DOM AV DEN 7.6.2005 — MAL T-303/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 7 juni 2005

I mal T-303/03,

Lidl Stiftung & Co. KG, med site i Neckarsulm (Tyskland), foretrddd av advokaten
P. Grof3, '

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretriidd av U. Pfleghar och G. Schneider, bada
i egenskap av ombud,

svarande,
* RittegAngssprak: tyska,
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varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

REWE-Zentral AG, Koln (Tyskland), inledningsvis foretritt av M. Kinkeldey,
dérefter av advokaterna M. Kinkeldey och C. Schmitt,

angdende en talan mot beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
dverklagandendmnd den 30 juni 2003 (4rende R 408/2002-1) om ett inviindnings-
forfarande didr det nationella varumirket SOLEVITA anférts som hinder mot
registrering av gemenskapsordmérket Salvita,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svaby,

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av ansdkan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
4 september 2003,

med beaktande av harmoniseringsbyrdns svarsinlaga, som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 16 januari 2004,
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till forstainstansrittens
kansli den 16 januari 2004,

efter férhandlingen den 30 november 2004,

foljande

Dom

Mialets bakgrund

REWE-Central AG ingav den 14 augusti 1997 en ansdkan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke till Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) med stod
av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omréde 17, volym 2, s. 3).

Det sokta varumirket dr ordmirket Salvita.

De varor for vilka registrering har sékts ingar i klasserna 5, 29, 30 och 32 enligt
Nicedverenskommelsen om internationell Klassificering av varor och tjénster vid
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varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilldgg, och
motsvarar féljande beskrivning fér varje klass:

— Klass 5: "Medicinska ortteer, tuggummi for medicinskt bruk; barnmat;
ovanndmnda varor endast for forsiljning i livsmedelsbutiker.”

— Klass 29: "Kétt, fisk, fiaderfs, vilt, blot- och skaldjur, nimnda varor &ven
tillredda; charkuteri-, kétt-, fjiderfa- och fiskvaror, kaviar; sallader av kétt, fisk,
fjdderfd och vilt; kott-, fjaderfd-, vilt- och fiskpastejer, kéttextrakt; frukt,
gronsaker och torkad frukt (bearbetade); frukt- och grénsakspuré; delikates-
sallader av grénsaks- eller bladsallader; potatisprodukter av alla slag, ndmligen
pommes frites, kroketter, stekpotatis, forstekt potatis, potatismos, potatisbullar,
stekt potatis (rosti), rarakor, chips, pinnar; semmelknédel; matritter i
halvfabrikat och firdiglagade rétter, nimligen soppor (inkluderande snabbsop-
por), grytritter, firdiga ritter i torr och flytande form, vilka i huvudsak bestér av
en eller flera av féljande varor; kétt, fisk, gronsaker, tillredd frukt, ost, pasta, ris;
ktt-, frukt- och gronsaksgeléer, sylter; dgg, mjolk och mjélkprodukter, speciellt
dricksmjlk, surmjélk, kirnmjélk, yoghurt, fruktyoghurt, yoghurt med choklad
eller kakaotillsatser, icke alkoholhaltiga mjslkblandningsdrycker, kefir, gridde,
kvarg, frukt- och értkvargritter, efterritter, i huvudsak bestiende av mjolk och
smaktillsatser med gelatin och/eller stérkelse som konsistensgivare, smor, smlt
(skirat) smor, ost och osttillredningar; fruktgeléer; salladsdressing; &tliga oljor
och fetter; salta bakverk, spannmalschips, saltade och osaltade nétter samt
andra snacksartiklar, ingéende i klass 29; samtliga niimnda varor (i fore-
kommande fall) &ven utgérande dietiska livsmedel for icke-medicinskt bruk;
samtliga néimnda varor (om méjligt) ven djupfrysta respektive konserverade,
steriliserade eller homogeniserade.”

II - 1925




4

DOM AV DEN 7.6.2005 — MAL T-303/03

— Klass 30: "Saser, fruktsaser, bindemedel for saser, saspulver, ketchup, pepparrot,

kapris; kaffe, te, kakao, choklad, chokladvaror,.kakaohaltigt dryckespulver;
chokladdrycker, marsipan, nougat, marsipan- och nougatprodukter; puddingar,
puddingritter, bredbara smorgaspaldgg, huvudsakligen innehéllande socker,
kakao, nougat, mjélk och/eller fett; praliner, dven fyllda; socker, sotsaker,
vaniljsocker, karameller, speciellt karamell-, pepparmint-, frukt- och gummika-
rameller, sugkarameller, tuggummi for icke-medicinska d&ndamal; ris, tapioka,
kaffeersittning; pizzor; mjol och preparerade spannmalsprodukter for livs-
medelsindamal, skalad fullkornsspannmal, nédmligen ris, vete, havre, korn, rag,
hirs, majs och bovete, nimnda varor &ven i form av blandningar och andra
tillredningar, speciellt vetekli, vetegroddar, majsmjol, majsgryn, linfron, miisli
och miislikakor (i huvudsak bestende av spannmalsflingor, torkad frukt,
nétter), frukostflingor, popcorn; bréd, kuvertbrod, konditorivaror och godsaker;
pasta och fullkornspasta, speciellt nudlar; bakfirdiga kakdegar, smakémnen for
bakning, glasyr till tirtor, glass, griddglass; honung, sirap, jist, bakpulver;
puddingpulver; salt; senap; vinéger; kryddor, kryddblandningar, pepparkorn;
salta bakverk, spannmélschips, saltade och osaltade notter samt andra
snacksartiklar, ingdende i klass 30; samtliga nimnda varor (i forekommande
fall) &ven i form av dietiska livsmedel for icke-medicinskt bruk, samtliga
ndmnda varor (om méjligt) dven djupfrysta respektive konserverade, sterilise-
rade eller homogeniserade.”

Klass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker; fruktdrycker och -juicer, gronsaksjuicer; safter och andra koncentrat
for framstillning av drycker; vassledrycker; pulver for snabbdrycker.”

Ans6kan om varumirkesregistrering offentliggjordes den 13 juli 1998 i Bulletinen
for gemenskapsvarumirken nr 50/98.
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Den 13 oktober 1998 anforde Lidl Stiftung & Co. KG invindning mot att varumirket
skulle registreras och anforde risk for forvixling, i den mening som avses i artikel 8.1
b i férordning nr 40/94. Denna invindning grundades p4 att det finns ett #ldre tyskt
varumérke, SOLEVITA, som registrerats den 27 juni 1983 avseende varor som

. omfattas av klass 32 enligt Nice6verenskommelsen. Invindningen riktades mot olika
varor som omfattas av klasserna 29, 30 och 32 och som specificeras i ansékan om
gemenskapsvarumirke,

Intervenienten begérde i skrivelse av den 27 oktober 1999 att s6kanden skulle bevisa
varumirkets anvéndning, i enlighet med artikel 43.2 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdns invindningsenhet anmodade i skrivelse av den 18 januari 2000
sokanden att inge denna bevisning inom tvd ménader.

Den 14 februari 2000 ingav sékanden féljande:

— Ett intyg undertecknat av direktoren fér internationell forsilining av
den 27 januari 2000 rérande omsittningen i Férbundsrepubliken Tyskland
under dren 1993-1999 avseende varor birande varuméirket SOLEVITA.

— En férteckning 6ver varor som hade saluférts under varumirket SOLEVITA
under dren 19931999, med rubriken "Solevita bis 10-1999” (Solevita fram till
oktober manad 1999), med anmérkningen "Stand: 23. Mirz 1998 — 27.01.00”
(uppdaterad den 23 mars 1998 — 27.01.00).
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— Kopior av forpackningsmodeller for olika fruktjuicer som saluforts under
varumérket SOLEVITA, i samtliga fall odaterade.

Invindningsenheten avslog den 28 mars 2002 sbkandens invindning. I skilen till
beslutet forklarade enheten, i huvudsak, att de handlingar som s6kanden hade ingett
inte rickte till som bevisning om reell anvindning och verkligt bruk av det éldre
nationella varumirket. Invindningsenheten anmirkte sdrskilt att forpacknings-
modellerna var odaterade, att intyget hade begrénsat bevisvirde, eftersom det hade
upprittats av en anstilld hos sékanden med arbetsledande stillning och dessutom
att det endast gav indicier om varumérkets anvindning. Enligt invindningsenheten
hade sékanden varken ingett fakturor eller férklaringar frén tredje man som styrkte
eller bekriftade stkandens egna uppgifter om omsittningen, varfor enheten vid
bevisprovningen fann att bevisning om reell anvindning och verkligt bruk inte
forelag, Invindningsenheten fann dessutom att invéindningen skulle avslas, eftersom
de motstiende kiinnetecknen inte liknar varandra pa nigot sitt.

Den 10 maj 2002 6verklagade sékanden invindningsenhetens beslut. Stkanden
ansag att denne hade bevisat varumérkets anvéndning i forevarande fall. Skanden
ansdg vidare att invindningsenheten hade asidosatt sokandens rétt att yitra sig
genom att denne inte beretts tillfille att yttra sig 6ver nimndens bedémning av dess
bevisning om verkligt bruk av varumdrket. Invéndningsenheten hade &ven asidosatt
dispositionsprincipen, eftersom intervenienten inte hade ifrigasatt varumirkets
anvéndning.

Genom beslut av den 30 juni 2003 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet) avslog forsta
overklagandenimnden o6verklagandet.
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Overklagandendmnden anmirkte i huvudsak, och avseende bevisningen om
varumérkets anvindning, att intyget var en ensidig forklaring som hade upprittats
av den berdrda parten eller en av dess chefstjinstemiin och att en sidan forklaring
inte var tillricklig bevisning om objektiva fakta, om den inte stéddes av annan
bevisning sisom fakturor, vilket hir inte var fallet. Kopiorna av férpacknings-
modellerna visade inget om hur linge varorna hade saluférts, varfor 6verklagande-
némnden ansdg att de inte styrkte uppgifterna om omsittningen, vilket gillde dven
dvrig ingiven bevisning. Overklagandenimnden drog dérav slutsatsen att invind-
ningsenheten hade gjort ritt nir den ansag att handlingarna inte utgjorde tillrdcklig
bevisning om varumirkets anvindning under den aktuella perioden.

Vad giller rétten att yttra sig, i den mening som avses i artikel 73 andra meningen i
férordning nr 40/94, férklarade éverklagandendmnden att harmoniseringsbyrén, vid
beddmningen av ett drende, har ritt att anvéinda samtliga uppgifter frén en part utan
att forst ge denne méjlighet att yttra sig dérover, eftersom den berdrda parten anses
ha kunskap om dessa uppgifter. Vad giller dispositionsprincipen, ansag Over-
klagandenimnden att fragan om varumirkets anvindning endast faller under denna
princip i den meningen att den som yrkar nagot kan dra tillbaka sitt yrkande nér
som helst. Invindningsenheten hade siledes inte asidosatt artikel 74.1 i forordning
nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet, och
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén och intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersiitta réttegingskostnaderna.

Riittslig bedomning

Sékanden har anfort tre grunder till stod for sin talan. I sin forsta grund motsitter
sig sokanden 6verklagandeniamndens slutsats att denne inte har styrkt varumirkets
anvindning. I den andra och den tredje grunden hévdar sokanden att riitten att yttra
sig respektive dispositionsprincipen har &sidosatts.

Bevisningen om verkligt bruk av varumdrket

Parternas argument

Sokandens forsta grund innehaller fem punkter.
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Stkanden har, med erinran om ordalydelsen av artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 och med hénvisning till flera beslut frAn harmoniseringsbyrans &ver-
klagandendmnder, anmérkt att med "verkligt” bruk avses en reell anvindning av det
dldre varumérket pd marknaden i syfte att fista kundernas uppmirksamhet pa de
varor och tjanster som saluférs med detta kinnetecken. Enligt artikel 43.3 i
forordning nr 40/94 krévs siledes inte nigon omfattande anvindning av varumdrket,
till skillnad fran vad som #r fallet enligt andra bestimmelser, sisom artikel 7.3 i
samma f6rordning. Det ricker att bevisa att det dldre varumirket verkligen har
anvénts och att det inte bara anviints pi marknaden "som fiktiv rittighet”.

Sokanden har vidare hévdat att éverklagandenimnden i sitt beslut har hédnvisat till
domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul (REG 2003, s. 1-2439),
och forstainstansrittens dom av den 12 mars 2003 i mal T-174/01, Goulbourn mot
harmoniseringsbyrin — Redcats (Silk Cocoon) (REG 2003, s. 11-789). Enligt
sékanden tycks overklagandendmnden anse att dessa tvd domar ror fragan vilka
handlingar som ér tillréickliga for att bevisa verkligt bruk av varumérket. Sa r dock
inte fallet, eftersom dessa tvd domar enligt sékanden saknar samband med
forevarande mal.

Stkanden har for det tredje, med hinvisning till artikel 43.2 i forordning nr 40/94
och regel 22.2 och 22.3 i kommissionens férordning nr 2868/95 av den 13 december
1995 om genomf6rande av radets forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), motsatt sig
overklagandenimndens syn att vissa handlingar kan ricka som bevisning om
trovirdig anvindning enligt tysk ritt men inte vara tillrfickliga som bevisning om
anvdndning i den mening som avses i forordning nr 40/94. Denna anmirkning ror
sirskilt omstindigheten att intyget har ldgre bevisvirde #n vad som vanligen anses
vara fallet enligt tysk ritt,

Sokanden har for det fjirde gjort gillande att det ifrigasatta beslutet strider mot
tredje dverklagandenéimndens beslut av den 11 juli 2001 i drende R 759/2000-3,
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Grafenwilder mot Grafenwalder. I detta drende hade invidndaren ingett ett intyg, en
sammanstillning 6ver ménadsomsittningen for den berérda perioden, tva kopior av
varor som bar varumirket samt en reklamskylt. S6kanden har framhallit att
overklagandenimnden, med upph#vande av invindningsenhetens slutsatser, sarskilt
i punkt 22 i sitt beslut, preciserat att "inviindarens uppgifter uppfyller dessa krav,
sirskilt som regeln [regel 22 i férordning nr 2868/95] inte kréver att samtliga
uppgifter enligt regelns uppriikning behéver inges samtidigt”. Enligt sokanden stirks
denna rittssyn dessutom av andra dverklagandendmndens beslut av den 8 november
2000 i drende R 756/1999-2, DOCTORS mot DOC & TORS.

Sokanden anser for det femte att handlingarna i drendet sammantaget inte lamnar
nagot tvivel om att det dldre varumirket har varit fSremal for omfattande verkligt
bruk, vad avser varan i fraga under den aktuella perioden i Tyskland, dér varumérket
ar registrerat. Sokanden har till stdd for sin stdndpunkt hénvisat till forsta
6verklagandeniimndens beslut av den 6 april 2001 i drende R 129/2000-1, VISIO
mot VISION. Sékanden anser dérfér att den har bevisat verkligt bruk av varumérket,
i den mening som avses i artikel 43.2 i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn anser 4 sin sida att dven om det inom ramen for
invindningsforfarandet inte krivs att invéndaren bevisar att dennes varumirke
har uppnétt sirskiljningsforméga till f6ljd av dess anvéndning, sdsom foreskrivs i
artikel 7.3 i forordning nr 40/94, befrias invindaren #ndi inte fran sin bevisbérda.

Inviindaren maste tvirtom enligt artikel 43.2 i férordning nr 40/94 bevisa att denne
har gjort verkligt bruk av kdnnetecknet under den relevanta perioden.
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2 Enligt regel 22.3 i forordning nr 2868/95 krivs inte att samtliga uppgifter som

26

27

28

uppriknas i regeln inges samtidigt. Inviindarens bevisning maste dock enligt
regel 22.2 ge méjlighet till sikra slutsatser om var det #ldre varumirket har anvénts,
hur lange, hur omfattande och pa vilket stt.

Harmoniseringsbyran har i forevarande fall medgett att de handlingar som ingetts i
drendet utgor ett tillatet bevis enligt artikel 76.1 i forordning nr 40/94 och regel 22.2
och 223 i férordning nr 2868/95. Harmoniseringsbyran har sirskilt angett att
intyget frdn invéndaren tillits som bevisning.

Harmoniseringsbyrén anser dock att en sddan forklarings bevisvéirde méste bedémas
mot bakgrund av 6vriga handlingar som har ingetts, med beaktande av deras
innehdll och de sirskilda omstindigheterna i 4rendet. Denna provning har lett till
slutsatsen att intyget varken sjilvstindigt eller med beaktande av 6vrig bevisning
utgor tillrdicklig bevisning om verkligt bruk av det dldre varumérket,

Harmoniseringsbyrdn anser hirvid att den férteckning som har bifogats intyget bara
aterger de uppgifter som redan framgér av intyget utan att for den skull bevisa dem.
Dessa indicier ricker inte som bevisning om verkligt bruk, eftersom de inte stéds av
exempelvis fakturor, kataloger eller annonser. Vad giller de odaterade kopiorna av
forpackningsmodeller kan de bara ge grund for antaganden och de stéder dirfér inte
ovrig bevisning och ovriga férklaringar,
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Intervenienten har & sin sida dven medgett att intyget utgér ett tillatet bevis, sdsom
uttryckligen foreskrivs i artikel 76.1 f i forordning nr 40/94. Det ankommer dock pa
harmoniseringsbyran, och sirskilt dess overklagandenimnder, att fritt avgdra
intygets bevisvérde.

Uppgifterna om antal salda enheter och under vilken period denna férséljning har
4gt rum kommer endast fran det intyg som upprittats av sékandens egen direktor
for internationell forsiljning, Forteckningen ver varor som saluforts kommer ocksé
fran sokanden sjilv och stods inte av ndgon annan, objektiv bevisning. Denna
forteckning forstirker saledes inte intygets bevisvirde. Den utgdr i sjilva verket bara
ett rent pastdende i skriftlig form fran en part i mélet och saknar séledes bevisvirde.
Intervenienten anser att forpackningsmodellerna dr den enda objektiva bevisning
som sokanden har ingett. Av forpackningsmodellerna framgar dock inget om vid
vilket datum eller under vilken period de har anvints.

Intervenienten har vidare anmirkt att inte heller enligt tysk ritt utgor ett intyg
bevisning om reell anvindning och verkligt bruk om inte annan bevisning ingetts
som stoder uppgifterna i intyget. Intervenienten har hérvid hanvisat till ett beslut
fran forsta overklagandenimnden som det hdnvisats till i stimningsansékan.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 kan den som inldmnar ansokan om
gemenskapsvarumirke kriva bevis for att det éldre varumérket under en tid av fem
&r fore dagen for offentliggérandet av den ansékan om gemenskapsvarumirke mot
vilket det har gjorts en invindning, verkligen har anvints inom det omrade inom
vilket det skyddas.
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Enligt regel 22.2 i forordning nr 2868/95 skall de uppgifter och beligg som skall
framliggas som bevis om anvindning utgdras av information om plats, tid,
omfattning och typ av anvindning av invéindningsméirket fr de varor och tjanster
for vilket det ér registrerat och pa vilka invandningen grundas. Enligt samma regel
skall det framldggas "bevis som stéder” denna information.

I regel 22.3 i forordning nr 2868/95 preciseras hirvid att bevisningen “helst” skall
begrdnsas till inlimnandet av stédjande dokument och “sidana saker” som
férpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser
och sidana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i forordning nr 40/94,
déribland intygade skriftliga utlatanden.

Vad giiller tolkningen av begreppet verkligt bruk skall det anmirkas att syftet med
kravet pa att det méste ha gjorts verkligt bruk av det #ldre varumirket for att detta
skall kunna dberopas som hinder mot en ansékan om gemenskapsvarumérke &r att
begrinsa antalet konflikter mellan tva varumirken, om det inte finns nagra giltiga
ekonomiska skil som foljer av en faktisk funktion som varumirket fyller pa
marknaden (domen i det ovan i punkt 19 ndmnda malet Silk Cocoon, punkt 38).
Syftet med némnda bestaimmelse &dr emellertid varken att uppskatta hur framgangs-
rikt ett foretag dr eller att kontrollera dess ekonomiska strategi eller ens att
uteslutande ge varumirkesskydd &t kommersiellt utnyttjande som sker i stor
omfattning (forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01, MFE
Marienfelde mot harmoniseringsbyrain — Vétoquinol (HIPOVITON) (REG 2004,
s. II-2787, punkt 32).

Sasom framgar av domen i det ovan i punkt 19 nimnda malet Ansul angdende
tolkningen av artikel 12.1 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 decem-
ber 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989,
s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17, s, 178), vars normativa innehall i sak
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motsvarar innehallet i artikel 43 i forordning nr 40/94, #r det fraga om verkligt bruk
av ett varumirke nir detta anvinds i enlighet med dess grundliggande funktion,
som #r att garantera wrsprungsidentiteten hos de varor och tjénster for vilka det har
registrerats, i syfte att skapa eller bibehdlla avsittningsméjligheter for dessa varor
och tjinster. Detta giller inte fiktiv anvéindning som enbart har till syfte att bibehalla
varumirkesritten (punkt 43). Villkoret om verkligt bruk av varumirket forutsétter
hirvid att mirket, sisom det #r skyddat inom det relevanta omradet, anvinds
offentligt och utat (domen i det ovan i punkt 19 ndmnda malet Silk Cocoon, se, f6r
ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovan i punkt 19 nimnda malet
Ansul, punkt 37).

Bedoémningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumirket skall goras pa
grundval av samtliga omstéindigheter och forhallanden som kan styrka att mérket
faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sddana omstindigheter &r i synnerhet anvéndning
som anses motiverad i den berérda ekonomiska sektorn for att bibehélla eller skapa
marknadsandelar fér de varor och tjénster som skyddas av varumirket, dessa varors
eller tjsnsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta
varuméirket har anvints (domen i det ovan i punkt 35 ndimnda malet HIPOVITON,
punkt 34, se, for ett liknande resonemang och analogt, domen i det ovan i punkt 19
nimnda mélet Ansul, punkt 43).

Vid provningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av ett dldre varumdrke, skall
det goras en helhetsbedémning med hénsyn till samtliga relevanta omsténdigheter i
fallet (domen i det ovan i punkt 35 nimnda mélet HIPOVITON, punkt 36). Vidare
kan det inte visas att ett varumérke verkligen har anvénts genom antaganden eller
presumtioner, utan det skall finnas konkreta och objektiva omsténdigheter som visar
att det skett en faktisk och tillricklig anvindning av varumirket pa den berdrda
marknaden (forstainstansriittens dom av den 12 december 2002 i mal T-39/01,
Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrdn — Harrison (HIWATT),
punkt 47, REG 2002, s. I1.-5233).

I forevarande fall innehaller den skriftliga forklaring som upprittats av sokandens
direktor for internationell forsiljning och tabellen dver salda varor uppgifter om
varumirkets anvindning vad giller platsen (Tyskland), tiden (iren 1993-1999),
omfattningen (omsittning, detaljerad till &r och vara) och varornas art (sérskilt
fruktjuicer).

II - 1936



40

41

4?2

LIDL STIFTUNG MOT HARMONISERINGSBYRAN — REWE-ZENTRAL (SALVITA)

Vad giller den skriftliga forklaring som upprittats av sdkandens direktér for
internationell forsiljning, skall det anmirkas att i artikel 76.1 fi forordning nr 40/94,
anges som bevisning om varumérkets anvindning, och med hénvisning till regel 22 i
férordning nr 2868/95, "beedigat eller intygat skriftligt utlatande eller annat skriftligt
utlatande som har liknande rittsverkan enligt lagstiftningen i den medlemsstat dir
utlitandet uppréttades”. Av detta foljer att det skall undersékas vad som géller enligt
medlemsstatens lagstiftning om verkningarna av en skriftlig forklaring inte har
upprittats under ed eller intygats. Det &r ostridigt i malet att den skriftliga forklaring
som har upprittats av sokandens direktér for internationell forsiljning utgor ett
intygat skriftligt utlitande och att éverklagandenimnden férklarat att den kan
beaktas som sidan. Dirfor, och utan att det #r nédvindigt att analysera dess
verkningar enligt tysk ritt, ingér denna forklaring i den bevisning som avses i artikel
76.1 i forordning nr 40/94, som det hénvisas till i regel 22 i forordning nr 2868/95,

Trots att intyget och tabellen éver silda varor kan anses som tilliten bevisning
méste det gdras en Gvergripande beddmning av handlingarna i drendet, med
beaktande av samtliga relevanta omstindigheter, for att avgéra om verkligt bruk av
varumérket har bevisats. Enligt ordalydelsen i regel 22.3 i férordning nr 2868/95
finns det olika former av bevisning om varumirkets anviindning som parterna kan
anfora. Varken av forordning nr 40/94 eller forordning nr 2868/95 framgar nagot
som utgér grund for harmoniseringsbyrdn att anse att den bevisning om
varumirkets anvéndning som har ingetts, tillsammans eller for sig, nodvindigtvis
styrker att verkligt bruk har #gt rum.

For det forsta har intyget och tabellen éver silda varor upprittats av sokanden sjilv.
Vid beddmningen av ett dokuments bevisvirde skall det bedémas om dokumentet
innehaller tillforlitliga uppgifter och tas hinsyn till dokumentets ursprung,
omsténdigheterna kring dess tillkomst, till vem det &r stillt och huruvida dess
innehdll verkar fornuftigt och trovirdigt (se, for ett liknande resonemang och
analogt, forstainstansrittens dom av den 15 mars 2000 i de forenade malen T-25/95,
T-26/95, T-30/95-T-32/95, T-34/95~T-39/95, T-42/95—~T-46/95, T-48/95, T-50/95—
T-65/95, T-68/95-T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 och T-104/95, Cimenteries
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CBR m.fl. mot kommissionen, REG 2000, s. II-491, punkt 1838, se &ven
generaladvokaten Légers forslag till avgorande i mal C-57/02 P, Acerinox mot
kommissionen, dnnu ej publicerat i rittsfallssamlingen, punkt 202). Det finns inget
stod i forordning nr 40/94 eller férordning nr 2868/95 for slutsatsen att bevisvirdet
av bevisningen om varumirkets anvindning, inbegripet forklaringar som intygas,
skall bedémas mot bakgrund av en medlemsstats inhemska lagstiftning.

Sokanden har for det andra inte vid nagot tillfille férsett harmoniseringsbyran med
andra uppgifter som exempelvis stoder intygets eller forteckningens uppgifter om
omsiftningen.

De enda 6vriga uppgifter som framgir av #rendet &r odaterade kopior av
forpackningar for varorna i friga. Aven om dessa kopior kan styrka “arten”
(fruktjuice) av och eventuellt “platsen” (texten pd forpackningsmodellerna ér
forfattade pa tyska) for varumirkets anviindning, utgér de ingen bevisning om hur
linge det har anviints och hur omfattande anvéndningen har varit.

Det skall slutligen anmirkas att annan bevisning som hade kunnat stirka
bevisvirdet hos intyget — exempelvis fakturor, kataloger eller tidningsannonser —
inte &r sadan att det &r svart for sokanden att finna denna. Sidan bevisning hade
kunnat inges till 6verklagandenimnden, och detta sirskilt som redan invéindnings-
enheten i sitt beslut hade ansett att bevisningen om varumirkets anvindning var
otillricklig.
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Mot denna bakgrund och med hinsyn till samtliga relevanta omstindigheter finner
forstainstansrétten att 6verklagandenimnden inte har begatt ett fel genom att anse
att sékanden inte hade styrkt det #ldre varumirkets anvindning i forevarande fall.

Sékandens Gvriga argument éndrar inte denna bedémning.

Vad giller det faktum att 6verklagandenimnden i det ifrigasatta beslutet har
hénvisat till domarna i de ovan i punkt 19 nimnda malen Ansul och Silk Cocoon,
vilka har péstétts sakna betydelse i férevarande fall, konstaterar forstainstansritten, i
motsats till vad sdkanden har anfort, att 6verklagandenimnden inte har pastitt att
dessa domar ror fragan om vilka handlingar som récker som bevisning om verkligt
bruk av varumérket. Overklagandenimnden har, sisom Klart framgar av punkt 15 i
det ifrdgasatta beslutet, endast hinvisat till dessa tva domar vad avser definitionen av
begreppet "verkligt bruk” enligt gemenskapsritten. Detta argument &r siledes
ogrundat,

Vad avser omstindigheten att tidigare beslut frin harmoniseringsbyrans éver-
klagandendmnder strider mot det ifragasatta beslutet riicker det att anmirka att
lagenligheten av de beslut som fattas av 6verklagandenimnderna skall bedémas
enbart p& grundval av forordning nr 40/94, enligt den tolkning som gemenskaps-
domstolarna har gett denna, och inte mot bakgrund av éverklagandenimndernas
tidigare beslutspraxis (forstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i mal
T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrén (ytan pa en glasskiva), REG 2002, s. II-
3887, punkt 35, och av den 20 november 2002 i de férenade malen T-79/01 och
T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit pro och Kit Super Pro), REG 2002,
s. 11-4881, punkt 32). Argumentet saknar dérfor betydelse.

Av det ovanstdende foljer att talan inte kan vinna bifall med stéd av den forsta
grunden.
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Asidosittande av ritten att yttra sig

Parternas argument

Sokanden anser att 6verklagandendmnden, nir den inte trodde pa intyget och ansig
att det hade ett begriinsat bevisvirde, borde ha berett sokanden tillfille att yttra sig i
enlighet med artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94. Sokanden menar att
denne, med hénsyn till ett beslut fattat av en annan 6verklagandendmnd i ett annat
drende (drendet Grafenwilder mot Grafenwalder, som nimns ovan i punkt 21), hade
ritt att anta att de handlingar som sokanden ingett till harmoniseringsbyran
utgjorde tillrickliga upplysningar om varumirkets anvindning vad giller platsen,
tiden, omfattningen och varornas art. Sékanden har sirskilt anfort att denne inte
hade anledning att tro att 6verklagandenimnden skulle anse att intyget hade ett
begrinsat bevisvirde. S6kanden anser darfor att denne borde ha informerats av
"domstolen”, da denna hade en uppfattning i rittsfrigan som sokanden inte kinde
till och som ”domstolen” skulle ligga till grund for sitt beslut. Arendet skilde sig
dérfor fran det drende som var i friga i forstainstansréittens dom av den 5 juni 2002 i
mal T-198/00, Hershey Foods mot harmoniseringsbyran (Kiss Device with plume)
(REG 2002, s. 11-2567), till vilken det hiinvisas i det ifragasatta beslutet.

Harmoniseringsbyran anser 4 sin sida att ritten att yttra sig rér samtliga faktiska och
rittsliga omstindigheter som ligger till grund for ett beslut men inte den beslutande
myndighetens slutliga stillningstagande. Harmoniseringsbyran anser dérfor att
invindningsenheten inte har 3sidosatt ritten att yttra sig och att invindningsen-
hetens beslut i vilket fall som helst inte kan vara foremél for talan vid
forstainstansritten.

Om sokandens grund diremot ror éverklagandendmndens beslut, anser harmoni-
seringsbyran att det dr svart att forstd pastiendet att sokanden forvigrats tillfélle att
yttra sig, eftersom 6verklagandenimnden avslog invéindningen av samma skil som
invéindningsenheten.
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Intervenienten anser 4 sin sida att harmoniseringsbyrdn endast kan grunda sitt
beslut pd omstindigheter som parterna har fatt kinnedom om och som de har
kunnat ta stillning till. Att bedéma om omstindigheterna 4r sidana att det har
bevisats reell anvindning och verkligt bruk av varumdrket hor till den rittsliga
bedémningen. Det r6r sig inte om konstaterande av fakta, utan om en rittslig
bedémning av de handlingar som har ingetts, och harmoniseringsbyrdn #r inte
skyldig att forst delge parterna denna bedémning. Intervenienten har vidare anfort -
att det skulle strida mot harmoniseringsbyrans neutralitetsplikt att uppmana en part
att laimna in ytterligare bevisning om varumérkets anvindning,

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten anmirker inledningsvis att sbkanden genom sin grund om att
principen om ritten att yttra sig har asidosatts i sjilva verket hivdar ett
&sidosiittande av artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94, enligt vilken
harmoniseringsbyrans beslut endast far grunda sig p omstindigheter som parterna
har haft tillfille att yttra sig 6ver.

Vidare har sékanden vid férhandlingen angett att denna grund avser det forfarande
som foregitt invindningsenhetens beslut savil som det forfarande som har foregitt
det ifragasatta beslutet.

Vad avser det forfarande som féregitt invindningsenhetens beslut har denna del av
grunden anforts for forsta gangen forst under det muntliga forfarandet.
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Enligt artikel 48.2 forsta stycket i forstainstansrittens rittegéngsregler fir emellertid
nya grunder inte dberopas under rittegangen, savida de inte foranleds av rittsliga
eller faktiska omstindigheter som framkommit f6rst under forfarandet.

I vilket fall som helst foljer det av artikel 63.1 i férordning nr 40/94 att talan vid
gemenskapsdomstolen endast fir viickas mot 6verklagandendmndernas beslut. Vid
en sidan talan kan sledes endast grunder som rér éverklagandendmndens eget
beslut upptas till sakprévning.

Talan kan séiledes inte upptas till sakprévning i den del som rér grunden om att
artikel 73 andra meningen i férordning nr 40/94 har asidosatts vad giller
invindningsenhetens beslut.

Vad avser det ifrdgasatta bestutet, forutsatt att sékanden kan anses klandra
overklagandenimndens beslut att inte upphéva invindningsenhetens beslut, trots
att det har begitts ett fel i forfarandet som foregatt beslutet, konstaterar
forstainstansritten att verklagandenimnden hade riitt ndr den i punkt 26 i det
ifrigasatta beslutet papekade att harmoniseringsbyran vid sin handliggning har ritt
att beakta samtliga upplysningar frén en part utan att forst ge denne tillfille att yttra
sig 6ver desamma. I vilket fall som helst var dverklagandenémnden inte skyldig att
upphiva inviindningsenhetens beslut pd denna grund, nér det inte var fréga om
nagot rittsligt fel i sjilva saken. Sokanden har dessutom Gverklagat till over-
klagandenimnden, bland annat i syfte att framfora argument om de uppgifter som
har anférts for att bevisa ett verkligt bruk av varumérket i frdga, och sékanden har pa
detta sitt medgetts tillfille att yttra sig.
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Vad ror ritten att yttra sig vid éverklagandenimnden anmérker férstainstansritten
att bedémningen av de faktiska omstiindigheterna utgor en del av beslutet. Ritten att
yttra sig omfattar samtliga faktiska och rittsliga omstéindigheter som ligger till grund
for ett beslut men inte den beslutande myndighetens slutliga stdllningstagande (se
analogt forstainstansrittens dom av.den 21 januari 1999 i de férenade malen
T-129/95, T-2/96 och T-97/96, Neue Maxhiitte Stahlwerke och Lech-Stahlwerke
mot kommissionen, REG 1999, s. II-17, punkt 231). Ssom redan har anférts har
sbkanden dessutom sjilv ingett handlingarna i fraga till harmoniseringsbyran, varfor
denne sjélvklart har kunnat ta stéllning till dem och deras relevans. Overklagande-
niamnden var darfor inte skyldig att lata sokanden yttra sig vad giller dess
bedémning av de omstéiindigheter som denna valt att grunda sitt beslut pa.

Talan kan saledes inte bifallas med stdd av grunden om att artikel 73 andra
meningen i forordning nr 40/94 har asidosatts.

Asidoséttande av dispositionsprincipen

Parternas argument

Enligt sokanden foljer det av dispositionsprincipen, som sékanden hivdar foljer av
artikel 74.1 i forordning nr 40/94, att 6verklagandenimnden inte borde ha tvivlat pa
trovirdigheten av de uppgifter som denne hade limnat i intyget pa grund av
intervenientens uppgifter eller motstridiga uppgifter i handlingarna och att den inte
hade ritt att ex officio ifrigasiitta uppgifterna och endast tillerkinna intyget ett
begrinsat bevisvirde.
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Overklagandenamnden ansag, enligt sokanden, felaktigt att artikel 74.1 i férordning
nr 40/94 inte hade &sidosatts. Overklagandenimnden hade némligen inte beaktat att
intervenienten inte hade riktat ndgon invéindning mot bevisningen om varumérkets
anviandning. Overklagandenimnden hade vidare inte beaktat att intervenienten
implicit hade erkint bevisvirdet av bevisningens art och innehdll genom att
intervenienten begrinsade sin forteckning over dessa varor och genom att
intervenienten framdeles, inbegripet i forevarande mal, endast uttalat sig om
forvixlingsrisken. Mot denna bakgrund saknas skl att betvivla att de handlingar
som har ingetts dr sanningsenliga och korrekta. Enligt sbkanden saknade invénd-
ningsenheten siledes rittslig grund for att ex officio anse att handlingarna hade
bestritts, betvivla uppgifterna i intyget och tillerkéinna dem ett lidgre bevisvirde. Det
ifragasatta beslutet har siledes féregétts av ett allvarligt forfarandefel.

Harmoniseringsbyrdn menar, vad avser fragan vad det innebér for bevisningen om
varumirkets anvindning att intervenienten inte har ifrigasatt varumirkets anvénd-
ning efter det att sbkanden har ingett bevishandlingar, att forstainstansrétten har
uttalat sig om detta i sin dom av den 13 juni 2002 i mal T-232/00, Chef Revival USA
mot harmoniseringsbyran — Massagué Marin (Chef) (REG 2002, s. I1-2749). Enligt
denna dom foljer det av artikel 74.1 i forordning nr 40/94 att det ankommer pé
parterna att inkomma med bevisning till stod for sina yrkanden. I domen ségs inget
om nagot undantag frn denna princip om bevisningen inte har ifrdgasatts.

Vad avser frigan huruvida bristen pa reaktion kan ses som ett instimmande i de
faktiska omstindigheterna, har harmoniseringsbyrén understrukit att varken
forordning nr 40/94 eller forordning nr 2868/95 uttryckligen innehaller en sédan
princip. Om den som har ingett ansékan inte yttrar sig kan harmoniseringsbyrn
fatta ett beslut rérande invindningen pa grundval av den bevisning som har ingetts.
Harmoniseringsbyran har vidare anfort att dven om den som har ingett ansékan om
registrering av varumirket inte reagerar pa invindningen, har byréan tillgang till
ansokan, och denna utgér tillsammans med invindningen nodvéndigt besluts-
underlag.
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Harmoniseringsbyrén har tillagt att enligt artikel 43.2 i férordning nr 40/94 skall, om
registreringssdkanden har begirt bevis om att invindaren har anvént sitt varumirke,
invindningen avslas om sadan bevisning inte foreligger.

Mot denna bakgrund anser harmoniseringsbyran att sokandens argument att
begrinsningen i ansékan utgér ett implicit medgivande inte kan vinna bifall, Enligt
harmoniseringsbyran kan en sidan begrinsning goras nir som helst och ir inte
knuten till invindningsforfarandet. Sokandens forklaring 4r inte 6vertygande.

Intervenienten har & sin sida anfort att enligt artikel 74.1 i forordning nr 40/94
omfattar harmoniseringsbyréns bedémning av de faktiska omstéindigheterna bara de
grunder och yrkanden som framforts av parterna. En invindning kan saledes inte
avslas enbart av det skilet att invindaren inte har bevisat reell anvindning och
verkligt bruk, om registreringssékanden aldrig har bestritt invindarens bruk av sitt
varumérke. Om anvéndningen av det varumiirke som invindningen grundas pa
ifrigasitts nigon ging under forfarandet, giller detta ifrdgasittande for hela
forfarandet och dven eventuell talan vid domstol. Det #r saledes inte nodvéndigt att
upprepa ifrigasittandet, och ifrigasittandet fortsitter att gilla till dess att
registreringssdkanden uttryckligen drar tillbaka ifrdgasittandet eller uttryckligen
medger reell anvéindning och verkligt bruk av det éldre varumarket, vilket hiir inte
har varit fallet.

Intervenienten har tillagt att i forfarandet vid 6verklagandenimnden har denne
yttrat sig om den bristande anvindningen av varumirket. Att intervenienten i
invindningsforfarandet endast har fort fram argumentet om forvixlingsrisk betyder
inte att denne har dragit tillbaka sin grund rérande bristande reell anvindning och
verkligt bruk. Ett sidant tillbakadragande kan bara géras uttryckligen, vilket hir inte
ir fallet.
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Vad giller begridnsningen i forteckningen over de varor som omfattas av
registreringsansdkan anser intervenienten inte att denna begrinsning betyder att
denne implicit har dragit tillbaka sitt ifrigasittande om varumirkets bruk. Detta
ifragasittande kan bara dras tillbaka genom en uttrycklig forklaring till harmoni-
seringsbyran. Intervenienten har tillagt att begrdnsningen i forteckningen &ver varor
och tjinster rér andra omsténdigheter och har lett till andra invindnings-
forfaranden.

Forstainstansrittens beddmning

Forstainstansritten anser inledningsvis att sokanden genom sin grund om
asidosittande av dispositionsprincipen i sjilva verket har hivdat att artikel 74.1 i
forordning nr 40/94 har ésidosatts.

Enligt denna bestimmelse skall ”i #drenden om relativa registreringshinder
prévningen vara begrinsad till vad parterna aberopat och yrkat”. Begreppet yrkat
omfattar hirvid ansékan om registrering av varumirket och invindningar mot
densamma. Med &beropat avses rittsliga och faktiska omstindigheter som parterna
har anfort till stod for sina yrkanden.

I forevarande fall hade harmoniseringsbyran alltsd att ta'stillning till tva yrkanden, i
den mening som avses i artikel 74.1 i forordning nr 40/94. Det forsta, frin
intervenienten, rér registrering av varumérket Salvita. Det andra, fran s6kanden, rér
en invindning mot samma registrering, pd grund av att det foreligger ett dldre
varumirke, SOLEVITA. Dessa tvi yrkanden stods pé de grunder som har anforts av
parterna.
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Artikel 74.1 i forordning nr 40/94, i den franska versionen, avser inte uttryckligen
parternas inlimnande av bevis, men det féljer likvil av bestimmelsen att det #ven
ankommer pé parterna att inkomma med bevisning till stéd for sina’ yrkanden.
Denna tolkning bekriftas av en analys av andra sprakversioner av denna
bestdmmelse, sérskilt av den engelska versionen, vari anges “the facts, evidence
and arguments provided by the parties”, av den tyska, vari anges "das Vorbringen ...
der Beteiligten” och den italienska, vari hénvisas till "[ai] fatti, prove ed argomenti
addotti ... dalle parti” (domen i det ovan i punkt 66 nimnda malet Chef, punkt 45).

Enligt artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 skall, p4 begéran av den som har
gett in registreringsansékan, innehavaren av ett dldre varumirke som har gjort en
invindning bevisa att varumirket verkligen har brukats eller att det finns godtagbara
skil varfor det aldrig har anvéints. Om en sidan begiran framstills medfor det
sdledes att bevisbérdan for att varumérket verkligen har anvints (eller for att det
finns skilig grund for att det inte anviints) ldggs pa den som framstillt invindningen,
vid dventyr av att invindningen avslés. Fér att sa skall ske krivs det att det i tid
framstills en uttrycklig begiran vid harmoniseringsbyran. Harav foljer att under-
litenheten att inge bevis for att varumirket verkligen har anvénts inte kan medfora
att invéndningen avslds, sivida inte sokanden i tid har framstillt en uttrycklig
begéran om sédana bevis vid harmoniseringsbyran (forstainstansrittens dom av den
17 mars 2004 i de férenade malen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot
harmoniseringsbyrin — Gonzélez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de Espafia
(MUNDICOR), REG 2004, s. 11-965, punkterna 38 och 39).

I férevarande fall har intervenienten den 27 oktober 1999 begirt att sékanden skall
bevisa verkligt bruk av sitt varumirke, i enlighet med artikel 43.2 i forordning
nr 40/94. Det ir ostridigt att denna begéran var uttrycklig och framstilldes i ritt tid.
Stkanden har darfor bevisbordan for att dennes varumirke verkligen har anvénts.

Mot denna bakgrund och med hiinsyn till att intervenienten inte har dragit tillbaka
sin ansbkan om registrering av varumdrket Salvita, ankom det pa sokanden att
bevisa verkligt bruk av sitt varumérke, vilket dock inte har skett i forevarande mal,
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varfor harmoniseringsbyrén gjorde rétt nir den avslog invéindningen, detta trots att
intervenienten inte hade bestritt de uppgifter som sékanden hade framfort till stod
for invéndningen.

Vad giller sokandens argument att intervenienten begrinsat sin forteckning Gver
vilka varor registreringsansokan giller och déirmed implicit ansett att verkligt bruk
av varumirket hade bevisats anmirker forstainstansritten att intervenienten endast
har begrénsat forteckningen &ver varor som omfattas av klass 5 frin anstkan om
gemenskapsvarumirke. Det &r ostridigt att sékandens invindning endast rorde varor
som anges i klasserna 29, 30 och 32 i ansdkan om gemenskapsvarumirke. Av detta
foljer att begrinsningen av forteckningen dver varor som omfattas av registreringen
saknar betydelse for sokandens invindning. I vilket fall som helst ankom det pa
sokanden att bevisa verkligt bruk av varumirket i fréga. Eftersom sokanden inte har
presenterat sadan bevisning och intervenienten inte har dragit tillbaka sin ansokan
om registrering av gemenskapsvarumérke, gjorde harmoniseringsbyran ritt nér den
avslog sokandens invéndning.

Mot denna bakgrund kan talan inte bifallas med stod av grunden att artikel 74.1
andra meningen i férordning nr 40/94 har asidosatts, och talan skall dérfér ogillas i
sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sokanden har tappat malet,
skall harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegidngskostnaderna.

Vilaras Dehousse Svaby

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 7 juni 2005,

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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