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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjarde avdelningen)

den 26 september 2013 *

”Overklagande — Upphivandeforfarande — Gemenskapsordmirket CENTROTHERM —
Verkligt bruk — Bevismedel — Forklaring pa heder och samvete — Bevisborda — Provning av
sakforhallandena pa eget initiativ — Kompletterande bevisning vid 6verklagandendmnden —
Forordning (EG) nr 207/2009 — Artiklarna 15, 51 och 76 — Forordning (EG) nr 2868/95 —
Regel 40.5”
I mal C-610/11 P,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
25 november 2011,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, Brilon (Tyskland), foretratt av A. Schulz och C. Onken,
Rechtsanwilte, samt av F. Schmidt, Patentanwalt,

klagande,
i vilket de andra parterna ar:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Blaubeuren (Tyskland), foretratt av O. Loffel och
P. Lange, Rechtsanwilte,

intervenient i forsta instans,
meddelar

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden L. Bay Larsen samt domarna ]. Malenovsky, U. Lohmus,
M. Safjan och A. Prechal (referent),

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: handlaggaren K. Malacek,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 7 februari 2013,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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CENTROTHERM SYSTEMTECHNIK MOT HARMONISERINGSBYRAN

och efter att den 16 maj 2013 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Centrotherm Systemtechnik GmbH (nedan kallat Centrotherm Systemtechnik) har yrkat att domstolen
ska upphdva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 september 2011 i
mal T-434/09, Centrotherm Systemtechnik mot harmoniseringsbyrdn — centrotherm Clean Solutions
(CENTROTHERM) (REU 2011, s. [I-6227) (nedan kallad den o6verklagade domen). Genom denna
dom ogillade tribunalen klagandens talan om delvis ogiltigforklaring av det beslut som
harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd meddelade den 25 augusti 2009 (drende R 6/2008-4)
(nedan kallat det omtvistade beslutet) angdende ett upphédvandeforfarande som centrotherm Clean
Solutions GmbH & Co. KG (nedan kallat centrotherm Clean Solutions) hade inlett mot
gemenskapsordmirket CENTROTHERM, vilket innehas av Centrotherm Systemtechnik.

Den 15 september 2011 meddelade tribunalen dessutom dom i ett parallellt mal, vilket avsag samma
parter och ocksa rorde det omtvistade beslutet, ndimligen mal T-427/09, centrotherm Clean Solutions
mot harmoniseringsbyran — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (REU 2011, s. 1I-6207). I
domen i detta mal bifoll tribunalen centrotherm Clean Solutions talan om delvis ogiltigforklaring av
det omtvistade beslutet.

Centrotherm Systemtechnik har 6verklagat sistnamnda dom (mal C-609/11 P).

Tillampliga bestimmelser

Forordning (EG) nr 207/2009

Genom radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumairken
(EUT L 78, s. 1) kodifierades och upphévdes radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade
17, volym 2, s. 3).

I skal 10 i forordning nr 207/2009 anges foljande:

"Det dr endast beridttigat att skydda gemenskapsvarumirken och att skydda é&ldre registrerade
varumidrken mot gemenskapsvarumairken i den utstrackning som dessa varumérken faktiskt anvdnds.”

Artikel 15 i forordning nr 207/2009, med rubriken ”"Bruk av gemenskapsvarumairken”, har foljande
lydelse:

”1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
gemenskapsvarumaérket i gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om
sadant bruk inte skett inom en period av fem ér i f6ljd, ska gemenskapsvarumaérket bli féremal for de
sanktioner som bestims i denna forordning, under forutsittning att det inte finns skélig grund for att
gemenskapsvarumarket inte anvénts.

”»
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I avsnitt 4 - “Anmirkningar fran tredje man och invindningar” - i avdelning IV,
"Registreringsforfarande”, i forordning nr 207/2009 éterfinns artikel 42. I artikeln, som har rubriken
"Provning av inviandning”, foreskrivs foljande:

”1. Vid sin provning av en invdndning ska [harmoniseringsbyran] vid behov anmoda parterna att inom
viss tid och sa ofta som det dr nodvandigt avge yttrande dver skrivelser som Ovriga parter givit in eller
som [harmoniseringsbyran] uppréttat.

2. Pa begiran av sokanden ska en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke vilken gjort en
invindning, ldgga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggorandet av ansokan om gemenskapsvarumirke verkligen har anvéints inom
gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och som laggs till stod for
invindningen, eller for att det finns skilig grund for att det inte anvints, forutsatt att det &ldre
gemenskapsvarumaérket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av saddan
bevisning ska invdndningen avslas. ...

»

I avsnitt 2 — "Grunder for upphédvande” — i avdelning VI, "Avstdende, upphdvande och ogiltighet”, i
forordning nr 207/2009 aterfinns artikel 51. Denna artikel har rubriken "Grunder fér upphévande”
och har foljande lydelse:

1. Efter ansokan till [harmoniserings]byran eller pa grundval av ett genkdromal i mal om
varumairkesintrang skall de réttigheter som tillhor en innehavare av ett gemenskapsvarumérke
forklaras upphévda i foljande fall:

a) Om varumirket under en sammanhingande femarsperiod inte har varit i verkligt bruk i
gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat och det inte finns skalig grund
for att varumaérket inte anvénts. ...

2. Om det finns grund for att upphdva rattigheterna endast for en del av de varor eller tjanster for
vilka gemenskapsvarumarket &r registrerat, ska innehavarens rattigheter forklaras upphiavda endast for
berérda varor eller tjanster.”

I avsnitt 5 — "Forfarandet vid [harmoniseringsbyran] vid drenden om upphdvande och ogiltighet” — i
avdelning VI i férordning nr 207/2009 aterfinns artikel 57. Den har rubriken "Prévning av ansokan”
och har foljande lydelse:

”1. Vid sin provning av en ansokan om upphdvande eller ogiltighetsforklaring ska
[harmoniserings]byran vid behov anmoda parterna att inom viss tid och sa ofta som det dr nédvandigt
avge yttrande over meddelanden fran [harmoniserings]byran eller 6ver skrivelser fran ovriga parter.

2. P4 begiran av innehavaren av ett gemenskapsvarumirke ska en innehavare av ett éldre
gemenskapsvarumirke vilken dr part i ogiltighetsforfarandet, lagga fram bevis for att det éldre
gemenskapsvarumirket under en tid av fem ar fore dagen for ansokan om ogiltighetsforklaring
verkligen har anvdnts inom gemenskapen for de varor eller tjénster for vilka det dr registrerat och
som laggs till stod for ansokan om ogiltighet, eller for att det finns skilig grund for att det inte
anvénts, forutsatt att det dldre gemenskapsvarumarket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst
fem ér. ... I avsaknad av sadan bevisning ska ansékan om ogiltighetsforklaring avslas. ...

»
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I avsnitt 1, ”"Allmdnna bestimmelser”, i avdelning IX, ”Forfarandebestimmelser”, i forordning
nr 207/2009, aterfinns artikel 76. I denna artikel, som har rubriken "Prévning av sakforhallandena pa
eget initiativ”, foreskrivs foljande:

”1. Vid forfarande infér [harmoniserings]byran ska denna utan sarskilt yrkande prova sakforhallandena;
dock ska i drenden om relativa registreringshinder provningen vara begrdnsad till vad parterna
aberopat och yrkat.

2. [Harmoniseringsbyran] behover inte beakta omstindigheter eller bevis som part inte aberopat eller
ingivit i ratt tid.”

I artikel 78.1 i férordning nr 207/2009 foreskrivs foljande:

"Vid forfarande infor [harmoniseringsbyran] ska bland annat foljande bevismedel vara tillatna:

f) Beedigat eller intygat skriftligt utlatande eller annat skriftligt utlaitande som har liknande
rattsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat dar utlitandet upprattades.”

Forordning (EG) nr 2868/95

Regel 22.2-22.4 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens
forordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad foérordning
nr 2868/95), har foljande lydelse:

”2. Da den invindande parten maste tillhandahalla bevis om anvidndning eller visa att det finns
verkliga skal till icke-anvdndning, skall [harmoniserings]byran uppmana denne att tillhandahalla
de bevis som krdvs inom den tid som byradn faststiller. Om den invindande parten inte
tillhandahaller sadana bevis fore tidsfristens utgang, skall [harmoniserings]byrdn avsla
invdndningen.

3. De uppgifter och bevis som skall laggas fram for att pavisa anvdandning skall innehalla uppgift om
plats, tid, omfattning och typ av anvindning av market for de varor och tjanster for vilket det ar
registrerat och pa vilka invdndningen grundas, samt bevis som stoder uppgifterna i enlighet med
punkt 4.

4. Bevismaterialet skall inlamnas i enlighet med reglerna 79 och 79a och skall i princip begransas till
stodjande dokument och sadana foremal som forpackningar, etiketter, prislistor, kataloger,
fakturor, fotografier, tidningsannonser och sadana skriftliga yttranden som avses i artikel [78].1 f i
[forordning nr 207/2009].”

I regel 40 i forordning nr 2868/95 foreskrivs foljande:

”1. Varje ansokan om hévning eller ogiltigférklaring som anses ha ldmnats in skall meddelas
innehavaren av gemenskapsvarumirket. Nar [harmoniserings]byran har godként ansdkan skall
den anmoda innehavaren av gemenskapsvarumairket att framfora sina synpunkter inom den tid

som den faststiller.

2. Om innehavaren av gemenskapsvarumirket inte inkommer med nagot vyttrande, far
[harmoniserings]byran besluta om hévning eller ogiltighet [pa] grundval av befintliga handlingar.
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Alla yttranden som inldmnas av innehavaren av gemenskapsvarumérket skall meddelas sokanden
och [harmoniserings]byran skall, om detta anses nodvédndigt, uppmana denne att yttra sig inom
en period som [harmoniserings]byran bestimmer.

Utom i de fall da det i regel 69 foreskrivs annorlunda skall alla yttranden fran en part sédndas till
den andra berérda parten.

D& det giller en ansokan om hdvning baserad pa artikel [51].1 a i [forordning nr 207/2009], skall
[harmoniserings]byran uppmana innehavaren av gemenskapsvarumarket att lagga fram bevisning
om verklig anvindning av méirket inom den tid som den meddelar. Om bevisningen inte lamnas
inom faststdlld tid skall gemenskapsvarumarket upphdvas. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gilla i
tillampliga delar.

Om sokanden skall lagga fram bevisning om anvédndning eller bevisning om att det finns skalig
grund for att market inte anvints enligt artikel [57].2 eller [57].3 i [forordning nr 207/2009], skall
[harmoniserings]byran uppmana sokanden att lamna bevis pa verklig anvindning av varumairket
inom den tidsperiod som den faststiller. Om bevisning inte lamnas in inom faststdlld tid skall
ansokan om ogiltighetsforklaring avslas. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gilla i tillaimpliga delar.”

Bakgrund till tvisten

Tribunalen beskrev bakgrunden till tvisten pa foljande sitt i punkterna 1-13 i den 6verklagade domen:

”1

[Centrotherm Systemtechnik] ingav den 7 september 1999 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets [forordning nr 40/94].

Det sokta varumairket utgors av ordkdnnetecknet CENTROTHERM.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 11, 17, 19 och 42 i
Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tilldgg ...

Den 19 januari 2001 registrerades varuméarket CENTROTHERM som gemenskapsvaruméirke med
avseende pa de varor och tjanster som avses i punkt 3 ovan.

Den 7 februari 2007 ingav [centrotherm Clean Solutions] en ansokan till harmoniseringsbyran om
upphédvande av varumirket CENTROTHERM med avseende pa samtliga varor och tjdnster som
omfattas ddrav i enlighet med artiklarna 15 och 50.1 a i férordning nr 40/94 (nu artiklarna 15
och 51.1 a i forordning nr 207/2009).

[Centrotherm Systemtechnik] delgavs ansokan om upphdvande den 15 februari 2007.
[Centrotherm Systemtechnik] uppmanades att inom tre ménader inkomma med eventuellt

yttrande och bevis pa att det omtvistade varumaérket verkligen har anvénts.

[Centrotherm Systemtechnik] bestred ansdokan om upphévande i sitt yttrande av den 11 maj 2007,
och inkom med fo6ljande bevis pa att dess varumaérke verkligen har anvénts:

— fjorton digitala fotografier,
— fyra fakturor, och

— en forklaring med rubriken ’eidesstattliche Versicherung’ (en forklaring pa heder och samvete),
av herr W., i egenskap av [Centrotherm Systemtechniks] verkstéllande direktor.

ECLIL:EU:C:2013:593 5



15

16

DOM AV DEN 26.9.2013 — MAL C-610/11 P )
CENTROTHERM SYSTEMTECHNIK MOT HARMONISERINGSBYRAN

8 [Centrotherm Systemtechnik] angav att [bolaget] forfogade 6ver flera andra kopior pa fakturor
som [Centrotherm Systemtechnik] till att borja med underlét att komma in med, av sekretesskal.
[Centrotherm Systemtechnik] bekriftade att [bolaget] kunde komma in med ytterligare
handlingar och hemstéllde foljaktligen att harmoniseringsbyrans annulleringsenhet skulle vidta en
processuell atgiard for det fall den ansag att ytterligare bevisning och enskilda handlingar skulle
laggas till handlingarna i drendet.

9 Den 30 oktober 2007 upphdvde annulleringsenheten varumédrket CENTROTHERM.
Annulleringsenheten konstaterade att den bevisning som [Centrotherm Systemtechnik] kommit
in med inte styrker att varumadrket verkligen har anvénts.

10 [Centrotherm  Systemtechnik] oOverklagade detta beslut den 14 december 2007.
Harmoniseringsbyrdns fjairde o6verklagandendmnd bifoll delvis o6verklagandet genom [det
omtvistade beslutet]. [Centrotherm Systemtechnik] gjorde bland annat géillande att
annulleringsenheten borde ha begirt in ytterligare informationshandlingar. [Namnda bolag]
kritiserade dven annulleringsenheten for att inte ha beaktat bevisningen i handlingarna i ett annat
pagaende drende vid harmoniseringsbyran avseende varumirket CENTROTHERM.

11 Overklagandenimnden upphivde annulleringsenhetens beslut och avslog ansékan om upphivande
for foljande varor: 'Uppvarmningsavgasledningar, rokkanaler for skorstenar, ror for vairmepannor;
konsoler for gasbrannare; mekaniska delar till uppvirmninganldggningar; mekaniska delar till
gasanldggningar; kranar for ledningar; skjutventil for skorstenar’ i klass 11,
[r]orforbindningsstycken, rormuffar, forstarkningsmaterial for ror, slangar, samtliga nimnda varor
ej av metall’ i klass 17, och ’ror, rorledningar, speciellt for byggnadsiandamal; forgreningsror;
skorstensrér’ i klass 19. Overklagandenamnden avslog éverklagandet i 6vrigt.

12 Overklagandenimnden faststillde nirmare bestimt att det hade lagts fram bevis pa att varumirket
CENTROTHERM verkligen hade anvints under de fem aren som foregick inlimnandet av
ansokan om upphédvande, vilket skedde den 7 februari 2007 (nedan kallad den relevanta perioden)
for de varor som namns i punkt 11 ovan. Overklagandenimnden ansag nidmligen att de fotografier
som [Centrotherm Systemtechnik] kommit in med visar vilken typ av anvdndning varumairket
blivit foremal for, och att de fakturor som lagts fram vittnar om att de ovanndmnda varorna hade
saluforts under det omtvistade varumarket.

13 Overklagandenimnden ansdg emellertid att [Centrotherm Systemtechnik] endast hade kommit in
med den verkstillande direktorens forklaring som bevis med avseende pa de andra varor och
tjdnster som varumidrket CENTROTHERM registrerats for (se punkt 3 ovan), vilket enligt
overklagandeniamnden inte styrker att varumirket verkligen har anvints. Overklagandenimnden
papekade i detta sammanhang att annulleringsenheten varken var skyldig att begira in ytterligare
handlingar eller att beakta handlingarna i ett annat pagaende drende vid harmoniseringsbyran.”

Redogorelsen ovan ska kompletteras med foljande preciseringar.

Det framgar av punkt 36 i det omtvistade beslutet att Overklagandendmnden ansag att den
kompletterande bevisning som Centrotherm Systemtechnik lagt fram vid denna enhet "har inkommit
for sent och inte kan beaktas” eftersom “fristen i regel 40.5 andra meningen i [férordning nr 2868/95]
ar en preklusionsfrist som innebdr att om bevisningen inte limnas in fore dess utgang upphévs
varumirket enligt regel 40.5 tredje meningen i [ndmnda forordning].” I punkt 37 i det omtvistade
beslutet tillade overklagandendmnden i detta hidnseende att d&ven om Overklagandendmnden enligt
artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 efter eget skon kunde avgora om den for sent inldmnade
bevisningen skulle beaktas, sd fanns det inget skal till varfor den borde gora det till forman for
Centrotherm Systemtechnik i det aktuella fallet. Overklagadenimnden preciserade att nimnda bolag
bara hade anfort allmant hallna argument om varumérkesrittens roll och virde och inte hade gjort
géllande att det var omojligt att bevisa anvandningen redan i forsta instans.
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Den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 26 oktober 2009 vickte Centrotherm
Systemtechnik talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet i den man som det innebar bifall
till ans6kan om upphévande av varumiarket CENTROTHERM.

Centrotherm Systemtechnik anforde tre grunder till stod for sin talan. Som forsta grund gjorde bolaget
gillande att Overklagandendmnden hade gjort en oriktig bedomning av den bevisning angiende
anviandningen som hade lagts fram vid annulleringsenheten. Den andra grunden avser asidoséttande
av skyldigheten att prova sakforhallandena pa eget initiativ enligt artikel 76.1 i forordning
nr 207/2009. Savitt avser den tredje grunden gjorde Centrotherm Systemtechnik gillande att
overklagandendmnden hade asidosatt artikel 76.2 i samma forordning ndr den inte beaktade
bevisningen vid overklagandendmnden. I andra hand gjorde Centrotherm Systemtechnik gillande en
invindning om rittsstridighet vad géller regel 40.5 i forordning nr 2868/95.

Genom den 6verklagade domen ogillade tribunalen talan.

Inom ramen for provningen av den forsta grunden hénvisade tribunalen inledningsvis, i
punkterna 21-24, till syftet med upphévandet sasom sanktion samt till forfarandereglerna och de
ddrmed sammanhidngande principerna om bevisupptagning, sasom de framgar av bland annat
artikel 51.1 a i férordning nr 207/2009 och regel 40.5 i férordning nr 2868/95.

I punkterna 25-30 i domen erinrade tribunalen om réttspraxis angaende begreppet verkligt bruk och
villkoren for nar verkligt bruk kan anses styrkt.

Tribunalen papekade i punkt 31 i den overklagade domen att det var mot den bakgrund som hade
beskrivits i punkterna 21-30 i samma dom som det skulle provas huruvida dverklagandendmnden
hade fog for sin bedomning i det omtvistade beslutet att den bevisning som Centrotherm
Systemtechnik ldmnat in vid annulleringsenheten inte styrkte att det omtvistade varumérket verkligen
har anvénts fér andra varor och tjanster 4n dem som ndmnts i punkt 11 i den 6verklagade domen.
Direfter, i punkterna 32-34, slog den fast foljande:

”32 Det ska erinras om att den bevisning som sokanden kommit in med till annulleringsenheten, till
styrkande av att varumirket verkligen har anvénts, utgors av den verkstillande direktorens
forklaring pa heder och samvete, fyra fakturor och fjorton digitala fotografier.

33 Enligt fast rattspraxis ska det, vid bedomningen av bevisvirdet av ’[b]eedigat eller intygat skriftligt
utlatande eller annat skriftligt utlaitande som har liknande réttsverkan enligt lagstiftningen i den
medlemsstat dédr utlatandet uppréttades’ i den mening som avses i artikel 78.1 f i forordning
nr 207/2009, provas om dokumentet innehaller tillforlitliga och sanningsenliga uppgifter med
beaktande bland annat av dokumentets ursprung, omstédndigheterna kring dess tillkomst, till vem
det ér stéllt och huruvida dess innehall verkar fornuftigt och trovérdigt ... .

34 Med hinsyn till den uppenbara kopplingen mellan den som avgett forklaringen och sokanden, kan

forklaringen anses ha bevisvirde endast om den vinner stod av de fjorton fotografier och de fyra
fakturor som lagts fram.”
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23 I punkterna 35-43 i den Overklagade domen gjorde tribunalen, utifran det i punkt 34 beskrivna
perspektivet, en beddmning av de fakturor och fotografier som Centrotherm Systemtechnik hade lagt
fram vid harmoniseringsbyrans annulleringsenhet. Héarvid papekade tribunalen bland annat f6ljande, i
punkterna 36 och 37 i domen:

736 Dessa fakturor visar att en mangfald varor som ror VVS-arbeten (ror, muffar, kedjeanslutningar

37

till virmepanna, vinkelrér med kontrollucka, skdrmar till avgassystem) saldes av sokanden till fyra
kunder till ett belopp som, med hédnsyn tagen till fakturan fran ar 2007, motsvarar mindre &n
0,03 procent av den omsittning som bolaget enligt den verkstéllande direktoren hade ar 2006 vid
forsaljning av varor under varumarket CENTROTHERM.

Av detta foljer att sokanden till harmoniseringsbyran inkommit med relativt svaga bevis pa att
varorna sélts, i forhallande till det belopp som den verkstillande direktoren angav i sin forklaring.
Det kan foljaktligen konstateras att &ven om det antas att verklagandendmnden skulle ha beaktat
forklaringen, sa styrker inte handlingarna i malet dess innehall vad avser forsdljningsvardet. Vad
betraffar tidsaspekten for anvdndningen av varumirket si avser fakturorna dessutom en mycket
kort — eller till och med punktuell — period, ndmligen den 12, den 18 respektive den 21 juli 2006
samt den 9 januari 2007.”

24 Efter bedomningen av fakturorna och fotografierna fann tribunalen féljande i punkterna 44 och 45 i
den overklagade domen:

744 Det foljer av det ovan anforda att varken fotografierna eller fakturorna bekriftar forklaringen som

45

gjordes av sokandens verkstillande direktor, i den mén som denne pastitt att foljande varor
saluforts under varumérket CENTROTHERM under den relevanta perioden: mekaniska delar till
luftkonditionerings-, angalstrings-, tork- och ventilationsanlaggningar; luftfilteranordningar och
tillhorande delar; tdtningar, tdtningsmedel; titnings-, packnings- och isoleringsmaterial; delvis
bearbetade plaster (halvfabrikat); byggnadsmaterial, armeringar fér byggnadséndamal; mur- och
vaggbeklddnadsdelar, byggnadsplattor, plattor; forlingningsstycken for skorstenar, skorstenshattar,
skorstenshuvar och skorstensmantlar.

En helhetsbedomning av handlingarna i malet ger vid handen att det inte &r mojligt att dra
slutsatsen, savida inte antaganden eller presumtioner ldggs till grund for bedomningen, att
varumédrket CENTROTHERM verkligen har anvéints under den relevanta perioden for andra
varor och tjénster &n dem som ndmns i punkt 11 ovan.”

25 Tribunalen fann pa grundval av skilen i punkterna 53-55 i den 6verklagade domen, vilka aterges
nedan, att talan inte kunde bifallas savitt avsag den andra grunden:

7753

54

... [1] artikel 51.1 i forordning nr 207/2009 foreskrivs ... att de réttigheter som tillhor en innehavare
av ett gemenskapsvarumirke ska forklaras upphdvda om varumairket under en femarsperiod inte
har varit i verkligt bruk i (artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009), om varumairket till f6ljd av
innehavarens atgédrder eller passivitet har blivit en allmén beteckning inom handeln for en
produkt eller tjénst for vilken det ar registrerat (artikel 51.1 b i forordning nr 207/2009), eller om
varumarket, pd grund av den anvindning som skett av varumérkesinnehavaren eller med dennes
samtycke, dr dgnat att vilseleda allménheten (artikel 51.1 c i forordning nr 207/2009).

De tva sista villkoren avser absoluta registreringshinder, sasom foljer av artikel 7.1 b—d och g i
forordning nr 207/2009. Det forsta villkoret avser emellertid en bestimmelse om prévning av
relativa registreringshinder, namligen artikel 42.2 i férordning nr 207/2009. Det foljer hirav att
harmoniseringsbyrans provning inom ramen for ett upphédvandeforfarande av fragan om ett
gemenskapsvarumairke verkligen anvénts, omfattas av tillimpningsomradet for artikel 76.1 in fine
i forordning nr 207/2009. I den bestammelsen foreskrivs att provningen ska vara begransad till
vad parterna aberopat.
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Sokandens utgangspunkt, namligen att harmoniseringsbyran gjorde fel som begrinsade sin
provning till den bevisning som s6kanden kommit in med, ar siledes felaktig.”

Tribunalen fann att talan inte kunde bifallas pa den tredje grunden och angav foljande skl harfor:

"61 Det ska for det forsta erinras om, sasom konstaterats i punkterna 51-54 ovan, att

62

63

harmoniseringsbyrans provning av fragan huruvida ett gemenskapsvarumirke verkligen har
anvints omfattas av tillimpningsomradet for artikel 76.1 in fine i forordning nr 207/2009. I
bestammelsen foreskrivs att harmoniseringsbyrans prévning ska vara begrénsad till vad parterna
aberopat. Av detta foljer att sokanden inte kan vinna framging med pastdendet att
harmoniseringsbyran var skyldig att pa eget initiativ komplettera akten i drendet.

For det andra ar parternas mojlighet att under forfarandet vid harmoniseringsbyran aberopa
omstiandigheter och forebringa bevisning dven efter att de utsatta tidsfristerna har 16pt ut inte
ovillkorlig. Denna mojlighet omfattas, sdsom framgar av rdttspraxis, av villkoret att inget annat
foreskrivs. Endast om detta villkor ar uppfyllt har harmoniseringsbyran ett utrymme for
skonsmadssig bedomning med avseende pa om omstdndigheter som aberopats respektive bevisning
som forebringats for sent ska beaktas ... .

I forevarande fall finns det emellertid en bestimmelse som utgor hinder for att den bevisning som
lagts fram vid 6verklagandendmnden beaktas, namligen regel 40.5 i forordning nr 2868/95.”

Savitt slutligen avser invandningen om rittsstridighet avseende regel 40.5 i féorordning nr 2868/95 fann
tribunalen bland annat f6ljande i punkterna 67-70 i den 6verklagade domen:

”67 Tribunalen konstaterar att det visserligen &r riktigt att reglerna i forordning nr 2868/95 inte far

68

70

strida mot bestimmelserna och systematiken i forordning nr 207/2009, men att det inte
foreligger nagon motstridighet mellan regel 40.5 i forordning nr 2868/95 och bestimmelserna om
upphévande i férordning nr 207/20009.

I férordning nr 207/2009 foreskrivs namligen den materiella regeln att gemenskapsvarumirken
som inte varit foremal for verkligt bruk ska upphdvas, medan forordning nr 2868/95 foreskriver
de tillimpliga processuella reglerna, bland annat férdelningen av bevisbordan och foljderna av att
de angivna fristerna inte respekteras. Sdsom tidigare konstaterats ... foljer det av systematiken i
férordning nr 207/2009 att omfattningen och intensiteten av harmoniseringsbyrans prévning av
en ansokan om upphédvande pa grund av att ett varumirke inte varit foremal for verkligt bruk,
avgrinsas av de grunder och faktiska omstéandigheter som parterna aberopat.

Vad betriffar det pastadda asidosittandet av proportionalitetsprincipen géller foljande. Det ska
erinras om att underldtenhet att iaktta tidsfrister utan skilig anledning, vars uppfyllande ar av
grundldggande betydelse for att det gemenskapsrittsliga systemet ska fungera vil, kan leda till en
gemenskapsrittslig sanktionsatgérd som innebér forlust av en rattighet utan att detta dr oforenligt
med proportionalitetsprincipen ...”

Parternas yrkanden vid domstolen

Centrotherm Systemtechnik har yrkat att domstolen ska upphéva den 6verklagade domen, bifalla talan
i forsta instans och forplikta harmoniseringsbyran och centrotherm Clean Solutions att ersitta
rattegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har i forsta hand yrkat att domstolen ska ogilla 6verklagandet och i andra hand
ogilla talan i forsta instans, samt forplikta Centrotherm Systemtechnik att ersitta
rattegangskostnaderna.

centrotherm Clean Solutions har yrkat att domstolen ska ogilla oOverklagandet och forplikta
Centrotherm Systemtechnik att ersitta rattegdngskostnaderna.

Provning av overklagandet

Centrotherm Systemtechnik har anfoért fyra grunder till stod for sitt 6verklagande.

Inledande precisering

Det framgér av redogorelsen for tvistens bakgrund enligt punkt 14 ovan att d&ven om det aktuella
upphédvandeforfarandet inleddes medan forordning nr 40/94 fortfarande gillde, sd& meddelade
overklagandendmnden det omtvistade beslutet efter det att forordning nr 207/2009 hade tratt i kraft.

Eftersom forordning nr 207/2009 innebar en kodifiering av férordning nr 40/94 och de relevanta
bestimmelserna inte &ndrades i samband med kodifieringen, kommer domstolen i det foljande
emellertid enbart att hénvisa till bestimmelserna i forordning nr 207/20009.

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

Parternas argument

Som forsta grund har Centrotherm Systemtechnik gjort géllande att tribunalen, genom att i punkt 34 i
den overklagade domen sla fast att en sddan forklaring pa heder och samvete som avses i artikel 78.1 f i
forordning nr 207/2009 kan anses ha bevisvirde endast om den vinner stod av bevisningen i Ovrigt,
tolkade bevisvirdet av sadana forklaringar felaktigt, eller rentav frantog denna typ av forklaring allt
sjalvstandigt bevisviarde. Genom att inte beakta att Ovriga parter i det aktuella fallet inte har bestritt
innehallet i den omtvistade forklaringen asidosatte tribunalen &ven principen att fragan huruvida ett
varumirke verkligen har anvénts ska provas genom en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga
relevanta omsténdigheter i det enskilda fallet.

Att tribunalen bortsag fran bevisvirdet av forklaringar pa heder och samvete ledde enligt Centrotherm
Systemtechnik till att tribunalen fann att det inte var styrkt att det omtvistade varumarket verkligen har
anvénts, vilket strider mot artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009.

Enligt harmoniseringsbyrdan och centrotherm Clean Solutions framgar det av punkt 34 i den
overklagade domen att tribunalen inte pa abstrakt vig fann att forklaringarna pa heder och samvete
saknade allt bevisvirde. Tvirtom gjorde tribunalen en bevisvirdering och slog fast, genom en
bedomning som inte kan prévas inom ramen for ett 6verklagande, att det i det aktuella fallet kréavdes
ytterligare bevisning pa grund av de forbindelser som hade konstaterats mellan den som upprattat
forklaringen pa heder och samvete och Centrotherm Systemtechnik.

Domstolens bedémning
Punkt 34 i den 6verklagade domen, vilken ska ldsas sdrskilt mot bakgrund av punkterna fore och efter

niamnda punkt, har en annan innebord &n den som Centrotherm Systemtechnik felaktigt har tillskrivit
den.
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Det ska forst och framst papekas att tribunalen i punkt 32 i den 6verklagade domen betraktade bade
den forklaring pa heder och samvete som klagandens verkstillande direktor avgett och de inldmnade
fakturorna och fotografierna som ”den bevisning som [klaganden] kommit in med”.

I motsats till vad Centrotherm Systemtechnik har gjort géllande uteslét tribunalen inte pa nagot sitt att
en forklaring pa heder och samvete kan ha bevisvirde. Tviartom betonade den i punkt 33 i domen att
det vid bedémningen av detta bevisvirde ska provas om dokumentet innehaller tillforlitliga och
sanningsenliga uppgifter med beaktande bland annat av dokumentets ursprung, omstédndigheterna
kring dess tillkomst, till vem det &r stéllt och huruvida dess innehall verkar fornuftigt och trovardigt.

Det var i detta sammanhang, i samband med att den gjorde just en sddan provning av den aktuella
forklaringen pa heder och samvete, som tribunalen i punkt 34 i ndimnda dom fann att forklaringen pa
heder och samvete, med héansyn till den uppenbara kopplingen mellan den som avgett forklaringen och
Centrotherm Systemtechnik, kunde anses ha bevisvirde endast om den vann stdd av de inldmnade
fotografierna och fakturorna.

Det var sérskilt mot denna bakgrund som tribunalen, i punkterna 36 och 37 i den 6verklagade domen
— utan att darvid pa nagot sitt pastd att Centrotherm Systemtechnik borde ha inkommit med fakturor
som innebar ett fullstindigt styrkande av de uppgifter om omséttning som forekom i forklaringen pa
heder och samvete — betonade den extrema skillnaden mellan, & ena sidan, pastdendena i férklaringen
pa heder och samvete angdende den érliga omséttning som bolaget pastod sig ha uppnétt mellan
aren 2002 och 2006 och, a andra sidan, de forhallandevis sma forséljningsvolymer under en mycket
kort — eller till och med punktuell — period som de inlimnade fakturorna vittnade om.

Efter den detaljerade bedomningen av fakturorna och fotografierna i punkterna 35-43 i den
overklagade domen, konstaterade tribunalen i punkt 44 att varken fotografierna eller fakturorna i
detta fall kunde anses bekrifta forklaringen pa heder och samvete, enligt vilken de i punkt 44 angivna
varorna hade saluforts under det omtvistade varumaérket.

Tribunalen gjorde sig inte heller skyldig till felaktig rattstillimpning ndr den i punkt 45 i den
overklagade domen fann att en helhetsbeddomning av handlingarna i malet, och séledes &ven av
forklaringen pa heder och samvete, gav vid handen att det inte var mdjligt att dra slutsatsen, savida
inte antaganden eller presumtioner lades till grund for beddmningen, att det omtvistade varumairket
verkligen har anvénts for de i malet aktuella varorna och tjansterna.

Domstolen erinrar dessutom om att tribunalens bedémning av de faktiska omstindigheterna och
bevisningen och, sérskilt, av bevisvirdet av den forklaring pa heder och samvete som Centrotherm
Systemtechnik lamnat in, dr hénforlig till bedomningen av de faktiska omsténdigheterna (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 13 september 2007 i mal C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria mot
harmoniseringsbyran, REG 2007, s. I-7333, punkt 75), och utgor saledes inte — utom dé tribunalen har
missuppfattat de faktiska omstdndigheterna eller bevisningen — en rittsfraga som i denna egenskap
omfattas av domstolens provning i samband med ett 6verklagande.

Savitt slutligen avser den omsténdigheten att innehallet i forklaringen pa heder och samvete inte
uttryckligen har bestritts av den som ansokte om upphdvande vid harmoniseringsbyran, ar det
tillrackligt att konstatera foljande. Denna omstidndighet var inte pa nagot sdtt till hinder for att
tribunalen vidtog den bedomning av de faktiska omstédndigheterna och bevisningen som det ankom pa
den att gora i syfte att kontrollera huruvida verkligt bruk av det édldre varumérket hade styrkts vid
harmoniseringsbyran och, foljaktligen, prova det anhdngiggjorda malet.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den forsta grunden.

ECLIL:EU:C:2013:593 11



DOM AV DEN 26.9.2013 — MAL C-610/11 P )
CENTROTHERM SYSTEMTECHNIK MOT HARMONISERINGSBYRAN

Den andra grunden och den tredje grundens forsta del: Asidosittande av artiklarna 51.1 a och 76.1 i
forordning nr 207/2009

Parternas argument

47 Som andra grund har Centrotherm Systemtechnik gjort géllande, i motsats till vad tribunalen fann i
punkterna 54 och 55 i den 6verklagade domen, att regeln i artikel 76.1 i férordning nr 207/2009 om
att harmoniseringsbyran ska prova sakforhallanden pa eget initiativ dr tillaimplig i
upphédvandeforfaranden. Eftersom ett sidant forfarande kan inledas av vem som helst omfattas det
inte av det i ndmnda bestimmelse foreskrivna undantaget avseende é&renden om relativa
registreringshinder.

a8 Genom den tredje grundens forsta del har Centrotherm Systemtechnik dessutom gjort gillande, i
motsats till vad tribunalen fann i den 6verklagade domen, att det i upphdvandeforfaranden inte ar
varumairkesinnehavaren som har bevisbordan for att varumarket verkligen har anvénts.

49 Medan det i artiklarna 42.2 och 57.2 i forordning nr 207/2009 foreskrivs att innehavaren av det éldre
varumirket, vid dventyr av avslag pa vederborandes invindning eller ansékan om ogiltighetsforklaring,
ska styrka att det édldre varumairket verkligen anvénts, innehaller artikel 51 i forordning nr 207/2009
ndmligen inga liknande preciseringar angaende upphévandeforfarandet. Under dessa omstandigheter
anser Centrotherm Systemtechnik att bestimmelsen i regel 40.5 i forordning nr 2868/95 om att det é&r
varumirkesinnehavaren som har bevisbordan for att varumairket verkligen har anvénts strider mot
forordning nr 207/2009. Hérav foljer att det ankommer pa o6verklagandendmnden att beakta den
bevisning som getts in till den mot bakgrund av dess skyldighet enligt artikel 76.1 i forordning
nr 207/2009 att prova sakforhallandena pa eget initiativ.

50 Enligt harmoniseringsbyran ar principen om provning av sakforhallandena pa eget initiativ inte
tillimplig med hédnsyn till att upphédvandeforfarandet éar ett forfarande inter partes av sui
generis-karaktir som inte &dr ett forfarande om absoluta eller relativa registreringshinder. Det
ankommer i stillet pd varumirkesinnehavaren, som forfogar 6ver lampliga bevismedel, att styrka att
varumaérket verkligen har anvénts.

51 Aven centrotherm Clean Solutions anser att artikel 76.1 i férordning nr 207/2009 inte ir tillimplig i
upphédvandeforfaranden. I regel 40.5 i forordning nr 2868/95 faststills ddremot de processrittsliga
tillampningsvillkoren fér upphévande genom att det uttryckligen foreskrivs att varumérkesinnehavaren
ska styrka att varumarket verkligen har anvénts.

Domstolens bedomning

52 Genom den andra grunden och den tredje grundens forsta del, vilka ska behandlas tillsammans, har
Centrotherm Systemtechnik i huvudsak gjort géllande att tribunalen asidosatte artiklarna 51.1 a
och 76.1 i forordning nr 207/2009, for det forsta, genom att sla fast att harmoniseringsbyran i
upphévandeforfaranden inte ar skyldig att pa eget initiativ prova bevisen pa verkligt bruk av det éldre
varumirket och att det enbart dr innehavaren av detta varumirke som har bevisbérdan och, for det
andra, till foljd av denna slutsats ha underlétit att ligga overklagandendmnden till last att den inte
beaktade samtliga tillgdngliga bevis.

53 Harvid erinrar domstolen for det forsta om att det framgar av artikel 15 i forordning nr 207/2009 att
om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
gemenskapsvarumaérket i Europeiska unionen sa ska gemenskapsvarumairket — under forutséttning att
det inte finns skilig grund for att det inte anvdants — bli foremaél for de sanktioner som bestims i
ndmnda forordning, bland annat upphévande av varumaérkesratten.
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Det framgar av skdl 10 i nimnda forordning att unionslagstiftaren har haft for avsikt att villkora
uppratthallandet av de réttigheter som ar knutna till gemenskapsvarumarket med att det faktiskt
anvidnds. Ett gemenskapsvarumérke som inte anvdnds skulle kunna vara ett hinder f6r konkurrensen
genom att begriansa vilka kidnnetecken som kan registreras av andra som varumirken samt frénta
konkurrenterna mojligheten att anvinda detta eller ett liknande varumirke vid saluféringen av varor
eller tjanster pa den inre marknaden vilka dr identiska med eller av liknande slag som dem som
skyddas av varumirket i friga (se dom av den 19 december 2012 i mal C-149/11, Leno Merken,
punkt 32).

For det andra foreskrivs det uttryckligen i artiklarna 42.2 och 57.2 i férordning nr 207/2009 att det &r
innehavaren av det berérda varumérket som ska styrka verkligt bruk av varumaérket eller att det finns
skilig grund for att det inte har anvénts, vid dventyr av avslag pa invindningen eller pd ansdkan om
ogiltighetsforklaring.

Den omstindigheten att det i artikel 51.1 i férordning nr 207/20009, till skillnad fran i artiklarna 42.2
och 57.2 i samma forordning, inte preciseras att det dr varumérkesinnehavaren som ska styrka verkligt
bruk eller att det finns skilig grund for att det inte har anvédnts kan inte — i motsats till vad
Centrotherm Systemtechnik har gjort géllande — tolkas sa, att det var unionslagstiftarens avsikt att
denna bevisbordeprincip inte skulle vara tillaimplig i upphavandeforfaranden.

Den omstiandigheten att det i artikel 51.1 i forordning nr 207/2009 saknas ndrmare anvisningar om
bevisbordan kan dessutom utan svarighet forklaras mot bakgrund av att syftet med punkt 1 i ndmnda
artikel 51, vilken har rubriken "Grunder for upphdvande”, ér att ange grunderna for upphdvande av
varumadrket, vilket inte kréver nagra preciseringar angdende fragan om bevisbordan.

Artiklarna 42 och 57 i forordningen dr daremot i allt vasentligt forfarandebestimmelser. Det ska dock
papekas att det specifika syftet med punkt 2 i var och en av dessa artiklar &r att reglera foreteelser som
liknar rattegangsfragor som svaranden framstiller for att ifragasédtta sokandens rétt att fullfolja ett
forfarande som vederborande har inlett.

Det dar mot denna processuella bakgrund - vilken giller specifikt for invdndnings- och
ogiltighetsforfaranden — som unionslagstiftaren i syfte att mojliggora regleringen av sadana
rattegangsfragor, vilka ska provas fore det huvudforfarande som de avser, har foreskrivit att det &r
innehavaren av det dldre varumirket som ska styrka att varumairket verkligen har anvints och att
invindningen eller ansokan om ogiltighetsforklaring ska avslas om innehavaren inte kan styrka detta
forhallande.

Aven om artikel 57 i forordning nr 207/2009 avser bade upphivande- och ogiltighetsférfaranden
motiverar den omstdndigheten att rdttegangsfragor av detta slag kan antas vara uteslutna i
upphédvandeforfaranden daremot utan svérighet att en bestimmelse som den i punkt 2 i artikel 57 i
férordning nr 207/2009 enbart ar tillimplig i ogiltighetsforfaranden.

For det tredje konstaterar domstolen att principen — vilken pa ovanndmnda sétt underordnat kommer
till uttryck i artiklarna 42.2 och 57.2 i férordning nr 207/2009 — att det dar innehavaren av det &ldre
varumirket som ska styrka att detta verkligen har anvints, i sjdlva verket bara formedlar det som
foljer av sunt fornuft och det grundlaggande kravet om ett effektivt forfarande.

Varumadrkesinnehavaren dr ndmligen den som bést kan, eller i vissa fall den ende som kan, forebringa
konkreta handlingar som styrker att vederborande verkligen har anvint sitt varumérke eller att det
finns skilig grund for att det inte har anvénts. Detta giller till exempel bevishandlingar som ér
lampliga for att styrka sddan anviandning, med avseende pa vilket regel 22.4 i férordning nr 2868/95
innehaller en exemplifierande upprikning i vilken ingar forpackningar, etiketter, prislistor, kataloger,
fakturor, fotografier och tidningsannonser.
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Det ar saledes mojligt att av artiklarna 15, 42.2, 51.1 och 57.2 i férordning nr 207/2009 i foérening dra
slutsatsen att det i ett forfarande om upphdvande av ett varumirke i princip inte ér
harmoniseringsbyran som pa eget initiativ ska faststdlla huruvida varumaérket verkligen har anvénts,
utan att det dr innehavaren av varumairket som ska styrka detta forhallande.

Pa samma sitt kan det i detta hédnseende konstateras att regel 40.5 i forordning nr 2868/95, i den del
det déri foreskrivs att det dr varumérkesinnehavaren som ska styrka verkligt bruk, bara uttrycker en
princip om bevisbordan som, utan att strida mot forordning nr 207/2009, tvirtom ar en foljd av
bestammelserna och systematiken i den férordningen.

Regeln i artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 om att harmoniseringsbyran ska préva sakforhallandena
pa eget initiativ kan av dessa skil inte tillimpas pa frdgan om vem som ska styrka verkligt bruk av
varumadrket i ett upphdvandeforfarande vid harmoniseringsbyran.

Av det ovan anforda foljer bland annat att tribunalens slutsats i punkt 55 i den 6verklagade domen —
namligen att artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 inte innebar att harmoniseringsbyran ar skyldig att
pa eget initiativ prova de sakforhallanden som kan styrka verkligt bruk av det varumirke med
avseende pa vilket den har mottagit en ansékan om upphdvande — &r réttsligt motiverad, &ven om
resonemanget och skilen i punkterna 53 och 54 i samma dom dr felaktiga.

Tribunalens bedomning i punkt 56 i den 6verklagade domen — att talan inte kunde vinna bifall pa
grunden avseende &sidosdttande av artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 — é&r enligt ovanstaende
saledes rattsligt motiverad av andra skidl &n dem som tribunalen angav, och denna bedémning kan
déarfor inte medfora att den 6verklagade domen ska upphavas.

Det foljer ocksa av det ovan anforda att tribunalen inte heller gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillimpning ndr den i den Overklagade domen fann att det i upphédvandeforfaranden &r
varumairkesinnehavaren som har bevisbordan for att varumarket verkligen har anvénts.

Mot bakgrund av det ovan anforda kan overklagandet inte bifallas vare sig pa den andra grunden eller
pé den tredje grundens forsta del.

Den tredje grundens andra del: Asidosittande av artiklarna 51.1 a och 76.2 i forordning nr 207/2009

Parternas argument

Genom den tredje grundens andra del har Centrotherm Systemtechnik gjort géllande att tribunalen
asidosatte artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 nédr den i punkterna 62 och 63 i den overklagade
domen fann att 6verklagandendmnden i det aktuella fallet inte hade nagot utrymme for skonsmaéssig
bedomning med avseende pa huruvida den skulle beakta for sent inkommen bevisning om
anvindning av det omtvistade varumérket.

Centrotherm Systemtechnik har hérvid anfort att dven om det foljer av punkt 42 i dom av den
13 mars 2007 i mal C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot Kaul (REG 2007, s. 1-2213), att
harmoniseringsbyran bara har utrymme for skonsmaissig bedomning med avseende pa huruvida for
sent inldmnad bevisning ska beaktas ”sdvida inget annat foreskrivs”, sa gjorde tribunalen fel ndr den
fann att regel 40.5 i forordning nr 2868/95 &r en sadan bestimmelse.

Harmoniseringsbyran har anfort att 6verklagandendmnden pa dagen for det omtvistade beslutet, med
hénsyn till den legalitetspresumption som géller f6r unionslagstiftningen, inte hade nigot annat val &n
att finna, sdsom tribunalen for ovrigt redan hade slagit fast, att ovanndmnda regel 40.5 hindrade den
fran att beakta bevisning som inkommit efter utgéngen av den preklusionsfrist som foreskrivs i ndmnda
bestimmelse.

14 ECLIL:EU:C:2013:593
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Harmoniseringsbyran har hérvid emellertid preciserat att tribunalens praxis har utvecklats efter den
overklagade domen. I punkt 31 i dom av den 29 september 2011 i mal T-415/09, New Yorker SHK
Jeans mot harmoniseringsbyran — Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE), fann tribunalen namligen att
overklagandendmnden, trots regel 22.2 i forordning nr 2868/95, ska kunna, i enlighet med artikel 76.2
i forordning nr 207/2009, beakta bevis om verkligt bruk av varumairket som inkommit efter utgangen
av den frist som harmoniseringsbyran forelagt enligt regel 22.2, atminstone nér bevisningen bara
kompletterar bevis som ingetts inom fristen och den berdrda parten inte har tillimpat medvetna
forhalningstaktiker eller varit uppenbart oaktsam.

Harmoniseringsbyran har uppgett att den instimmer med denna tolkning och anser att samma synsatt
bor intas i forhallande till regel 40.5 i forordning nr 2868/95.

Enligt centrotherm Clean Solutions hade tribunalen fog for att finna att sistndmnda bestimmelse, som
utgor ett undantag till artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, innebar att 6verklagandendmnden inte far
beakta sadana bevis fér anviandning av varumarket som har inkommit efter fristens utgéng.

Domstolens bedomning

I artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 foreskrivs det att harmoniseringsbyrdn inte behdver beakta
omstiandigheter eller bevis som part inte dberopat eller ingett i ratt tid.

Sasom domstolen har slagit fast foljer det av denna lydelse att parterna — som regel och savida inget
annat foreskrivs — har mojlighet att aberopa omstédndigheter och inge bevisning &ven efter utgangen
av de tidsfrister som giller enligt bestimmelserna i forordning nr 207/2009, och att
harmoniseringsbyran inte &r forhindrad att beakta omstindigheter och bevisning som salunda har
dberopats respektive ingetts for sent (domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul,
punkt 42).

Genom preciseringen att harmoniseringsbyran ”inte behover” beakta siddana bevis tillerkdnns
harmoniseringsbyran i denna bestimmelse ett stort utrymme for skonsmissig bedomning for att
besluta, med angivande av en motivering till sitt beslut, huruvida dessa bevis ska beaktas (domen i det
ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 43).

Savitt avser ingivande av bevis pa verkligt bruk av varumairket i upphédvandeforfaranden som inletts
med stod av artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009, innehaller denna férordning inte nagon
bestimmelse som anger inom vilken frist bevisningen ska ges in.

Déremot foreskrivs i detta hdanseende i regel 40.5 i forordning nr 2868/95 att harmoniseringsbyran ska
uppmana innehavaren av gemenskapsvarumairket att ligga fram bevisning om anviandning av
varumérket inom den tid som den meddelar.

I det aktuella fallet tillimpade annulleringsenheten nimnda bestimmelse och meddelade Centrotherm
Systemtechnik en frist inom vilken bolaget skulle forebringa sadan bevisning. Det dr dessutom utrett
att Centrotherm Systemtechnik fore utgangen av denna frist lamnade in flera bevis pa att det
omtvistade varumairket hade anvints.

Domstolen erinrar vidare om att det i regel 40.5 andra meningen i ndmnda forordning foreskrivs att
gemenskapsvarumarket ska upphévas om bevis pa anvindning av varumairket inte lamnas inom den av
harmoniseringsbyran faststillda tiden.

Sasom framgar av punkterna 62 och 63 i den 6verklagade domen tolkade tribunalen regel 40.5 andra

meningen si, att den av harmoniseringsbyran faststéillda fristen under alla omsténdigheter &r en
preklusionsfrist efter vars utgang det inte ar tillatet att inkomma med nagra bevis. Tribunalen ansag
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saledes att det inte dr mojligt att inkomma med kompletterande bevisning efter fristens utgang om
bevis avseende varumairkets anvandning har forebringats inom den faststillda fristen, innebarande att
harmoniseringsbyran ska upphéva varumérket om de inledningsvis inldmnade bevisen inte var
tillrackliga for att styrka att varumarket verkligen har anvénts.

Denna tolkning ledde tribunalen till slutsatsen att regel 40.5 andra meningen i férordning nr 2868/95
utgor, i den mening som avses i den réttspraxis som ndmnts ovan i punkt 77, en bestimmelse i vilken
det foreskrivs nagot annat dn i artikel 76.2 i forordning nr 207/2009. Tribunalen fann att
overklagandendmnden som en foljd hérav inte fick beakta de kompletterande bevis pa anvindning av
varumirket som Centrotherm Systemtechnik ldmnade in till stod for sitt 6verklagande vid ndmnden.

Harigenom tolkade tribunalen emellertid regel 40.5 i forordning nr 2868/95 felaktigt.

Det foljer visserligen av lydelsen av denna bestdmmelse att harmoniseringsbyrdn i princip pa eget
initiativ ska upphdva varumérket ndr ingen bevisning limnats in fore utgangen av den av
harmoniseringsbyran faststéllda fristen. Samma slutsats gor sig dock inte nédvandigtvis gillande nér
bevis tvartom har ldmnats in inom namnda frist.

I sadana fall, och under forutsiattning att bevisningen inte helt saknar relevans for att styrka att
varumérket verkligen har anvénts, ska forfarandet ha sin gang. Harmoniseringsbyran ska da séledes
bland annat, sasom foreskrivs i artikel 57.1 i forordning nr 207/2009, anmoda parterna att sa ofta som
det dr nodvandigt avge yttrande 6ver meddelanden fran harmoniseringsbyran eller 6ver skrivelser fran
ovriga parter. I ett sadant sammanhang ska harmoniseringsbyran, om varumaérket senare upphévs, inte
tillimpa regel 40.5 i férordning nr 2868/95, som i allt vasentligt dr en forfarandebestimmelse, utan
enbart de materiella bestimmelserna i artiklarna 51.1 och 57 i forordning nr 207/2009.

Hérav foljer bland annat att det, i enlighet med vad som angetts ovan i punkt 77, d&r mojligt att efter
utgangen av fristen ge in bevis pa anvindning av varuméirket som kompletterar sadana bevis som har
forebringats inom den frist som harmoniseringsbyran faststdllt enligt regel 40.5 i forordning
nr 2868/95 och att harmoniseringsbyran inte pa nagot sitt dr forhindrad att beakta kompletterande
bevis som salunda har ingetts for sent.

Sasom framgar av punkt 81 ovan dr det utrett att Centrotherm Systemtechnik i det aktuella fallet inom
den av harmoniseringsbyran faststillda fristen lamnade in flera bevis i syfte att styrka anvindningen av
det berdrda varumadrket. Det dr dven utrett att dessa sadlunda inledningsvis forebringade bevis inte helt
saknade relevans for att styrka anvdndningen. De foranledde ndmligen 6verklagandendmnden att bland
annat delvis avsla ansokan om upphdvande med motiveringen att anvdndningen var styrkt med
avseende pa vissa varor.

Under dessa omstidndigheter konstaterar domstolen att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillaimpning genom att sla fast, i punkterna 62 och 63 i den 6verklagade domen, att regel 40.5 i
forordning nr 2868/95 kunde vara till hinder for overklagandenimndens mojlighet att anvdnda sitt
utrymme f{or skonsmadssig bedomning enligt artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 for att avgora
huruvida den skulle beakta de inlimnade kompletterande bevisen.

Harav foljer att overklagandet ska bifallas sévitt avser den tredje grundens andra del och att den
overklagade domen foljaktligen ska upphévas.
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Den fjirde grunden: Regel 40.5 i forordning nr 2868/95 dr inte tilldmplig

Parternas argument

Som fjarde grund har Centrotherm Systemtechnik gjort gillande att tribunalen gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillampning genom att inte sl fast att regel 40.5 i forordning nr 2868/95 inte ér tillamplig
i det aktuella fallet.

Bolaget anser for det forsta, av samma skél som redan har anforts vad betriffar den tredje grundens
forsta del, att ndmnda regel strider mot forordning nr 207/2009, eftersom det i denna regel foreskrivs
att det ar varumérkesinnehavaren som ska styrka att varumarket verkligen har anvénts.

For det andra strider en strikt tillimpning av ndimnda regel mot proportionalitetsprincipen. Syftet med
den, ndrmare bestamt att sékerstélla forfarandets effektivitet, ska namligen vdgas mot de betungande
och slutgiltiga rattsliga foljder som dr knutna till ett varumérkes upphévande.

centrotherm Clean Solutions har gjort gillande att varken harmoniseringsbyran eller tribunalen har
rdtt att avstd fran att tillaimpa regel 40.5 i forordning nr 2868/95. Legalitetsprincipen medfor ndmligen
en skyldighet att erkdnna forordningars fulla verkan sa linge inte en behorig domstol inom ramen for
vederborligt forfarande har faststéllt att de ér ogiltiga.

Domstolens bedémning

Vad giller denna grunds forsta del, avseende asidosittande av forordning nr 207/2009, underkénner
domstolen klagandens argument av samma skél som foranledde domstolen att underkdnna den tredje
grundens forsta del.

Vad giller grundens andra del, avseende att sanktionen upphédvande dr oproportionerlig nér den, sdsom
i det aktuella fallet, beslutas med tillampning av regel 40.5 i forordning nr 2686/95, ar det tillrackligt att
papeka att Centrotherm Systemtechniks resonemang pé denna punkt grundar sig pa ett felaktigt
antagande betréffande regelns innebord.

Sasom framgér av punkterna 85-87 ovan och i motsats till vad 6verklagandendmnden fann i det
omtvistade beslutet och vad tribunalen slog fast i den Overklagade domen, kan upphédvande sdsom
sanktion ndmligen beslutas pa grundval av nimnda bestdmmelse enbart under forutséttning att ingen
bevisning har forebringats inom den av harmoniseringsbyran faststillda fristen eller att bevisningen
helt saknar relevans for att styrka att varumairket verkligen har anvénts.

Sa dr emellertid inte fallet hiar. Den omstandigheten att Centrotherm Systemtechnik lamnade in bevis
pa anvdndning av varumérket inom den av harmoniseringsbyran faststéllda fristen innebar nédmligen,
sasom framgar av provningen avseende den tredje grundens andra del, att harmoniseringsbyran inte
lingre pa eget initiativ kunde besluta om upphdvande enligt regel 40.5 andra meningen i férordning
nr 2868/95. Namnda omstidndighet medforde ocksa att dverklagandendmnden inte hade ritt att sla
fast, vilket den dock felaktigt gjorde i det omtvistade beslutet, att den inte hade nigot utrymme for
skonsméssig bedomning for att avgora huruvida den skulle beakta den senare inldmnade
kompletterande bevisningen.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandet inte kan bifallas savitt avser den fjarde grunden.
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Provning av talan i forsta instans

Enligt artikel 61 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol, kan domstolen, om
tribunalens dom ska upphavas, sjilv slutligt avgora ett mal, om detta ar fardigt for avgorande, eller
aterforvisa malet till tribunalen for avgorande.

I det aktuella fallet anser domstolen att malet ar fardigt for avgérande och att den féljaktligen sjalv
slutligt ska avgora detta.

Vad giller foremalet for talan i forsta instans, ska det erinras om att Centrotherm Systemtechnik
yrkade delvis ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet, ndrmare bestamt i den del som
overklagandendmnden bif6ll ansékan om upphévande av det omtvistade varumirket. Talan avsag
saledes punkt 2 i sjilva avgorandet i det omtvistade beslutet, genom vilken 6verklagandendmnden
delvis avslog Centrotherm Systemtechniks oOverklagande dér bolaget hade yrkat att
overklagadendmnden skulle upphéva annulleringsenhetens beslut av den 30 oktober 2007.

Parternas argument

Till stod for sin talan vid tribunalen gjorde Centrotherm Systemtechnik gillande att
overklagandendmnden, i motsats till vad ndmnden felaktigt fann i punkt 36 i det omtvistade beslutet,
enligt artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 hade ett utrymme for skonsmdissig bedomning for att
avgora huruvida den skulle beakta kompletterande bevisning som Centrotherm Systemtechnik hade
lamnat in till stod for sitt 6verklagande vid nimnden.

Eftersom syftet med denna bevisning var att komplettera de bevis som hade foérebringats inom fristen,
borde 6verklagandendmnden enligt Centrotherm Systemtechnik i det aktuella fallet ha beaktat den, i
enlighet med vad som framgar av domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul.
Centrotherm Systemtechnik anser att ett sddant beaktande borde ha foranletts sirskilt av den
uppenbara relevans som niamnda kompletterande bevis hade for drendets utgédng, den funktionella
kontinuiteten mellan o6verklagandenimnden och annulleringsenheten, franvaron av storre
forfarandemassiga nackdelar som kunde tala mot detta beaktande och, slutligen, stravan efter att
sakerstilla en jamvikt mellan & ena sidan kraven pa att forfarandet ska forlopa vil och & andra sidan
behovet av en rittvis provning av sakfragan, med hinsyn till att forfarandet kan leda till ett sa
betungande resultat som upphédvande av ett varumairke innebar.

Harmoniseringsbyran och centrotherm Clean Solutions har yrkat att denna ogiltighetsgrund ska
underkédnnas. Enligt dessa parter medforde regel 40.5 i forordning nr 2868/95 i det aktuella fallet att
overklagandendmnden inte i nagon del hade ritt att beakta de omtvistade kompletterande bevisen.
Aven om det antas att 6verklagandenimnden enligt artikel 76.2 i férordning nr 207/2009 hade
utrymme att vidta en skonsmaéssig bedomning for att avgora fragan huruvida de kompletterande
bevisen skulle beaktas, sd anvinde nimnden detta utrymme genom att i punkt 37 i det omtvistade
beslutet ange vilket resultatet skulle ha blivit om ndmnden verkligen hade haft ett utrymme av
namnda slag och anvént detta, ndmligen, i det har fallet, att bevisningen inte skulle ha beaktats.

Domstolens bedomning

Det framgar av punkt 36 i det omtvistade beslutet att 6verklagandendmnden fann att den inte kunde
beakta de kompletterande bevis som Centrotherm Systemtechnik hade lémnat in vid den, med stod av
det utrymme for skonsmaissig bedomning som harmoniseringsbyran normalt har enligt artikel 76.2 i
forordning nr 207/2009. Bevisen hade namligen inkommit efter utgdngen av fristen i regel 40.5 andra
meningen i forordning nr 2868/95, vilken dr en preklusionsfrist och medfor att varumirket per
automatik ska upphdvas om fristen inte iakttas.
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Sasom framgar av punkterna 85-90 ovan &dr denna bedomning emellertid resultatet av en felaktig
tolkning av regel 40.5 i férordning nr 2868/95 som strider mot artikel 76.2 i férordning nr 207/2009.

Dessutom kan det, i motsats till vad harmoniseringsbyran och centrotherm Clean Solutions har hévdat,
inte anses att felaktigheten i det omtvistade beslutet avhjdlptes genom att Gverklagandendmnden
dérefter, i punkt 37 i det omtvistade beslutet, pipekade att dven om det antas att
overklagandendmnden hade ritt att vidta en skonsmaissig bedomning av fragan huruvida den for sent
inlimnade bevisningen skulle beaktas, sa fanns det inget skal till varfér den borde gora det till férman
for klaganden, eftersom detta bolag enbart hade anfort allmént hallna argument om varumarkesrittens
roll och virde och inte hade gjort géllande att det var omgjligt att styrka anvidndningen redan i forsta
instans.

Sadana allminna och kategoriska uttalanden kan i sjdlva verket inte i nagon man laggas till grund for
slutsatsen att overklagandendmnden faktiskt anvdnde det utrymme fo6r skonsmaéssig bedémning som
den har enligt artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 nir den skulle avgora, med angivande av
motivering och med beaktande av samtliga relevanta omstindigheter, huruvida den skulle beakta den
ingivna kompletterande bevisningen vid prévningen av 6verklagandet (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkterna 43 och 68).

Domstolen understryker hérvid att harmoniseringsbyrans eventuella beaktande av nédmnda
kompletterande bevisning salunda inte pa nagot vis utgor en "forman” som beviljas den ena eller den
andra parten. Beaktandet ska i stéllet vara resultatet av ett objektivt och motiverat utévande av den
befogenhet att vidta en skonsmaissig bedomning som harmoniseringsbyran har enligt artikel 76.2 i
forordning nr 207/2009.

Det ska for ovrigt papekas att den motivering som salunda krdvs dr &n mer nodvandig i fall da
harmoniseringsbyran beslutar att inte beakta for sent inlamnad bevisning.

Domstolen erinrar hirvid om att den bland annat har funnit att det kan vara sirskilt befogat att
harmoniseringsbyran inom ramen for ett invandningsforfarande beaktar for sent aberopade
omstiandigheter och bevisning ndr harmoniseringsbyran anser dels att det som har ingetts for sent vid
ett forsta paseende forefaller kunna fa en faktisk inverkan pa utgangen i invindningsforfarandet, dels
att det inte foreligger nagra hinder for ett sddant beaktande med hénsyn till pa vilket stadium i
forfarandet som denna bevisning har ingetts och under vilka omstindigheter det har skett (domen i
det ovannimnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 44).

Sadana overviaganden medfor, pa samma sitt och i tillimpliga delar, att det kan vara sérskilt befogat att
harmoniseringsbyran, inom ramen for ett upphivandeférfarande, beaktar bevis for anvindningen av
varumérket som, dven om de inte har forebringats inom den frist som byréan faststéllt enligt regel 40.5
i forordning nr 2868/95, har ldmnats in senare under forfarandet, i egenskap av komplettering av
bevisning som forebringats inom fristen.

I det aktuella fallet kan sdrskilt den omstdndigheten att annulleringsenheten meddelade beslutet om
upphédvande efter det att inledande bevisning angidende anvindning av det omtvistade varumaérket
hade forebringats inom den av annulleringsenheten faststillda fristen och atfoljts av ett yttrande i
vilket klaganden uttryckte vissa forbehall kopplade till konfidentialitet och erbjod kompletterande
bevisning, ses som en relevant omstindighet som ska beaktas.

Overklagandenimnden forefaller dock inte vederbérligen ha provat vare sig dessa aspekter eller, for

ovrigt, de andra omsténdigheter som kunde ha varit relevanta, och inte heller forefaller den ha provat
huruvida Centrotherm Systemtechniks kompletterande bevisning var relevant.
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Dessutom ska det betonas att, i motsats till vad som antyds i punkt 37 i det omtvistade beslutet, ett
eventuellt beaktande av kompletterande bevis pa anvindning av varumirket som ldmnats in efter
utgangen av fristen enligt regel 40.5 i forordning nr 2868/95 inte nodvandigtvis kriver att det var
omojligt for den berdrde att inkomma med bevisningen inom fristen.

Av det ovan anforda foljer att det omtvistade beslutet ska ogiltigforklaras i den del som fjirde
overklagandendmnden avslog Centrotherm Systemtechniks 6verklagande av annulleringsenhetens
beslut.

Det ankommer pa fjarde dverklagandendmnden att bedoma, sdrskilt med iakttagande av anvisningarna
i denna dom, med vederborlig hinsyn till samtliga relevanta omsténdigheter och med angivande av en
motivering till beslutet i detta avseende, huruvida de kompletterande bevis som Centrotherm
Systemtechnik limnade in vid den ska beaktas nir den meddelar beslut angdende det 6verklagande
som alltjamt dr anhédngigt vid den.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 184.2 i domstolens rittegangsregler ska domstolen, ndr o6verklagandet bifalls och
domstolen sjilv slutligt avgor saken, besluta om rattegdngskostnaderna.

I artikel 138.3 i rittegangsreglerna, vilken enligt artikel 184.1 ar tillamplig i mal om oOverklagande,
foreskrivs att om parterna 6msom tappar mélet pa en eller flera punkter, ska vardera parten béra sina
rattegangskostnader.

I det aktuella fallet ska det papekas att d&ven om 6verklagandet har bifallits savitt avser en av de grunder
som anforts av Centrotherm Systemtechnik och den 6verklagade domen ska upphdvas som en foljd
hirav, forhéller det sig inte pa samma sitt betrdffande oOvriga grunder, vilka domstolen inte har
godtagit.

Savitt giller talan i forsta instans ska det papekas att domstolen genom att delvis ogiltigforklara det
omtvistade beslutet dven har funnit att en av de grunder som anférdes av Centrotherm Systemtechnik
var befogad. Daremot framgar det av den Overklagade domen, och domstolen har hérvid inte gjort
nagon annan bedomning, att Centrotherm Systemtechnik tappade malet savitt avser dvriga grunder
som bolaget anforde i forsta instans.

Under dessa omstdndigheter, och eftersom parterna delvis har tappat malet, bade i forsta instans och i
forevarande 6verklagande, ska vardera parten béra sina réttegangskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjarde avdelningen) féljande:

1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 15 september 2011 i
mal T-434/09, Centrotherm Systemtechnik mot harmoniseringsbyran — centrotherm Clean
Solutions (CENTROTHERM), upphavs.

2) Punkt 2 i sjidlva avgorandet i det beslut som fjirde overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran) meddelade den 25 augusti 2009 (drende R 6/2008-4) ogiltigforklaras.

3) Centrotherm Systemtechnik GmbH, Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) och centrotherm Clean
Solutions GmbH & Co. KG ska bira sina riattegangskostnader bade i malet i forsta instans
och i malet om overklagande.
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