MFE MARIENFELDE MOT HARMONISERINGSBYRAN — VETOQUINOL (HIPOVITON)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 8 juli 2004°

I mal T-334/01

MFE Marienfelde GmbH, Hamburg (Tyskland), foretritt av advokaterna S. Rojahn
och S. Freytag,

sokande,

mot

Byréan for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av E. Joly och G. Schneider, bada i
egenskap av ombud,

svarande,

med stéd av andra parten i forfarandet infér éverklagandendmnden vid harmoni-
seringsbyrén, intervenient vid forstainstansritten,

Vétoquinol AG, tidigare Chassot AG, Berne (Schweiz), foretritt av A. Kockliuner,
avocat,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av fjirde
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyran den 26 september 2001
(drende R 578/2000-4), avseende ett invindningsforfarande mellan MFE Marie-
nfelde GmbH och Vétoquinol AG,

* Riitteglngssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W.
H. Meij,

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med beaktande av den anstkan och den replik som inkom till férstainstansrittens
kansli den 24 december 2001 respektive den 29 juli 2002,

med beaktande av den svarsinlaga och den duplik frin harmoniseringsbyrdn som
inkom till forstainstansréttens kansli den 24 april respektive den 30 oktober 2002,

med beaktande av den svarsinlaga och den duplik fran intervenienten som inkom till
forstainstansrittens kansli den 22 april respektive den 29 oktober 2002,

efter forhandlingen den 11 november 2003,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten ingav den 30 december 1996, i sitt tidigare firmanamn Chassot AG,
med stod av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
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gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i &ndrad lydelse, en ansékan om registrering av ett gemenskapsvaru-
mirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster
och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som avsigs med registreringsansékan var ordkinnetecknet
HIPOVITON.

De varor som avségs med registreringsansékan ingér i klas. 31 enligt Nicedverens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid registrering av
varumédrken av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och motsvarar féljande
beskrivning: "Djurfoder”.

Registreringsans6kan offentliggjordes den 11 maj 1998 i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken.

Den 11 augusti 1998 framstillde s6kanden, med stdd av artikel 42.1 i forordning
nr 40/94, en invéindning mot att varumérket skulle registreras for samtliga varor som
avsdgs med ansdkan. Invindningen grundades pa att det fanns ett varumirke
registrerat i Tyskland den 17 maj 1972, med den 16 maj 1969 som prioritetsdatum.
Detta varumiirke (nedan kallat det édldre varumirket) utgérs av ordkinnetecknet
HIPPOVIT och har registrerats for varor som ingér i klas. 31 enligt Nicebverens-
kommelsen och som motsvarar foljande beskrivning: “Djurfoder”.

Till stéd fér sin invéindning aberopade sékanden det relativa registreringshinder som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
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Intervenienten begirde i skrivelse av den 15 mars 1999 att sékanden i enlighet med
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 skulle ligga fram bevis for att det under
en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av ansdkan om gemenskapsvaru-
mirke hade gjorts verkligt bruk av det dldre varumdrket i den medlemsstat i vilken
detta varumirke skyddas. Invindningsenheten vid harmoniseringsbyran (nedan
kallad invindningsenheten) anmodade, i meddelande av den 8 april 1999, sokanden
att lagga fram sadan bevisning inom tvd ménader.

Den 4 maj 1999 tillstillde sékanden harmoniseringsbyrédn fyra reklamblad pa vilka
det ldre varumirket forekom. Bokstaven O i varumirket var emellertid dekorerad
med huvudet och den frimre delen av en hastkropp. Sékanden gav dessutom in ett
forsattsblad med rubriken "Marienfelder Tierfutter-Programm” (Marienfelder —
Djurfoderprogrammet), tillsammans med en broschyr med rubriken "Ich liebe
Pferde von A—Z" (Jag dlskar histar fran A till 0O). Sokanden gav slutligen in en
forsikran med rubriken "Eidesstattliche Versicherung” (med ed likstilld forsikran)
av dess foretagsledare Bode, som diri forklarade att den omsittning som hade
uppnétts genom forsiljning under det dldre varumdrket uppgick till 12 500 tyska
mark (DEM) for perioden januari—juni 1998 och till 21 100 DEM for perioden
januari—december 1998.

Efter en omfattande skriftvixling mellan sékanden och intervenienten tillstillde
harmoniseringsbyran dessa parter en skriftlig underrittelse, daterad den 24 janu-
ari 2000, med foljande lydelse:

»[Harmoniseringsbyran] upplyser Er hérvid om att inga ytterligare yttranden far
inges. ”

I en skrivelse av den 8 februari 2000 uppgav intervenienten bland annat dels att den
omsittning som sékanden hade uppnéatt genom forsiljning av varor under det dldre
varumirket avsag forsiljning av 459 enheter, dels att stkandens sammanlagda
arsomsittning uppgick till 2.8 miljoner DEM é&r 1998.

Il - 2794



12

13

14

MFE MARIENFELDE MOT HARMONISERINGSBYRAN — VETOQUINOL (HIPOVITON)

I en skrivelse av den 8 mars 2000 upplyste harmoniseringsbyrin sékanden och
intervenienten, med hénvisning till dess skriftliga meddelande av den 24 januari 2000,
om att den i sitt beslut inte skulle ta ngon hinsyn till innehéllet i intervenientens
skrivelse av den 8 februari 2000.

Genom beslut av den 28 mars 2000 (beslut nr 601/2000) avslog invéindningsenheten
invindningen med stdd av artikel 43.2 och 43.3 i foérordning nr 40/94 med
motiveringen att sdkanden inte hade styrkt att det hade gjorts verkligt bruk av det
dldre varumirket i den mening som avses i denna bestimmelse. Hirvid ansig
invindningsenheten att det krivdes andra bevis till stéd for den med ed likstillda
férséikran som hade getts in av sgkanden, eftersom niémnda férsikran inte hade
avgetts av en neutral person eller instans. Invindningsenheten ansag vidare att den
ovriga bevisning som hade lagts fram av sgkanden inte innehéll nagon uppgift om
var, under hur ling tid och i vilken omfattning det aldre varumirket hade anvints.

Den 23 maj 2000 gav sdkanden in ett éverklagande av inviindningsenhetens beslut
till harmoniseringsbyran i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94.

Som bilagor till inlagan med grunderna for éverklagandet, daterad den 28 juli 2000,
gav sdkanden in flera fakturor som avsag deltagande vid olika missor ar 1998, hyra
av utstéillningsstdnd samt kop av etiketter och reklammaterial. Stkanden gav
dessutom in 15 fakturor som avsag forsiljning av varor under det #ldre varumirket,
vilken dgde rum mellan den 6 mars 1998 och den 19 maj 1998. I fakturorna hade
namnen pd dem som hade képt varor dolts. Den omsittning som hade uppnatts fore
den 11 maj 1998 uppgick enligt dessa fakturor till 2 753,84 DEM.

I en inlaga daterad den 9 oktober 2000 upprepade intervenienten, med hénvisning
till sin skrivelse av den 8 februari 2000, de déri anforda pastiendena om sékandens
omsittning. Harmoniseringsbyran tillstéllde sékanden inlagan genom sin skrivelse
av den 24 oktober 2000, i vilken den uppgav att detta endast skedde f6r kiinnedom.
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Fjirde 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyrén avslog overklagandet genom
beslut av den 26 september 2001 (nedan kallat det ifragasatta beslutet), som
skanden delgavs den 15 oktober 2001. Overklagandenimnden anforde i huvudsak
att den relevanta perioden, vid bedémningen av om det hade gjorts verkligt bruk av
det ildre varumirket, omfattade perioden den 12 maj 1993-11 maj 1998 och att
sokanden inte hade gjort gillande att den hade anvint varumirket innan ar 1998.
Vad betriffar den med ed likstillda forsikran frén sokanden bedémde Over-
klagandenémnden att det inte var nédvindigt att uttala sig om dess bevisvirde. Den
ansdg nimligen att #ven om det gick att faststilla den omsittning som hade
uppnatts ar 1998 genom forsiljningarna av varor under det aldre varumirket, sdsom
den hade angetts i forsikran, det hirav inte f6ljde att det hade gjorts verkligt bruk av
varumiirket under den relevanta perioden. Enligt verklagandendmnden forholl det
sig s& att omsittningen pa 12 500 DEM, om en sddan hade uppnitts under den
relevanta perioden, dels endast avsag férsiljningen av cirka 450 enheter av varorna i
fraga, dels var minimal i jamférelse med s6kandens sammanlagda arsomsittning,
som uppgick till 2,8 miljoner DEM ar 1998. Overklagandendmnden ansag att det
under dessa omstindigheter inte var nddvindigt att préva huruvida sokanden,
genom att dra nytta av det éldre varumérket i en annan form &n den for vilken det
har registrerats, hade anvint varumérket pa ett sidant sitt att dess rattigheter
bibehallits.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet och invindningsenhetens beslut av den
28 mars 2000, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegingskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersétta rittegingskostnaderna.

Rittslig bedomning

Huruvida yrkandet om ogiltigforklaring av invéindningsenhetens beslut kan tas upp
till sakprévning

I férevarande mal har sokanden yrkat att savil det ifragasatta beslutet som
invindningsenhetens beslut skall ogiltigférklaras. Forstainstanstiitten anser att detta
yrkande kan tas upp till sakprévning. Syftet med yrkandet dr att ritten skall fatta det
beslut som, enligt sokandens uppfattning, dverklagandenimnden lagenligt borde ha
fattat vid prévningen av det Gverklagande som hade getts in till harmonisering-
sbyrdn. Av artikel 62.1 andra meningen i férordning nr 40/94 foljer att
dverklagandenimnden kan ogiltigforklara beslutet av den enhet vid harmoniser-
ingsbyran som har avgjort drendet i forsta instans. En sadan ogiltigforklaring ingar
dirmed bland de atgirder som férstainstansritten kan vidta med stéd av sin
befogenhet att indra ett beslut i enlighet med artikel 63.3 i férordning nr 40/94 (se,
for ett liknande resonemang, i fraga om en aterforvisning av ett drende till
granskaren, forstainstansriittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00,
Streamserve mot harmoniseringsbyrin (STREAMSERVE), REG 2002, s. 11-723,
punkt 19, faststilld genom domstolens beslut av den 5 februari 2004 i mal C-150/02
P, Streamserve mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. [-1461).
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Provning i sak

Till stéd for sin talan har sdkanden &beropat fem grunder. Den forsta grunden avser
asidosittande av artikel 43.2 och 43.3, jamford med artikel 15 i forordning nr 40/94.
Sokanden har genom sin andra grund klandrat overklagandenimnden for att ha
bortsett fran den bevisning som sékanden lade fram i dverklagandeforfarandet. Den
tredje grunden avser asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. Den fjarde
och den femte grunden avser kriinkning av ritten att yitra sig respektive
asidosittande av motiveringsskyldigheten.

Den grund som avser asidosittande av artikel 43.2 och 43.3, jamférd med artikel 15 i
forordning nr 40/94, och den grund som avser krinkning av rétten att yttra sig

— Parternas argument

Stkanden har mer allmént anfért att uttrycket verkligt bruk skall tolkas s8, att det
omfattar varje handling som, pa grund av sin typ, omfattning och tid, objektivt sett
utgér normal anvindning av varumirket p4 marknaden i fraga. Nir det géller den
omfattning som en sidan anvéndning skall ha har sékanden understrukit att detta
beror pa omstindigheterna i det enskilda fallet, i synnerhet storleken pa foretaget i
fraga och diversifieringen av foretagets verksamheter.

Soékanden har hivdat att overklagandenimnden, om den hade tillimpat de
beddmningskriterier som sokanden har angett, i detta fall borde ha dragit slutsatsen
att det gjorts verkligt bruk av det #ldre varumirlket. I detta héinseende har s6kanden
gjort gillande att den under den relevanta perioden salde varor under detta
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varumérke i hela Tyskland. Enligt s6kanden framgar det av den med ed likstillda
forsikran som avgetts av dess foretagsledare att den omsitining som uppnéddes
genom dessa férsidljningar, dven om den &r relativt liten med anledning av
lanseringen av varorna i friga, styrker att det skett en normal anvindning av
varumBrket vars syfte var att siikerstilla varornas avsittningsméjligheter.

Sokanden har dessutom gjort gillande att uppgiften att omsittningen uppgick till
2,8 miljoner DEM, som godtogs i det ifrigasatta beslutet for ar 1998, inte &r riktig,

Nir det giller den grund som avser riitten att yttra sig har sékanden férebratt
overklagandenimnden for att inte, innan den fattade det ifrigasatta beslutet, ha
informerat s6kanden om sin avsikt att ligga den omstéindigheten att sékanden under
den relevanta perioden endast hade salt cirka 450 enheter av varan under det #ldre
varumirket till grund for beslutet. Sékanden har i sin replik angett att ver-
klagandendmnden i det ifragasatta beslutet beaktade innehallet i intervenientens
inlaga av den 8 februari 2000, trots att invéindningsenheten hade forklarat att det
inte skulle tas nagon hénsyn till inlagan.

Harmoniseringsbyran har papekat att det av de olika sprakversionerna av artikel 43.2
och artikel 15 i forordning nr 40/94 framgar att verkligt bruk forutsitter en
anvdndning som dr veritabel, autentisk, faktisk eller reell. Enligt harmonisering-
sbyrén skall en sidan anvindning foljaktligen kunna sarskilja de varor eller tjinster
som avses och inte bara syfta till att bibehalla en gillande varumirkesritt.

Enligt harmoniseringsbyran skall man, vid bedémningen i ett enskilt fall av huruvida
det har gjorts verkligt bruk av ett varumirke, géra en helhetsbedémning med hiinsyn
till marknaden i fraga, det sitt pa vilket varorna eller tjinsterna i friga normalt
saluférs, varumirkesinnehavarens produktions- och saluféringskapacitet samt
dennes marknadsandel.
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Nir det giller forevarande fall har harmoniseringsbyran for det forsta pépekat att det
av sbkandens bevisning framgér att det #ldre varumirket borjade anvéindas forst i
borjan av ar 1998, det vill séiga ndgot mer &n fyra ménader innan registrerings-
ansbkan offentliggjordes. Harmoniseringsbyran har for det andra hévdat att det var
en extremt liten omsdttning som uppnaddes genom forsiljning av varor under det
ildre varumirket under den relevanta perioden. Att s var fallet kan inte forklaras av
att det var forst i borjan av ar 1998 som varorna i fraga borjade saluforas.
Omfattningen av forsiljningen under den andra halvan av detta ar var namligen
mindre #n den som #gde rum vid &rets borjan. Harmoniseringsbyrén har for det
tredje pastitt att den omsittning som sokanden uppnadde genom forsiljning av
varor under det dldre varumirket var av liten betydelse jimfort med skandens
sammanlagda arsomsittning.

Harmoniseringsbyran anser dessutom att &verklagandendmnden har iakttagit
sbkandens ritt att yttra sig.

Intervenienten har anfort att sékanden inte har gjort verkligt bruk av det &ldre
varumirket. Den har i detta hinseende angett att den omsittning som s6kanden
uppnadde genom forséljning av varor under detta varumirke som mest utgjorde
0,75 procent av dess sammanlagda arsomsittning. Intervenienten uppgav vid
forhandlingen att &ven om den omsittning som uppniddes genom férsiljning av de
varor som avsags med det éldre varumirket, som sokandens foretagsledare hade
angett i forsikran, var riktig, uppgick férsaljningen av dessa varor endast till cirka 38
enheter per manad under den relevanta perioden.

— Férstainstansrittens bedémning

Sasom framgér av nionde skilet i forordning nr 40/94 anser gemenskapslagstiftaren
att det endast #r motiverat att skydda dldre varumirken i den utstrackning dessa
faktiskt anvinds. I enlighet med detta skil foreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i
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férordning nr 40/94 att den som ansdker om registrering av ett gemenskapsvaru-
mérke kan kréva bevis fér att det under en tid av fem ar fore dagen for
offentliggérandet av den registreringsanstkan mot vilken det har framstillts en
invindning har gjorts verkligt bruk av det éldre varumirket inom det omrade inom
vilket det skyddas (férstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mal
T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyran — Harrison
(HIWATT), REG 2002, s. 11-5233, punkt 34).

Enligt regel 22.2 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december
1995 om genomforande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) skall bevis om
anvindning utgdras av information om plats, tid, omfattning och typ av anvindning
av det dldre varumérket.

Det skall vid tolkningen av uttrycket verkligt bruk tas hinsyn till att syftet med
kravet pé att det har gjorts verkligt bruk av det #ldre varumarket for att det skall
kunna &beropas som hinder mot en ansékan om gemenskapsvarumirke ir att
begrinsa antalet konflikter mellan tvd varumirken, om det inte finns nigra giltiga
ekonomiska skil som foljer av en faktisk funktion som varumirket fyller pa
marknaden (forstainstansriittens dom av den 12 mars 2003 i mal T-174/01,
Goulbourn mot harmoniseringsbyran — Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s, I1-789,
punkt 38). Syftet med nidmnda bestimmelse ér emellertid varken att uppskatta hur
framgéngsrikt ett foretag ér eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens
att uteslutande ge varumérkesskydd at kommersiellt utnyttjande som sker i stor
omfattning,.

Sdsom framgar av domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul (REG
2003, s. 1-24:39), angéende tolkningen av artikel 12.1 i rddets direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omriade 13, volym 17, s. 178), vars
normativa innehdll i sak motsvarar innehdllet i artikel 43 i férordning nr 40/94, &r
det frdga om verkligt bruk av ett varumirke nir detta anvinds i enlighet med dess
grundliggande funktion, som &r att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och
tjianster fOr vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehalla avsittnings-
mdjligheter fér dessa varor och tjénster. Detta giller inte fiktiv anvindning som
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enbart har till syfte att bibehalla varumérkesritten (domen i det ovannamnda mélet
Ansul, punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumirket forutsitter hirvid att
mirket, saisom det dr skyddat inom det relevanta omradet, anvinds offentligt och
utét (domarna i de ovanndmnda mélen Ansul, punkt 37, och Silk Cocoon, punkt 39).

Bedémningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumirket skall goras pé
grundval av samtliga omsténdigheter och forhéllanden som kan styrka att mérket
faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sadana omstindigheter &r i synnerhet anvéindning
som anses motiverad i den berérda ekonomiska sektorn for att bibehélla eller skapa
marknadsandelar f6r de varor och tjinster som skyddas av varumarket, dessa varors
eller tjansters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta
varumirket har anvints (domen i det ovannimnda malet Ansul, punkt 43).

Nar det giller fragan i vilken omfattning det dldre varumirket har anvénts, skall det
sirskilt tas hansyn till dels den férsiljningsvolym som all anvéindning motsvarar, dels
hur linge och hur ofta nimnda varumirke har anvints.

Vid provningen, i ett enskilt fall, av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett &ldre
varumirke, skall det géras en helhetsbedémning med hénsyn till samtliga relevanta
omstindigheter i fallet. Vid beddmningen skall det utgas fran att de omsténdigheter
som beaktas i viss utstrickning paverkar varandra. Saledes kan en mindre kvantitet
av de varor som har saluférts under nimnda varumirke kompenseras av att
varumirket tidigare har anvints mycket intensivt eller regelbundet och vice versa.
Den omsittning som uppnitts och den kvantitet varor som har sélts under det éldre
varumirket kan inte heller bedémas utan att de jamfdérs med andra relevanta
omstindigheter, sisom forsiljningsvolymen, produktions- och saluféringskapacite-
ten eller diversifieringen hos det foéretag som utnyttjar varumirket samt de
egenskaper som varorna eller tjinsterna har p4 marknaden i friga. Domstolen har pa
grund hirav klargjort att det inte dr nédvindigt att anvindningen av det #ldre
varumirket alltid dr kvantitativt betydande for att den skall kunna anses utgdra
verkligt bruk (domen i det ovanndmnda malet Ansul, punkt 39).
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Ju mer begrénsad den forsiljningsvolym 4r som féljer av utnyttjandet av varumérket,
desto nddvindigare blir det att den part som har framstillt invindningen limnar
ytterligare uppgifter som gér det méjligt att skingra eventuella tvivel i fragan
huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumirket i fraga.

Det &r mot bakgrund av dessa Gverviganden som det ifragasatta beslutet skall
undersdkas.

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att eftersom ansékan om gemenskaps-
varumirke offentliggjordes den 11 maj 1998, stricker sig den femarsperiod som
avses i artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 frdn och med den 11 maj 1993 till
och med den 10 maj 1998 (nedan kallad den relevanta perioden).

Sdsom framgar av artikel 15.1 i samma forordning dr det endast sadana varumirken
av vilka det inte har gjorts verkligt bruk under fem ar i f6ljd som skall bli foremal for
sanktionsdtgirder enligt forordningen. Det ridcker féljaktligen att det har gjorts
verkligt bruk av ett varumérke under en del av den relevanta perioden fér att sidana
sanktionsatgirder inte skall vidtas.

Det dr ostridigt mellan parterna att sékanden har pastitt att det dr forst fran och
med januari 1998 som den har anvint det dldre varumirket. Overklagandenimnden
gjorde foljaktligen ritt nir den grundade det ifrdgasatta beslutet pa bedémningen att
den av stkanden aberopade anvindningen #gde rum under perioden bérjan av &r
1998-den 10 maj 1998.

Aven om det inte uttryckligen anges i det ifrigasatta beslutet, tog overklagande-
ndmnden vid sin beddmning endast hinsyn till de trycksaker och den med ed
likstallda forsékran som avgetts av sékanden under invindningsforfarandet samt de
yttranden som hade getts in av intervenienten i dess inlagor av den 8 februari och
den 9 oktober 2000.
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Niar det giller den med ed likstillda forsikran konstaterar forstainstansrétten att
dverklagandendmnden uttryckligen limnade frégan om dess bevisvirde obesvarad.
Den grundade emellertid sin beddmning pa antagandet att innehallet i férsékran var
riktigt. Férstainstansritten anser att det vid provningen av detta mél ér lampligt att
utga fran samma antagande.

Vad slutligen avser de av sokanden ingivna trycksakerna hade &verklagande-
namnden ritt nir den konstaterade att det av dem inte framkom nagon uppgift om
hur linge eller nar det dldre varumirket hade anvints. Overklagandenimnden ansig
emellertid att man av trycksakerna kunde sluta sig till typen av och platsen for
anvindningen, varvid det var uppenbart att den bestéllningssedel som fanns bland
trycksakerna var avsedd for den tyska marknaden.

Overklagandenimnden lade i sak tva olika uppgifter till grund for faststéllandet av
huruvida anviindningen kunde kvalificeras som verkligt bruk. Den ansig for det
forsta att omséttningen pa 12 500 DEM, #ven om den hade uppnétts under perioden
den 1 januari—11 maj 1998, och inte under perioden den 1 januari—30 juni 1998, och
antalet genomforda forsaljningar, som uppskattades till cirka 450 enheter, var
alldeles for liten med hinsyn till att det rérde sig om en vara som betingade ett
medelpris. Overklagandenimnden konstaterade direfter att den omséttning som
uppnaddes genom forsiliningen av varor under det &ldre varuméirket, som
motsvarade cirka 0,75 procent av sékandens sammanlagda drsomsittning, beriknad
till 2,8 miljoner DEM, var otillrdcklig.

~

Det framgar av de uppgifter om de faktiska férhallanden som overklagandendmnden
har beaktat att sdkanden uppnadde en viss omsittning genom forsiljning av varor
under det dldre varumirket. Anvindningen av det #ldre varumérket var foljaktligen,
med hénsyn till situationen inom den ekonomiska sektorn i fraga, objektivt sett
dgnad att skapa eller bibehalla avsdttningsmojligheter for de varor for vilka
varumirket hade registrerats.

Forstainstansriitten konstaterar att det rér sig om en liten omsittning, som
uppnéddes under en relativt kort period pa fyra och en halv ménad, en period som
direkt foregick den dag da ansdkan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes.
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Det skall foljaktligen prévas huruvida tvivlen i frigan huruvida denna anviindning
kan anses utgora verkligt bruk, eftersom anvindningen var mattlig eller eftersom
den aterupptogs strax innan registreringsansékan offentliggjordes, var befogade mot
bakgrund av de faktiska omstindigheter och den bevisning som &beropats av
parterna,

Vad betriffar forhallandet mellan den omséttning som uppnaddes genom férsiljning
av varot under det dldre varumiirket och sékandens &rsomsittning, skall det noteras
att diversifieringen av verksamheterna hos de féretag som verkar pi en och samma
marknad ér féranderlig. Dessutom ir syftet med skyldigheten att ligga fram bevis for
att det har gjorts verkligt bruk av ett #ldre varumdrke inte att kontrollera ett féretags
handelsstrategi. Det &r inte uteslutet att det r ekonomiskt och objektivt sett
férsvarbart att ett foretag salufér en vara eller ett varusortiment, &ven om deras
andelar av det aktuella foretagets arsomsdttning &r minimala. I ett litet foretag
motsvarar en liten procentandel av drsomsittningen dessutom ett mindre belopp i
absoluta tal.

Av detta foljer i forevarande mal att forhallandet mellan sékandens sammanlagda
arsomsittning och den omséttning som uppnatts genom forsiljning av varor under
det dldre varumirket i sig endast dr véigledande. Detta forhallande kan féljaktligen
inte ha négon avgérande betydelse vid bedémningen av huruvida det har gjorts
verkligt bruk av varumdrket.

Nir det giller volymen av forsiljning av varor under det dldre varumérket och den
omséttning som uppndddes genom forséljningarna, uttryckta i absoluta tal,
forklarade harmoniseringsbyrén vid férhandlingen att éverklagandenimnden ansag
att varor som betingar ett medelpris i regel kommer att kunna siljas i stérre
kvantitet &n varor som betingar ett mycket hogt pris. Saledes anges i det ifragasatta
beslutet att liten omsittning och férsiljning, uttryckt i absoluta tal, av en vara som
betingar ett medelpris eller ett lagt pris gér det mojligt att dra slutsatsen att det inte
har gjorts verkligt bruk av varumirket i friga. Om denna bedémning inte ér felaktig i
sig, v den likvil ofullstindig i den mén den aktuella marknadens egenskaper inte
har beaktats.
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I detta hiinseende hivdade sokanden, i forfarandet vid overklagandenimnden, att
endast en liten kvantitet av de varor som siljs under det #ldre varumirket anvinds.
Pastaendet bestreds inte av intervenienten i nimnda forfarande. Det stéds dessutom
av de reklambroschyrer som hade getts in av sékanden och som innehéller uppgifter
om doseringen av varorna i friga. Denna uppgift forekommer inte heller i det
ifragasatta beslutet, trots att den hade kunnat utgdra en forklaring till varfor
vyolymen av forsiljningen under det éldre varumérket var sé liten.

Overklagandendmnden beaktade inte heller sckandens pastéende att bolaget hade
aterupptagit saluféringen av varorna i friga och att deras handelsvolym foljaktligen
var liten, ett pastdende som forekom sdvil i motiveringen i sokandens inlaga med
invindningen som i den inlaga som sokanden -hade gett in till dverklagande-
nidmnden. Denna uppgift kunde ha varit relevant vid bedémningen av huruvida det
hade gjorts verkligt bruk av det #ldre varumirket, oavsett det forhéllandet att den
pastidda omsittningen under den andra halvan av ar 1998 var mindre dn
omsittningen for det forsta halvaret. Det dr nimligen majligt att den inledande
fasen i saluféringen av en vara ér lingre &n nigra ménader.

Sokanden underlit emellertid att ligga fram bevis for att de varor som hade saluforts
under det dldre varumirket befann sig i ett lanseringsskede, dven om det var forst i
sin svarsinlaga till overklagandenimnden av den 9 oktober 2000 som intervenienten
bestred detta pastaende. Det #r emellertid bara om sékanden pa vederbdrligt sitt
hade beretts tillfille att yttra sig 6ver intervenientens inlaga av den 9 oktober 2000
som sékanden skulle ha kunnat klandras fér denna underlatenhet. I detta hénseende
konstaterar forstainstansritten att det av handlingarna i malet framgér att
harmoniseringsbyran tillstillde sokanden namnda inlaga genom skrivelse av den
24 oktober 2000, i vilken den uppgav att detta endast skedde fér kinnedom. Nér det
giller intervenientens inlaga av den 8 februari 2000, till vilken intervenienten
hinvisade i sin inlaga av den 9 oktober 2000, hade harmoniseringsbyrén dessutom
underrittat sdkanden, genom meddelande av den 8 mars 2000, om att det inte skulle
tas nagon hinsyn till denna inlaga av den 8 februari 2000. Av detta foljer att
sékanden inte gavs mojlighet att bedéma limpligheten av att lagga fram ytterligare
bevisning, eftersom den inte hade beretts tillfille att ange sitt stallningstagande till
inlagan av den 9 oktober 2000.
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Detta konstaterande #ger giltighet dven for uppgifterna om antalet salda varor,
uttryckt i absoluta tal, och om den sammanlagda arsomsittning som sdkanden
péstés ha haft och som forekommer i intervenientens inlaga av den 8 februari 2000
(ovan punkt 10), uppgifter som intervenienten har hénvisat till i sin inlaga av den
9 oktober 2000 och som &verklagandenimnden har beaktat i det ifragasatta beslutet.

Det skall tilliggas att regel 22.1 i forordning nr 2868/95, enligt vilken den part som
har framstillt invdindningen skall ligga fram bevis pd anvindning av det #ldre
varumérket inom den av harmoniseringsbyran utsatta fristen, varvid invindningen
skall avvisas om sadant bevis inte ldggs fram inom fristen, inte kan tolkas p4 sa siitt
att den utgér hinder for att ta hénsyn till ytterligare bevisning, nir det finns nya
omstiindigheter, dven om den liggs fram efter fristens utgang.

Eftersom kommissionen antog forordning nr 2868/95 med stod av artikel 140.1 i
férordning nr 40/94 skall dess bestimmelser némligen tolkas i enlighet med
bestémmelserna i sistnimnda férordning. I detta hiinseende skall sérskilt artikel 43.1
och artikel 74.2 i férordning nr 40/94 beaktas. A ena sidan féreskrivs i artikel 43.1 i
férordning nr 40/94 att harmoniseringsbyran vid prévningen av inviindningen vid
behov skall anmoda parterna att inom viss tid och s& ofta som det 4r nédvindigt
avge yttrande &ver skrivelser som Gvriga parter givit in eller som harmonisering-
sbyran upprittat. A andra sidan innebir artikel 74.2 i férordning nr 40/94, enligt
vilken harmoniseringsbyran inte behdver beakta omstindigheter eller bevis som en
part inte har dberopat eller gett in i ritt tid, att organen vid harmoniseringsbyran har
ett utrymme f6r skénsmissig bedémning vad géller beaktandet av uppgifter som har
limnats efter en frists utgang.

Forstainstansritten konstaterar, mot bakgrund av alla dessa 6verviganden, att
overklagandenimnden inte tog hénsyn till samtliga relevanta omstindigheter vid
bedémningen av huruvida anviindningen av det #ldre varumérket kunde kvalificeras
som verkligt bruk. Det underlag avseende faktiska omstindigheter som den
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grundade sig pa var dessutom ofullstindigt, eftersom sdkanden inte hade beretts
tillfalle att ange sitt stillningstagande till de nya omstindigheter och argument som
hade aberopats i intervenientens inlaga av den 9 oktober 2000, det vill siga den
sammanlagda arsomsittning som sokanden péstods ha uppnitt, argumenten
avseende Lvantiteten salda varor och intervenientens bestridande av s6kandens
pastaende att de varor som avsigs med det dldre varumirket befann sig i ett
lanseringsskede.

Av detta foljer att det ifrdgasatta beslutet skall ogiltigforklaras, utan att det &r
nodvindigt att forstainstansritten prévar de 6vriga grunder som sékanden har
aberopat.

Yrkandet om att det ifrigasatta beslutet skall andras

Sékanden har inom ramen for detta yrkande klandrat verklagandendmnden f6r att
inte ha ogiltigforklarat invindningsenhetens beslut, eftersom invéindningsenheten
bedémde att en med ed likstilid forsikran fran foretagsledaren for innehavaren av
det dldre varumirket inte kan anses utgéra tillriacklig bevisning.

Det skall hirvid papekas att den dndamélsenliga kontinuiteten inom harmoniser-
ingsbyran innebir att $verklagandendmnden ér skyldig att gora en ny beddémning av
de bevis som har lagts fram av sdkanden. Om denna provning leder till ett annat
resultat #n det som den enhet som avgjorde #rendet i férsta instans kom fram till,
kan 6verklagandendmnden, med stod av artikel 62.1 i forordning nr 40/94, antingen
avgbra drendet genom att prova invindningen eller &terforvisa drendet till
invindningsenheten.

Av detta foljer att dven om sdkandens argumentation, sésom den framgar ovan i
punkt 60, godtas kunde &verklagandendmnden antingen sjélv ha avgjort drendet
genom att prova invindningen eller ha aterforvisat drendet till invindningsenheten.
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Genom att ogiltigférklara invindningsenhetens beslut skulle férstainstansritten
foreta en #ndring av det ifrdgasatta beslutet. Denna mojlighet, som féreskrivs i
artikel 63.3 i férordning nr 40/94, 4r i princip begriinsad till situationer dir malet ar
klart for avgorande (forstainstansriittens dom av den 2 juli 2002 i mal T-323/00,
SAT.1 mot harmoniseringsbyrdn (SAT.2), REG 2002, s. I1-2839, som #r féremal for
dverklagande, punkt 18). Det forutsitter att ritten, pa grundval av den bevisning
som har lagts fram for den, kan fatta det beslut som 6éverklagandenimnden var
skyldig att fatta, i enlighet med de bestimmelser som ir tillimpliga i fallet. Det
framgar av foregdende punkt att detta villkor inte #r uppfyllt i detta fall.

Mot bakgrund av det ovan anforda skall forstainstansritten inte #ndra det ifragasatta
beslutet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel
874 tredje stycket i rittegingsreglerna kan forstainstansritten besluta att en
intervenient skall béra sin rittegdngskostnad.

I detta fall har intervenienten tappat malet pa samma siitt som harmoniseringsbyran.
Stkanden har emellertid inte yrkat att intervenienten skall ersiitta rittegangs-
kostnaderna och harmoniseringsbyran har inte heller bestridit yrkandet att den
ensam skall ersitta sokandens rittegdngskostnad.

Det finns féljaktligen anledning att besluta att harmoniseringsbyran skall bira sin
rittegngskostnad och ersitta sdkandens rittegangskostnad och att intervenienten
skall béra sin rittegingskostnad.
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P4a dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av fjirde overklagandenimnden vid byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 26 september 2001 (irende R 578/2000-4) ogiltigférklaras.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Harmoniseringsbyran skall bira sin rittegangskostnad och ersiitta sokan-
dens rittegangskostnad.

4) Intervenienten skall biira sin rittegiangskostnad.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 8 juli 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare . Ordf6rande
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