlig del av omsittningskretsen kiénde igen det éldre icke registrerade varumirket som
klagandens varumairke i den mening som avses i den tyska lagstiftningen. Klaganden hade darfor inte
uppfyllt ett av villkoren enligt artikel 8.4 i férordning nr 207/2009, namligen att pa grundval av det
varumairket och i enlighet med den lagstiftning i en medlemsstat som éar tillamplig pad kénnetecknet,
ha forvdrvat ritt att forbjuda anvindning av ett yngre varumaérke.

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringskontoret att ersétta réattegangskostnaderna.
Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet,

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.
Rittslig bedomning

Upptagande till sakprovning

I sin svarsskrivelse har harmoniseringskontoret bestritt, dels att vissa handlingar som bifogades
ansokan kan godtas, eftersom de handlingarna ingavs for forsta gangen vid tribunalen, dels att vissa
hanvisningar till nationell réttspraxis och doktrin i ansokan, vilka angavs vara nya omstiandigheter, kan
godtas.

Som svar pa en skriftlig fraga fran tribunalen och pa en fraga som stilldes under férhandlingen, har
harmoniseringskontoret aterkallat en del av sina invidndningar avseende huruvida nationella
domstolars beslut och nationell doktrin som ingetts for forsta gangen vid tribunalen samt klagandens
hénvisningar till dessa kan beaktas i malet.

Tribunalen erinrar om att d&ven om klaganden har ingett vissa beslut fran nationella domstolar och
uttalanden i doktrinen for forsta gangen vid tribunalen, har klaganden rétt att hénvisa till dessa i den
man det dr fraga om handlingar och argument avseende nationell lagstiftning och nationella
domstolars praxis. Det foljer namligen av réttspraxis att det inte kan vara otillatet vare sig for parterna
eller for tribunalen att vid tolkningen av nationell ritt, till vilken det som i forevarande fall hénvisas i
unionsrétten, (se nedan punkt 19) vdgledas av nationell lagstiftning, rattspraxis eller doktrin, eftersom
det inte har gjorts gillande att 6verklagandendmnden felaktigt har underlatit att beakta de faktiska
omsténdigheterna i ett visst nationellt avgorande, utan att aberopa avgoranden eller doktrin till stod
for en grund som avser att overklagandendmnden tillimpade en bestdmmelse i nationell rétt pa ett
felaktigt satt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2006, Vitakraft-Werke
Withrmann/harmoniseringskontoret — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, REG,
EU:T:2006:202, punkterna 70 och 71).
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Den enda fraga som kvarstar ér fragan huruvida de handlingar kan godtas som ingetts som bilaga A.5
till ansokan. Klaganden har hévdat att de handlingarna ska beaktas i malet, eftersom de inte innebar att
nya argument tillférs i forhéllande till dem som framgar av andra handlingar som ingetts till
harmoniseringskontoret.

De handlingar som ingetts som bilaga A.5 till ansokan bestir av en artikel med rubriken ”Ryska
snabbkop i Tyskland: samovar — utan att behova aka till Tula” pa ryska tillsammans med en
oversittning till engelska som offentliggjorts pa webbplatsen www.dw.de. I motsats till vad klaganden
har gjort gillande utgoér den artikeln, som ingetts for forsta gangen vid tribunalen, en ny faktisk
omstdndighet till stod for argument som tidigare anforts vid harmoniseringskontoret och den kan
dérfor inte beaktas i forevarande mal. Syftet med ett 6verklagande vid tribunalen &r ndmligen att fa till
stand en provning av lagenligheten av overklagandendmndernas beslut i den mening som avses i
artikel 65 1 forordning nr 207/2009. Tribunalens uppgift &ar inte att prova de faktiska
omstiandigheterna pa nytt mot bakgrund av bevisning som for forsta gangen har aberopats vid
tribunalen. De handlingar som ingetts som bilaga A.5 till ansokan kan séaledes inte godtas och det
saknas anledning att prova deras bevisvirde (se, for ett liknande resonemang, dom av den
24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04,
REG, EU:T:2005:420, punkt 19 och dér angiven rattspraxis).

Prévning i sak

Till stod for sitt overklagande har klaganden éaberopat en enda grund. Den grunden avsag att
overklagandendmnden &sidosatte artikel 8.4 i forordning nr 207/2009, nidr den tolkade 4 § 2
Markengesetz, pa grundval av vilken klaganden har &beropat skydd for sitt dldre icke registrerade
varumirke, eftersom det anvdnts i Tyskland. Klaganden har dédremot inte ifragasatt
overklagandendmndens konstaterande att invidndningen saknade grund, i den man som en é&ldre
rattighet som anvénts i Grekland har aberopats till stod for den.

Tribunalen erinrar om att efter invdndning fran innehavaren av ett icke registrerat varumérke eller av
ett annat kidnnetecken som anvéinds i ndringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning, far det
varumirke som ansokan avser, enligt artikel 8.4 i férordning nr 207/2009, inte registreras om och i
den man ratten till kdnnetecknet, enligt den nationella lagstiftning som ar tillimplig pa detta, har
forvarvats fore tidpunkten for ansokan om registrering av gemenskapsvarumarket och kannetecknet
ger innehavaren ritt att forbjuda anvidndning av ett yngre varumarke (se, for ett liknande resonemang,
dom av den 18 april 2013, Peek & Cloppenburg/harmoniseringskontoret — Peek & Cloppenburg
(Peek & Cloppenburg), T-507/11, EU:T:2013:198, punkt 18 och dir angiven rittspraxis; se analogt
dven dom av den 9 december 2010, Tresplain Investments/harmoniseringskontoret — Hoo Hing
(Golden Elephant Brand), T-303/08, REU, EU:T:2010:505, punkterna 89 och 90).

Dessa villkor dr kumulativa, vilket innebér att en invindning som grundar sig pa forekomsten av ett
icke registrerat varumérke eller andra kdnnetecken som anvinds i ndringsverksamhet i den mening
som avses i artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 inte kan vinna framgang nir nagot av dessa villkor
inte uppfylls av varumérket (dom av den 30 juni 2009, Danjaq/harmoniseringskontoret — Mission
Productions (Dr. No), T-435/05, REG, EU:T:2009:226, punkt 35).

I fraga om det éldre icke registrerade varumairket borjade 6verklagandendmnden, mot bakgrund av att
det hade anvénts i Tyskland, vid sin bedomning av invindningen med att undersoka huruvida
klaganden hade forvarvat rétt att forbjuda anvindning av ett yngre varumérke i den mening som avses
i artikel 84 b i forordning nr 207/2009 fore tidpunkten for ansokan om registrering av
gemenskapsvarumadrke i enlighet med tysk rétt som éar tillimplig i férevarande fall.
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Klaganden har hévdat att forvarv av rattigheter till ett varumarke till f6ljd av anvindning erkénns i 4 §
2 Markengesetz, nar anvandningen leder till att omsattningskretsen, det vill siga de som de aktuella
varorna riktar sig till, kdnner igen kdnnetecknet som klagandens kénnetecken. Klaganden anser att
overklagandendmnden i forevarande fall gjorde en felaktig tolkning av den bestammelsen och dérmed
tillampade artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 pa ett felaktigt satt. Vid bedomningen av huruvida
omsittningskretsen kdnde igen det édldre varumiérket beaktade Overklagandendmnden némligen hela
den tyska allménheten, medan det enligt tysk rdtt dr tillatet att under vissa forhallanden begrénsa
omsittningskretsen och bara beakta de konsumenter som behérskar ett visst utlindskt sprak eller att
begransa omsittningskretsen i forhallande till distributionskanalerna for de varor som avses med det
aktuella varumarket. Villkoren é&r i forevarande fall uppfyllda for att begransa omséttningskretsen till
rysksprakiga konsumenter i Tyskland. Till grund for sin tolkning av tysk ratt har klaganden lagt ett
flertal avgoranden frin tyska domstolar i hogsta instans, ett utdrag ur en kommentar till
Markengesetz och en dom fran den schweiziska federala domstolen.

Harmoniseringskontoret har i huvudsak anslutit sig till 6verklagandendmndens beddmning och anser
att klagandebolaget inte, sisom det borde ha gjort, har styrkt att en visentlig del av den tyska
allménheten kénde igen det édldre varumairket i enlighet med 4 § 2 Markengesetz. Klagandebolaget kan
darfor inte med framgang invidnda mot registrering av det sokta varumérket. Harmoniseringskontoret
har havdat att mot bakgrund av de omsténdigheter som klaganden anforde vid 6verklagandendmnden
i fraga om innehallet i tysk rétt, gor varken den omsténdigheten att de varor som avses med det &ldre
varumadrket bara har salts i vissa specialiserade butiker som huvudsakligen riktar sig till ryssar som
lever i Tyskland eller det forhallandet att kyrilliska bokstaver anviands i det dldre varumairket det
motiverat att begrdnsa omséttningskretsen till de rysksprakiga konsumenterna.

Tribunalen erinrar om att fragan i vilken omfattning ett kidnnetecken som &r skyddat i en medlemsstat
ger innehavaren rdtt att forbjuda anvindning av ett yngre varumairke ska bedémas mot bakgrund av
tillimplig nationell ritt (se dom av den 10 juli 2014, Peek & Cloppenburg/harmoniseringskontoret,
C-325/13 P och C-326/13 P, EU:C:2014:2059, punkt 47 och dér angiven rattspraxis). Bland annat ska
den &beropade nationella lagstiftningen och de rittsliga avgorandena i den berérda medlemsstaten
beaktas (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, REU,
EU:C:2011:189, punkt 190) och sa dven uttalanden i doktrinen (se, analogt, dom av den 5 juli 2011,
Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, REU, EU:C:2011:452, punkt 53).

Enligt tysk rdtt, som ar tillamplig i malet, regleras riatten for en innehavare av ett icke registrerat
varumirke att invinda mot anvindning av ett yngre varumidrke i 4 § 2, jamford med 14 § 2
Markengesetz.

I 4 § Markengesetz foreskrivs foljande:

"Varumairkesskydd uppkommer genom ...

2. anvandning av ett kdnnetecken i néringsverksamhet, savida kénnetecknet har blivit kidnt som
varumirke inom omséttningskretsen

»

Enligt 14 § 2 punkt 2 Markengesetz ar det forbjudet for tredjeman att utan innehavarens medgivande, i
nédringsverksamhet anvdnda ett kdnnetecken, sdsom ett gemenskapsvarumarke, som kan foérvixlas med
det skyddade kdnnetecknet.
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Parterna ar ense om den omstdndigheten att rétt till ett icke registrerat varumérke kan forvérvas enligt
4 § 2 Markengesetz genom anvidndning endast om anviandningen leder till att en viasentlig del av
omsittningskretsen kdnner igen varumirket. Parterna dr ddremot inte ense om definitionen av den
omsdttningskrets (beteiligte Verkehrskreise) som ska beaktas vid bedomningen av om varumaérket ar
kdnt i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz.

Tribunalen finner for det forsta att oOverklagandendmnden gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillampning nér den med héanvisning till tribunalens praxis avseende forordning nr 207/2009
underkdnde klagandens argument att den omséttningskrets som ska beaktas i malet ska begriansas till
ryska eller rysksprakiga konsumenter i Tyskland, eftersom de varor som avses med det é&ldre
varumairket endast saldes i butiker som var avsedda sirskilt for de varorna. Sdsom angetts ovan i
punkt 24, ska fragan i vilken omfattning det édldre icke registrerade varumirket som &r skyddat i en
medlemsstat ger innehavaren rdtt att forbjuda anvidndning av ett yngre varumirke, beddmas mot
bakgrund av den nationella rétten i den medlemsstat dar det aberopade kdnnetecknet har anvints, det
vill sdga i forevarande fall tysk rétt, samt nationell riattspraxis och doktrin. Den fragan ska inte bedomas
mot bakgrund av tribunalens praxis i fraga om tillampningen av férordning nr 207/20009.

For det andra ska foljande framhallas vad betréffar provningen av nationell riatt — ndmligen 4 § 2,
jamford med 14 § 2 Markengesetz — mot bakgrund av vilken klagandebolaget har pastatt att det pa
grundval av dess icke registrerade varumirke har forvdrvat rétt att invdnda mot registreringen av det
sokta varumirket. Det framgar visserligen av réttspraxis att invindaren ska visa att det é&ldre
kidnnetecken som aberopas till stod for invindningen omfattas av tillimpningsomradet for den
aberopade nationella lagstiftningen och att det ger innehavaren rétt att forbjuda anvéndning av ett
yngre varumirke (dom Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, ovan punkt 24, EU:C:2011:189,
punkt 190). Enligt den regeln krévs det for att anvdndningen av ett gemenskapsvarumirke ska kunna
forbjudas med stod av en éldre rattighet att klaganden till harmoniseringskontoret ger in information
som visar att klaganden uppfyller de villkor i den aberopade nationella lagstiftningen som maste vara
uppfyllda. Klaganden ska dessutom ge in information som visar innehallet i den nationella
lagstiftningen (se, analogt, dom Edwin/harmoniseringskontoret, ovan punkt 24, EU:C:2011:452,
punkt 50).

Av rattspraxis framgar emellertid &dven att harmoniseringskontoret, under de omstiandigheter da det ska
beakta den nationella rétten i den medlemsstat dir det éldre varumaérke ér skyddat som invindningen
grundas pd, pa eget initiativ och péa det sitt som forefaller lampligt, ska inhdmta upplysningar om den
nationella ritten om sadana upplysningar dr nodvindiga for bedomningen av om villkoren for att
tillimpa ett registreringshinder ar uppfyllda. Detta innebér att kontoret, utover de sakforhallanden
som parterna i invindningsforfarandet uttryckligen har aberopat, ska beakta notoriska fakta, det vill
saga fakta som det forutsitts att alla kdnner till eller som det gar att fa kinnedom om med hjilp av
allmént tillgdngliga kéllor (se dom av den 20 april 2005, Atomic Austria/harmoniseringskontoret —
Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, REG, EU:T:2005:136, punkt 35
och dédr angiven réttspraxis, se, analogt, dven dom av den 13 september 2012, National Lottery
Commission/harmoniseringskontoret — Mediatek Italia och De Gregorio (atergivning av en hand),
T-404/10, EU:T:2012:423, punkt 20 och dér angiven rattspraxis, faststdlld i det avseendet genom dom
av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C-530/12 P, REU,
EU:C:2014:186, punkt 45). Skyldigheten att pa eget initiativ inhdmta upplysningar om nationell ratt
avilar i forekommande fall harmoniseringskontoret néir det redan forfogar 6ver vissa uppgifter om den
nationella rétten, antingen i form av péastdenden om dess innehall eller i form av omstidndigheter som
har anforts under forfarandets gang och pastatts ha bevisvirde (dom av den 20 mars 2013, El Corte
Inglés/harmoniseringskontoret — Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, REU, EU:T:2013:145,
punkt 41).

Den skyldigheten &terges i huvudsak i riktlinjerna fér harmoniseringskontorets handldggning, vilka

harmoniseringskontoret dberopat under forhandlingen. I de riktlinjerna anges med hénvisning till
domen harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, ovan punkt 31 (EU:C:2014:186), att
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harmoniseringskontoret har befogenhet att med alla medel som det anser vara lampliga kontrollera
innehallet i, tillampningsvillkoren for och riackvidden hos de rittsregler i den tillimpliga lagstiftningen
som invandaren har aberopat (riktlinjerna foér harmoniseringskontorets handlaggning, del C, avsnitt 4,
punkt 4.1). Harmoniseringskontoret har wunder forhandlingen insisterat pad att den
kontrollbefogenheten &r begransad till att sdkerstdlla att den lagstiftning som invdndaren aberopat
tillampas pa ratt sitt. Den innebdr emellertid inte att invdndaren inte har bevisbordan.
Kontrollbefogenheten kan dessutom inte medféra att harmoniseringskontoret, i invindarens stille,
alaggs skyldigheten att ange den lagstiftning som é&r relevant i malet.

Det ska framhallas att klaganden i forevarande mal har aberopat tillimpliga bestimmelser i nationell
ratt och deras innehall. Sdsom framgar av punkt 11 tredje strecksatsen i det angripna beslutet gjorde
klaganden dessutom gédllande vid harmoniseringskontoret att den omséttningskrets som var relevant
for att avgora om det éldre icke registrerade varumarket var kint i Tyskland i den mening som avses i
4 § 2 Markengesetz, bestod av rysksprakiga konsumenter som bor i Tyskland, eftersom det &ldre
varumirket bestod av kyrilliska bokstiver och eftersom de varor som avsags med det mairket
distribuerades genom butiker som huvudsakligen besoktes av rysksprakiga konsumenter.

Det ska vidare papekas att definitionen av omsittningskretsen var avgorande for losningen av
forevarande tvist. Klaganden bestred inte den av harmoniseringskontoret fastslagna omstiandigheten
att det dldre varumairket inte var kint av omséttningskretsen i vid mening vilken bestod av samtliga
genomsnittskonsumenter i Tyskland. Det forefaller emellertid inte vara uteslutet att varumaérket skulle
ha ansetts vara kidnt om det antas att omsattningskretsen i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz
ska definieras sa, att den omfattar endast rysksprakiga konsumenter i Tyskland, vilket klaganden har
héavdat.

Harmoniseringskontoret borde under dessa forhallanden och mot bakgrund av den rittspraxis som
tribunalen har erinrat om ovan i punkt 31, ha anvant alla medel som ér tillgdngliga for kontoret i
samband med dess kontrollbefogenhet, for att inhdmta information om tillimplig nationell ritt och
gora fordjupade undersokningar avseende de aberopade nationella bestimmelsernas innehall och
rackvidd mot bakgrund av klagandens argument. Harmoniseringskontoret borde ha gjort detta
antingen pa eget initiativ eller genom att uppmana klaganden att styrka sina péastdenden avseende
definitionen av omsdttningskretsen i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz (se, i det sistndmnda
avseendet, forslag till avgorande av generaladvokat Bot i malet harmoniseringskontoret/National
Lottery Commission, C-530/12 P, REU, EU:C:2013:782, punkterna 66 och 87).

Det framgar emellertid varken av det angripna beslutet eller av handlingarna i drendet hos
harmoniseringskontoret, som oOverforts till tribunalen, att harmoniseringskontoret gjorde fordjupade
undersokningar om de aberopade nationella bestimmelsernas innehall och riackvidd mot bakgrund av
klagandens argument, pa eget initiativ eller genom att uppmana klaganden att styrka sina pastdenden
avseende definitionen av omsittningskretsen i den mening som avses i 4 § 2 Markengesetz.
Harmoniseringskontoret har medgett detta under forhandlingen.

Om harmoniseringskontoret hade gjort en sadan utredning avseende tysk ritt, dr det mycket troligt att
det skulle ha lett till att kontoret skulle ha haft tillgdng till uppgifter som klaganden har ingett for
forsta gangen vid tribunalen, varav vissa vid forsta paseendet inte saknar relevans for provningen av
klagandens péstdenden om definitionen av omsittningskretsen i den mening som avses i 4 § 2
Markengesetz. Detta giller bland annat praxis fran Bundesgerichtshof (federal domstol), i vilken det
har medgetts att omsattningskretsen under vissa forhallanden och &dven i fraga om dagligvaror, kan
definieras mer restriktivt med hédnsyn till dndamalet med och de kommersiella mojligheterna for
sarskilda varor (BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368, (amtl. Leitsatz) — Sunpearl II) eller till koparna av
de varorna och berdrda personer, varav vissa kan vélja bort eller ogilla vissa varor (BGH, I ZR 94/80,
GRUR 1982, 672 — Aufmachung von Qualitétsseifen). Pa samma sitt foljer det av Bundespatentgerichts
(federal patentdomstol) dom i mal Bepéska (28 W (pat) 40/10) att omsattningskretsen for varor som,
liksom i forevarande mal, omfattas av klasserna 29 och 30 — under vissa férhallanden och med
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beaktande av bland annat hur de avsedda varorna visas och forpackas samt med beaktande av deras
namn som anges med kyrilliska bokstiver — kan begriansas till konsumenter som har kunskaper i
ryska.

Under dessa forhallanden kan det inte uteslutas att overklagandendmndens bristfélliga utredning hade
en avgorande inverkan pa ndmndens tolkning av 4 § 2 Markengesetz.

Hérav foljer att Overklagandet bor bifallas pa den enda grunden och det angripna beslutet ska
ogiltigforklaras. Enligt artikel 65.6 i forordning nr 207/2009 &ar harmoniseringskontoret skyldigt att
vidta de atgdrder som kriavs for att folja tribunalens dom. Det ankommer harvid pa
harmoniseringskontoret att bland annat anvdnda sin utredningsbefogenhet i fraga om tysk ritt och

avgora huruvida klaganden enligt denna har rétt att forbjuda anvindning av ett yngre varumairke i den
mening som avses i artikel 8.4 b i férordning nr 207/2009.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens réttegangsregler ska tappande rattegangsdeltagare forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringskontoret har tappat malet och ska darfor
béra sina réattegangskostnader och ersdtta klagandens rattegangskostnader, i enlighet med klagandens
yrkanden.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (forsta avdelningen)

foljande:
1) Det beslut som andra éverklagandenimnden vid Kontoret for harmonisering inom den inre

marknaden (varumirken och monster) (harmoniseringskontoret) meddelade den

28 november 2012 (dirende R 893/2012-2) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringskontoret ska bidra sina rittegangskostnader och ersitta Rot Front OAO:s
rittegangskostnader.

Kanninen Pelikdanova Buttigieg
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 28 oktober 2015.

Underskrifter
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