g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 5 februari 2016*

"Gemenskapsvarumirke — Invandningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumérke av ordmaérket kicktipp — Det dldre nationella ordmarket KICKERS — Regel 19
i forordning (EG) nr 2868/95 — Regel 98.1 i forordning nr 2868/95 — Relativt registreringshinder —

Risk for forvixling foreligger inte — Artikel 8.1 b i férordning (EG) nr 207/2009”
I mal T-135/14,
Kicktipp GmbH, Diisseldorf (Férbundsrepubliken Tyskland), foretrétt av advokaten A. Dreyer,
klagande,

mot

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

motpart,

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

Societa Italiana Calzature Srl, Milano (Italien), foretratt av advokaten G. Cantaluppi,
angdende ett Overklagande av det beslut som fattats av harmoniseringskontorets andra
overklagandendmnd den 12 december 2013 (drende R 1061/2012-2) om ett invindningsférfarande
mellan Societa Italiana Calzature Srl och Kicktipp GmbH,
meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),
sammansatt av ordforanden A. Dittrich (referent), samt domarna J. Schwarcz och V. Tomljenovi¢,
justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 20 februari 2014,

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
27 maj 2014,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 24 juni 2014,

* Rattegangssprak: engelska.
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med beaktande av den replik som inkom till tribunalens kansli den 7 oktober 2014,

med beaktande av parternas svar pa tribunalens skriftliga fraga,

med beaktande av att ingen av parterna en manad efter delgivningen av underrittelsen om att det
skriftliga forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begdran om muntlig férhandling, och av att
tribunalen saledes, med tillimpning av artikel 135a i tribunalens réttegangsregler av den 2 maj 1991,

har beslutat att avgora malet pa handlingarna,

foljande

Dom' [utelimnas]

Parternas yrkanden
16 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringskontoret att ersétta réttegangskostnaderna.
17 Harmoniseringskontoret har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet,

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.
18 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla overklagandet samt faststdlla det angripna beslutet och beslutet fran invdndningsenheten av
den 5 april 2012,

— forplikta klaganden att ersdtta rittegangskostnaderna, inbegripet klagandens kostnader for
forfarandena vid harmoniseringskontorets dverklagandendmnd och invindningsenhet.

1 — Nedan aterges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bor publiceras.
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Rittslig bedomning [uteldmnas]
2. Provning i sak [uteldmnas]
Den forsta grunden: Asidosdttande av regel 19.1 och 19.2 i forordning nr 2868/95 [utelamnas]

Huruvida 6verklagandet kan bifallas pa den forsta grunden [uteldmnas]

— Fragan huruvida tillhandahallandet av ett fornyelseintyg kan vara tillrdckligt for att bevisa
forekomsten, giltigheten och omfattningen av skyddet av ett varumirke som ligger till grund for
invindningen

Klaganden har framhallit att det i regel 19.2 a ii i forordning nr 2868/95 foreskrivs att den invindande
parten ska tillhandahélla en kopia av registreringsbeviset och i forekommande fall det senaste
fornyelseintyget for de varumirken som ligger till grund for invindningen, medan intervenienten
endast inkommit med fornyelseintyg.

Tribunalen konstaterar att det ar riktigt att intervenienten inte har tillhandahallit registreringsbeviset
for det dldre varumarket. Intervenienten har endast, sasom bilaga till invdndningen, inkommit med ett
intyg som avser den sista ansokan om fornyelse samt, sdsom bilaga till inlagan av den
8 november 2010, inkommit med ett fornyelseintyg.

Tribunalen erinrar dessutom om att det av den forsta meningen i regel 19.2 i férordning nr 2868/95
framgar att den invdndande parten ska lamna “bevis for forekomst, giltighet och omfattning av
skyddet av hans dldre marke”. I regel 19.2 andra meningen i férordning nr 2868/95 anges att den
invindande parten "framst” ska lagga fram vissa bevis.

Enligt ordalydelsen i den forsta delen av regel 19.2 a ii i férordning nr 2868/95, i den franska
sprakversionen, ska den invindande parten inkomma med en kopia av registreringsbeviset "och” i
forekommande fall det senaste fornyelseintyget for ett &ldre varumidrke som inte &r ett
gemenskapsvarumarke. Enligt denna ordalydelse ska den invindande parten med andra ord i princip
lagga fram registreringsbeviset dven om fornyelseintyget tillhandahalls. Andra sprakversioner av
samma forordning bekréftar att dven registreringsbeviset i princip ska tillhandahéllas, eftersom dven
det innehaller motsvarigheten till konjunktionen ”et” [och], till exempel ”and” i den engelska

sprakversionen, "y’ i den spanska sprikversionen, "ed” i den italienska sprakversionen, "e” i den
portugisiska sprakversionen och "en” i den nederlédndska sprakversionen.

Det ar visserligen riktigt att den tyska sprékversionen av regel 19.2 a ii i férordning nr 2868/95
innehaller konjunktionen ”oder” (eller). Eftersom de franska, engelska, spanska, italienska, portugisiska
och nederlindska sprakversionerna av bestimmelsen i fraga samtliga innehaller konjunktionen “et”
eller dess motsvarighet pa de olika spraken, kan den omstindigheten att konjunktionen “oder”
anvédnds i den tyska sprakversionen emellertid inte anses vara avgorande.

Enligt regel 19.2 a ii in fine i férordning nr 2868/95 har den invindande parten &ven mdjlighet att
inkomma med "motsvarande dokument fran den forvaltning dér varumarket har registrerats”.

Den fraga som uppkommer dr om mojligheten att inkomma med ett motsvarande dokument endast
avser skyldigheten att tillhandahalla ett fornyelseintyg eller om den avser skyldigheten att inkomma
med de bada aktuella dokumenten, det vill sdga bade registreringsbeviset och fornyelseintyget.
Grammatiskt sett dr bada tolkningarna mdojliga. I den del av meningen som lyder "om varumérket
registrerats, en kopia av inldmningsbeviset [registreringsbeviset] och i forekommande fall det senaste
fornyelseintyget av vilket det framgar att varumaérkets skydd stricker sig lingre @n till den tidsgrans
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som avses i punkt 1 eller ndgon annan forldngning av denna eller motsvarande dokument fran den
forvaltning dar varumérket har registrerats” kan den sista delen "eller motsvarande dokument fran den
forvaltning dar varumarket har registrerats” avse antingen bada typerna av dokument, det vill sdga bade
registreringsbeviset och fornyelseintyget, eller endast det sistnamnda dokumentet.

Bestammelsen ska tolkas pa sa sitt att mojligheten att inkomma med ett motsvarande dokument inte
endast avser fornyelseintyget utan savdl registreringsbeviset som fornyelseintyget. Skyldigheten att
inkomma med registreringsbeviset utgér ndmligen inte ett mal i sig utan har till syfte att
harmoniseringskontoret ska forfoga over ett tillforlitligt bevis for att det varumirke som ligger till
grund for invdndningen existerar. Tribunalen erinrar om att det i forsta meningen i regel 19.2 i
férordning nr 2868/95 anges att den invidndande parten ska lamna "bevis” for forekomst, giltighet och
omfattning av skyddet av hans dldre marke och att det i den andra meningen i regel 19.2 i férordning
nr 2868/95 endast preciseras vilka dokument som ska tillhandahéllas for att ett sidant "bevis” ska anses
ha lagts fram. Av en teleologisk tolkning av regel 19.2 i férordning nr 2868/95 foljer saledes att det
vasentliga slutligen dr att harmoniseringskontoret forfogar over ett tillforlitligt "bevis” for forekomst,
giltighet och omfattning av det dldre varumérke som ligger till grund f6r invindningen.

Om ett dokument som hérror fran en behorig myndighet och som innehaller samma uppgifter som de
som aterfinns i ett registreringsbevis laggs fram ska det kravet anses vara uppfyllt. Det kan inte kravas
av en invindande part att denne inkommer med ett registreringsbevis niar den har tillhandahallit ett
dokument frén samma myndighet som saledes ar lika tillforlitligt som ett registreringsbevis och som
innehaller alla nédvandiga uppgifter.

Det dr med andra ord mojligt att inkomma med ett "motsvarande” dokument som ersdtter saval
registreringsbeviset som fornyelseintyget. Det dr dven mojligt att det andra dokument som anges i regel
19.2 a ii i forordning nr 2868/95, det vill siga fornyelseintyget, samtidigt dven utgdr ett "motsvarande
dokument” i forhallande till det forsta dokument som anges i den bestimmelsen, det vill siga
registreringsbeviset. Nar fornyelseintyget innehaller alla uppgifter som kravs for att det ska vara
mojligt att bedoma forekomsten, giltigheten och omfattningen av skyddet av det varumérke som ligger
till grund for invdndningen, utgor tillhandahallandet av det dokumentet "bevis for férekomst, giltighet
och omfattning av skyddet av hans édldre marke” i den mening som avses i regel 19.2 férsta meningen
i forordning nr 2868/95. Det ska erinras om att det, enligt en teleologisk tolkning av regel 19.2 i
forordning nr 2868/95, ar innehallet i dokumentet som é&r avgoérande, tillsammans med den
omstiandigheten att dokumentet hérrér fran den behoriga myndigheten.

Av det ovanstaende foljer att tillhandahallande av ett fornyelseintyg kan vara tillrackligt for att bevisa
forekomsten, giltigheten och omfattningen av skyddet av ett varumirke som ligger till grund for
invindningen, om ndmnda fornyelseintyg innehaller alla uppgifter som ar nédvéndiga for andamalet.

[uteldmnas]

— Huruvida de dokument som bifogats invindningen ér tillriackliga [uteldmnas]

Klaganden har i detta avseende framhallit att det i regel 98.1 i férordning nr 2868/95 anges att nir en
oversittning av ett dokument ska ldmnas in, ska Oversdttningen innehalla en uppgift om vilket
dokument som den avser och éterge originalets struktur och innehall.

I forevarande fall innehaller den oOversittning som intervenienten har tillhandahéllit inte nagon
uttrycklig uppgift om vilket originaldokument som har Oversatts. En sadan uttrycklig uppgift &r
emellertid inte nddvindig for att det ska vara mojligt att forsta vilket dokument som Gversittningen
avser, ndr originaldokumentet och dversiattningen lamnas in tillsammans. I forevarande fall foljer det

4 ECLLEU:T:2016:69



74

75

DOM AV DEN 5.2.2016 — MAL T-135/14 [UTDRAG]
KICKTIPP MOT HARMONISERINGSKONTORET - SOCIETA ITALIANA CALZATURE (KICKTIPP)

av handlingarna i drendet vid harmoniseringskontoret att overséttningen éterfinns i direkt anslutning
till originaldokumentet. Under dessa omstindigheter rader det inte nagot tvivel om vilket
originaldokument som 6versattningen hanfor sig till.

[uteldmnas]

Det ska framhallas att ndr ansokan om fornyelse har ingetts i ritt tid, men den behoriga myndigheten
dnnu inte provat ansokan, ar det tillrdackligt att inkomma med ett intyg om att ansokan ingetts, om
intyget utfirdats av den behoriga myndigheten och innehaller alla nédvéndiga uppgifter med avseende
pa registreringen av varumaérket, sasom de skulle ha angetts i ett registreringsbevis. S& linge som det
varumirke som ligger till grund for invdndningen inte har fornyats, har varumérkesinnehavaren
ndmligen inte nagon mdjlighet att inkomma med ett fornyelseintyg och vederborande ska inte
missgynnas pa grund av den tid som den behoriga myndigheten behover for att prova ansokan.
Samma synsdtt uttrycks for ovrigt i regel 19.2 a i) i forordning nr 2868/95, dir det anges att om
varumaérket dnnu inte registrerats ar det tillrackligt att inge en kopia av inldmningsbeviset.

Nér det varumirke som ligger till grund for invindningen har registrerats, dr det ddremot inte langre
tillrackligt, enligt regel 19.2 a ii i forordning nr 2868/95 att inkomma med ett inlamningsbevis. I ett
sadant fall ska i stéllet ett registreringsbevis eller motsvarande dokument inges. Enligt samma synsatt
ar det inte tillrackligt att inkomma med ett intyg som visar att en ansokan om fornyelse har ingetts,
nér fornyelsen har dgt rum.
[uteldmnas]
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (femte avdelningen)

foljande:
1) Det beslut som andra 6verklagandenimnden vid Kontoret for harmonisering inom den inre

marknaden (varumirken och monster) (harmoniseringskontoret) meddelade den

12 december 2013 (drende R 1061/2012-2) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringskontoret ska bira sina rittegangskostnader och ersitta Kicktipp GmbH:s
rittegangskostnader.

3) Societa Italiana Calzature Srl ska bira sina rittegangskostnader.
Dittrich Schwarcz Tomljenovi¢
Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 5 februari 2016.

Underskrifter
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