g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (attonde avdelningen)

den 21 september 2017*

"EU-varumadrke - Ogiltlighetsforfarande - EU-figurmiarket BASIC - De dldre nationella
néringskénnetecknen basic och basic AG - Relativt registreringshinder - Anvindning av ett
kannetecken i ndringsverksamhet i mer &n bara lokal omfattning - Artikel 8.4 och artikel 53.1 c i
forordning (EG) nr 207/2009”
I mal T-609/15,

Repsol YPF, SA, Madrid (Spanien), inledningsvis foretritt av advokaterna J.-B. Devaureix och
L. Montoya Teran, darefter av advokaten J. Erdozain Lépez,

sokande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av D. Hanf, i egenskap av
ombud,

svarande,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Basic AG Lebensmittelhandel, Miinchen (Tyskland), foretrdtt av advokaterna D. Altenburg och
H. Bickel,

angaende ett 6verklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s forsta dverklagandendmnd den
11 augusti 2015 (drende R 2384/2013-1), om ett ogiltighetsforfarande mellan Basic AG
Lebensmittelhandel och Repsol, SA,
meddelar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen),
sammansatt av ordféranden A. M. Collins (referent) samt domarna R. Barents och J. Passer,
justitiesekreterare: handlaggaren X. Lopez Bancalari,
med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 29 oktober 2015,

med beaktande av EUIPOs svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 29 januari 2016,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 4 februari 2016,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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efter forhandlingen den 18 maj 2017,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden, Repsol YPF, SA, ingav den 29 januari 2007 en ansdkan om registrering av EU-varumirke
till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets foérordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, 2009, s. 1)).

Det sokta varumaérket utgors av det nedan atergivna figurkédnnetecknet, med aberopande av firgerna

bla, rod, orange och vit:

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas bland annat av klasserna 35 och 39 i
Niceoverenskommelsen = om  internationell  klassificering av  varor och tjanster  vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg, och motsvarar for var och en
av de klasserna foljande beskrivning:

— Klass 35 "Detaljhandelsforséljning av tobak, tidningar, batterier, leksaker.”

— Klass 39 "Tjanster for distribution av baslivsmedel, konditorivaror och godsaker, glass, fardiglagad
mat, tobak, tidningar, batterier, leksaker.”

Ansokan om registrering av EU-varumadrke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 34/2007 av den 16 juli 2007.

Det sokta varumaérket registrerades den 4 maj 2009 med nummer 5648159.

Den 26 september 2011 ingav intervenienten, Basic AG Lebensmittelhandel, en ansokan om delvis
ogiltigforklaring av det omtvistade varumérket for de tjdnster som ndmns ovan i punkt 3 (nedan
kallade de omtvistade tjansterna) pa grundval av i synnerhet artikel 53.1 c och artikel 8.4 b i férordning
nr 207/2009. Till stod for ansokan, i den del den grundade sig pa dessa bestimmelser, aberopade
intervenienten "niringskdnnetecknen” i den mening som avses i Gesetz tiber den Schutz von Marken
und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (lag om skydd for varumarken och 6vriga kidnnetecken) av
den 25 oktober 1994 (BGBI. 1994 I, s. 3082, och BGBIL 1995 I, s. 156), basic och basic AG, vilka
intervenienten pastod anvinds i niringsverksamhet i Tyskland och Osterrike for att tillhandahalla
tidnster avseende “detaljhandel med livsmedel, apoteksprodukter, ekologiska och andra
konsumtionsvaror, restaurangtjéinster (livsmedel)”.
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Intervenienten &beropade foljande bevis som bifogats ansokan om ogiltighetsforklaring av den
26 september 2011:

— Tre skirmdumpar som skrivits ut fran dess hemsida den 25 juli 2011, varvid den forsta innehaller
uppgifter om féretaget av den 1 juli 2011 och de andra tvé innehéller kartor frdn 2010 som visar
placeringen av intervenientens livsmedelsbutiker i Tyskland och Osterrike.

— En skirmdump som skrivits ut fran dess hemsida den 25 juli 2011 som innehéller uppgifter fran
2010 angaende vissa "basprodukter”.

— Arsrapporten for ar 2006.

— Arsrapporten for ar 2004.

— Arsrapporten for ar 2005.

— En skrivelse fran Biogarten Handels GmbH till "basic AG”, daterad den 21 april 2006, med
angivande av de bonuspoidng som den forstndmnda tillerkénde den senare for den omséttning som
detta bolag uppnadde under forsta kvartalet 2006 fran forsiljningen av Biogarten-produkter.

— En skrivelse fran Biogarten till "basic AG”, daterad den 13 december 2005, med angivande av de
bonuspoiang som den forstndmnda tillerkénde den senare for den omsittning som detta bolag

uppnadde under perioden april till september 2005 fran forséljningen av Biogarten-produkter.

— En leveranssedel, daterad den 15 april 1999, utfirdad av Nordlicht Naturkost Handels GmbH till
"basic AG” "Bio-Supermarkt”.

— En faktura, daterad den 13 november 2001, utfirdad av Nordlicht Naturkost Handels GmbH till
"basic AG” "Bio-Supermarkt”.

— Forséljningsstatistik fran den 1 december 2006, publicerad av Herrmannsdorfer Landwerkstitten
Glonn GmbH & Co. KG, en leverantor av ekologiska livsmedel, och som bland annat rér "basic”.

— Ett intyg av den 19 september 2011 utfirdat av en anstélld pa intervenientens marknadsavdelning.

— Tabeller med uppgifter som pastds avse omsittningen for “basic” till och
med juli 2009, december 2010 och juni 2011.

— Reklambroschyrer fran "basic”-livsmedelsbutiker fran juni, juli och december 2003, januari, februari,
mars, april, september och november 2004, juni, oktober och november 2005 och januari, februari,
april, maj och december 2006.

— Reklammaterial utan datum.

— Ett diplom for “Arets foretagare 2006” av den 21 september 2006 som tilldelats tva
ledningspersoner vid "basic AG”.

— Pressklipp fran aren 2003 till 2006.

— En dom av Landgericht Minchen I (regional domstol for Minchen I, Tyskland) av den
9 september 2006.

I ansokan om ogiltigforklaring hénvisade intervenienten dven till de relevanta bestimmelserna i 5 §
och 15 § i Markengesetz och tyska domstolars avgoranden med tolkning av dessa bestammelser.
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I beslut av den 8 oktober 2013 bif6ll annulleringsenheten ansékan om ogiltigférklaring pa grundval av
artikel 53.1 c i forordning nr 207/2009 jamford med artikel 8.4 i den férordningen och ogiltigforklarade
till viss del det omtvistade varumairket, det vill siga i den del det registrerats for de omtvistade
tjansterna.

Klaganden o6verklagade annulleringsenhetens beslut vid EUIPO den 2 december 2013 med stod av
artiklarna 58-64 i forordning nr 207/2009. Intervenienten ingav grunderna for &verklagandet den
7 februari 2014.

Genom beslut av den 11 augusti 2015 (nedan kallat det 6verklagade beslutet) faststallde EUIPO:s forsta
overklagandendmnd annulleringsenhetens beslut och ogillade 6verklagandet.

I det overklagade beslutet granskade overklagandendmnden de villkor som uppstills i artikel 8.4 i
férordning nr 207/2009 for att innehavaren av ett icke registrerat varumairke eller annat tecken som
anvidnds i ndringsverksamhet ska kunna fa till stdnd en ogiltigforklaring av ett senare registrerat
varumadrke.

Overklagandenimnden bekriftade inledningsvis annulleringsenhetens bedémning att den bevisning
som intervenienten hade aberopat, vilken det redogjorts for i punkt 7 ovan, styrkt att en betydande
del av den berdrda tyska omsittningskretsen, som bestod av bade den genomsnittliga konsumenten
och néringsidkare inom detaljhandel med livsmedel, uppfattade "basic” som ett "affirskdnnetecken”
(punkt 26 i det 6verklagade beslutet).

Overklagandenimnden konstaterade nir det giller kinnetecknets geografiska rickvidd att
intervenienten hade styrkt en utbredd anvindning av néringskédnnetecknet (eller firman) basic i
Tyskland (punkterna 27 och 30 i det 6verklagade beslutet).

Vidare konstaterade 6verklagandendmnden vad betraffar kdnnetecknets ekonomiska rickvidd att de
dberopade bevisen styrkte att firman basic hade varit féremal for “oavbruten anvdndning” mellan
aren 1999 och 2011 och foljaktligen pa de datum som ér relevanta for forevarande mal, ndmligen den
29 januari 2007 och den 26 september 2011 (punkterna 24 och 32 i det dverklagade beslutet). Den fann
att de verksamheter som intervenienten bedrev under detta namn hade haft ekonomisk inverkan for
savél slutkonsumenten som for naringsidkarna inom detaljhandeln (punkt 34 i det angripna beslutet).
Overklagandenimnden papekade sirskilt att intervenienten hade styrkt inte bara anvindning av den
figurativa versionen av ordet ”basic”, respektive anvindningen av detta tillsammans med ordet
"aktiengesellschaft” och slogan "Bio fiir alle”, utan dven en frekvent sjilvstindig anviandning av ordet
"basic”. Den drog slutsatsen att det visats att intervenienten hade anvént ordet "basic” som ett
"affarskdnnetecken” och att ordet uppfattades som sadant av den relevanta omsittningskretsen. Den
relevanta omsittningskretsen “uppfatta[de] dven kénnetecknet [basic] i dess figurativa version
och/eller i den version som omfattar det beskrivande ordet “aktiengesellschaft” (som anger bolagets
juridiska form) eller slogan ”"Bio fur alle” (eko for alla), som beteckning pa bolaget ndr detta
kdnnetecken anvinds, exempelvis pa omslaget till reklambroschyrer” (punkt 38 i det Overklagade
beslutet).

Overklagandenimnden fann vidare att kinnetecknet basic, som utgjorde ett niringskinnetecken i den
mening som avses i 5 § andra stycket i Markengesetz, i enlighet med 15 § forsta och andra stycket gav
intervenienten ensamrdtt att forbjuda anvéndningen av ett senare kdnnetecken om det foreligger risk
for forvaxling mellan dem (punkt 49 i det 6verklagade beslutet). Den drog slutsatsen att det i det
aktuella fallet fanns en sadan risk hos den berdrda omsittningskretsen i Tyskland, och att detta
konstaterande skulle gélla dven om néringskdnnetecknet skulle anses vara svagt, vilket inte var fallet
(punkt 50 i det 6verklagade beslutet).
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For att komma till denna slutsats ansadg Overklagandendmnden inledningsvis att de omtvistade
tjdnsterna i klass 35 motsvarade intervenientens “verksamhetsomrade”. Det fanns ocksa ett nira
samband mellan de omtvistade tjinsterna i klass 39 och intervenientens verksamhet i form av
detaljhandel med livsmedel och apoteksvaror. Dessutom kompletterade detaljhandels- och
distributionstjénsterna varandra (punkterna 41-44 i det dverklagade beslutet).

Overklagandenimnden konstaterade vidare att det fanns en hog likhetsgrad mellan bolagsnamnet basic
och det omtvistade varumirket, eftersom bada innehéll ordet "basic”. Overklagandenimnden ansag att
detta konstaterande inte péaverkades vare sig av de dekorativa figurativa delarna av det omtvistade
varumirket eller av klagandens argument att detta ord saknade sirskiljningsformaga. Vad betraffar
sistndimnda punkt upprepade Overklagandendmnden att intervenienten tydligt hade visat att
ndringskdnnetecknet basic hade anvints for att sidrskilja dess verksamhet hos den berorda
omsittningskretsen i Tyskland och att namnet var dgnat att fylla denna funktion. Den angav vidare att
ordet "basic” ér ett engelskt ord som inte ar beskrivande for tyska konsumenter (punkterna 45-48 i det
overklagade beslutet).

Overklagandenimnden konstaterade med hinsyn till samtliga ovanstiende oOverviganden att
annulleringsenheten pa grundval av artikel 53.1 c i forordning nr 207/2009 jamford med artikel 8.4 i
denna forordning korrekt hade faststéllt att det omtvistade varumaérket var ogiltigt for de omtvistade

tjansterna och att det darfor inte var nodvéandigt att préva grunderna i ansokan om ogiltigforklaring
som stoder sig pa artikel 53.1 a i ndmnda forordning (punkt 51 i det 6verklagade beslutet).

Parternas argument

Klagaden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna.

EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Sasom en atgérd for processledning i enlighet med artikel 89 i rattegangsreglerna, anmodade tribunalen
EUIPO att skriftligen besvara en fraga under forhandlingen. Sdsom en andra atgérd for processledning

anmodade tribunalen parterna att muntligen besvara en annan fraga under férhandlingen. Tribunalens
begiran efterkoms i bada fallen.

Rittslig bedomning

Inledande synpunkter

Klaganden har aberopat tre grunder till stod for overklagandet. Klaganden har i den forsta grunden
gjort gillande att overklagandenidmnden gjorde en felaktig beddmning av den bevisning som
intervenienten &beropade avseende anviandningen av kénnetecknen basic och basic AG i
ndringsverksamhet i Tyskland. I den andra grunden har klaganden gjort gillande att
overklagandendimnden drog den felaktiga slutsatsen att det fanns en risk for forvixling med
tillimpning av 15 § forsta och andra stycket i Markengesetz. Klaganden har i den tredje grunden gjort
géllande ett asidosdttande av artikel 36 FEUF.
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Enligt artikel 53.1 ¢ i forordning nr 207/2009 ska efter ansokan till EUIPO ett EU-varumaérke forklaras
ogiltigt om det finns en sddan dldre rattighet som avses i artikel 8.4 i den forordningen och kraven i
den punkten ar uppfyllda.

Enligt dessa bestimmelser kan innehavaren av ett kdnnetecken som anvéinds i ndringsverksamhet, och
som inte &r ett icke registrerat varumarke, ansoka om att ett EU-varumarke ska ogiltigférklaras om
kidnnetecknet uppfyller foljande fyra kumulativa villkor. Kénnetecknet ska anviandas i
ndringsverksamhet. Det ska anvidndas i mer dn bara lokal omfattning. Rétten till kdnnetecknet ska ha
forvarvats enligt ritten i den medlemsstat ddar detta kénnetecken anvindes innan ansdkan om
registrering av EU-varumirke gavs in. Kdnnetecknet ska slutligen ge innehavaren rétt att forbjuda
anvindning av ett yngre varumirke. Om ett kdnnetecken inte uppfyller nagot av dessa villkor kan
ansokan om ogiltigforklaring som grundas pa forekomsten av ett kidnnetecken som inte &r ett
varumirke som anvinds i ndringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i forordning
nr 207/2009, inte vinna framgang (se, for ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2009,
Moreira da  Fonseca/harmoniseringskontoret ~—  General Optica (GENERAL OPTICA),
T-318/06-T-321/06, EU:T:2009:77, punkterna 32 och 47).

De tva forsta villkoren — det vill séga villkoren avseende det aberopade kdnnetecknets anvindning och
omfattning, varvid kdnnetecknet ska ha anvénts i mer &n bara lokal omfattning — foljer av lydelsen i
artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 och ska dérfor tolkas mot bakgrund av unionsrétten. I forordning
nr 207/2009 foreskrivs saledes enhetliga normer for anvindningen av kénnetecken och deras
omfattning. Dessa normer &r forenliga med de principer som ligger till grund for det system som
inforts genom ndmnda forordning (dom av den 24 mars 2009, Moreira da
Fonseca/harmoniseringskontoret — General Optica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06,
EU:T:2009:77, punkt 33).

Det framgar ddremot av uttrycket “om och i den mén det finns tillimplig nationell lagstiftning om
detta kdnnetecken” att de tva pafoljande villkoren i artikel 8.4 a och b i forordning nr 207/2009, &r
villkor som foreskrivs i forordningen, men som till skillnad fran de féregaende villkoren ska bedomas
med beaktande av kriterier som foreskrivs i den nationella riatt som giller for det aberopade
kénnetecknet. Hanvisningen till den nationella ratt som géller for det aberopade kénnetecknet grundar
sig pa erkdnnandet i forordning nr 207/2009 av mojligheten att aberopa kannetecken som star utanfor
systemet for EU-varumérken mot ett EU-varumairke. Det &r saledes endast med stod av den nationella
ritt som giller for det aberopade kiénnetecknet som det kan slas fast huruvida det aberopade
kannetecknet &dr dldre én EU-varumirket och om det kan medfora att det dr motiverat att forbjuda
anvindning av ett yngre varumirke (dom av den 24 mars 2009, Moreira da
Fonseca/harmoniseringskontoret — General Optica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06,
EU:T:2009:77, punkt 34). Med st6d av detta maste den som anstker om ogiltigforklaring styrka att det
aktuella kdnnetecknet omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat som aberopats och att den tillater
att anvindningen av ett senare varumérke forbjuds (se, for ett liknande resonemang, dom av den
29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 190, och dom
av den 10 februari 2015, Infocit/harmoniseringskontoret — DIN (DINKOOL), T-85/14, ej publicerad,
T:2015:82, punkt 63 och dar angiven réttspraxis).

I 5§ i Markengesetz, med rubriken "Beteckningar i naringsverksamhet” (geschiftliche Bezeichnungen),
anges foljande:

”1. Sasom beteckningar i ndringsverksamhet skyddas naringskannetecken och verkstitlar.

2. Naringskdnnetecken dr tecken som i ndringsverksamhet anvdnds som namn, firma eller sarskild
beteckning for en nédringsverksamhet eller ett foretag.
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Det sérskilda kdannetecknet for en naringsverksamhet motsvarar sddana kommersiella symboler och
andra kdnnetecken som syftar till att sdrskilja en nédringsverksamhet fran annan naringsverksamhet
och som av den berérda omsittningskretsen anses utgora ett kdnnetecken for verksamheten.”

Det framgar av handlingarna i malet att de tidigare rattigheter som aberopats till stod fér ansokan om
delvis ogiltigforklaring av det omtvistade varumarket, i den del ansdkan grundar sig pa artikel 53.1 c i
forordning nr 207/2009 jamford med artikel 8.4 b i den forordningen, &r naringskdnnetecken
(Unternehmenskennzeichen) i den mening som avses i 5 § i Markengesetz, niamligen
ndringskdnnetecknen basic och basic AG, som intervenienten hédvdar anvdnds for tjanster som
beskrivs som “detaljhandel med livsmedel, apoteksprodukter, ekologiska och andra konsumtionsvaror,
restaurangtjanster (livsmedel)”.

I 15 § Markengesetz foreskrivs foljande:
1. Forvarv av skydd for en kommersiell beteckning ger innehavaren ensamritt.

2. Det ar forbjudet for tredjeman att utan tillstdnd i nédringsverksamhet anvinda den kommersiella
beteckningen eller liknande kdnnetecken pa ett sddant sétt att det kan innebér forvixling med den
skyddade beteckningen.

»

Det dr mot bakgrund av dessa 6verviaganden som forevarande 6verklagande ska provas.

Den forsta grunden: Huruvida overklagandendmnden gjorde en felaktig bedomning av den
bevisning som intervenienten dberopade avseende anvindningen av kinnetecknen basic och basic
AG i ndringsverksamhet i Tyskland.

Klaganden har gjort géllande att det av den bevisning som intervenienten aberopade inte i tillracklig
omfattning framgar att kdnnetecknen basic och basic AG anvindes i nédringsverksamhet i Tyskland i
mer dn lokal omfattning, saval ekonomiskt som geografiskt.

Klaganden har inledningsvis, med héanvisning till dom av den 23 oktober 2013,
Dimian/harmoniseringskontoret — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, ej
publicerad, EU:T:2013:553), framhallit att det &ladg intervenienten att styrka att de tidigare
kédnnetecknen som aberopades anvindes i ndringsverksamhet pa ett "kontinuerligt och oavbrutet” sitt
fram till dess att ansokan om ogiltigforklaring av det omtvistade varumirket ingavs, namligen i
forevarande fall den 26 september 2011. I forevarande fall hanfor sig emellertid den bevisning som
intervenienten aberopade for att styrka saidan anvandning enbart till perioden 2003—-2006.

Klaganden har vidare gjort gillande att de flesta av de bevis som intervenienten har dberopat inte
innehaller nagon uppgift om var produkterna saldes, arten av dessa produkter eller nagra andra
uppgifter som kravs for att faststédlla anvindning i niringsverksamhet. Namnda bevis kan inte i sig
styrka att de tidigare kédnnetecknen anviandes i samband med de omtvistade tjdnsterna.

Klaganden har tillagt att Overklagandendmnden huvudsakligen grundade sig pa ett intyg som
intervenienten sjalv utfirdat och som enbart kan anses ha ett begransat bevisvirde.

Vad giller de handlingar som innehéller en atergivning av intervenientens figurméarken, har klaganden
hdvdat att de inte kan bevisa anvindningen av néringskédnnetecknen basic och basic AG, eftersom de
inte hénvisar till dessa naringskdnnetecken utan till "andra varumirken som omfattas av separata
registreringar”.

ECLLEU:T:2017:640 7



37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

DOM AV DEN 21.09.2017 — MAL T-609/15
REPSOL YPF MOT EUIPO - BASIC (BASIC)

Klaganden har slutligen gjort gillande att det faktum att 24 livsmedelsbutiker drivs under
nédringskannetecknet basic i Tyskland, vilket anges i punkt 28 i det 6verklagade beslutet, ar inte
tillrackligt for att uppna en betydande narvaro i detta land pa grund av landets storlek.

Klaganden har dven gjort géllande att intervenienten inte har aberopat nagon bevisning som styrker att
varumadrkena basic eller basic AG ér tillrackligt inarbetade (Verkehrsgeltung), i den mening som avses i
Markengesetz, hos den berérda omsittningskretsen i Tyskland.

EUIPO har gjort gillande att overklagandendmnden gjorde en korrekt bedomning nér den faststillde
att intervenienten hade styrkt att det tidigare nédringskénnetecknet basic, som utpekar ett bolag som
tillhandahaller detaljhandelstjanster for livsmedel och apoteksvaror samt snabbmatstjanster i Tyskland,
hade anvénts, savil ekonomiskt som geografiskt, i naringsverksamhet i mer an lokal omfattning.

EUIPO har héarvid tillbakavisat klagandens pastaende att driften av 24 livsmedelsbutiker, med hansyn
till landets storlek, inte kan betraktas som en betydande nérvaro i Tyskland.

EUIPO har vidare hdvdat att 6verklagandendmnden med rdtta konstaterade att intervenienten hade
styrkt oavbruten anvindning under perioden 1999-2011 och en betydande kommersiell nirvaro i
Tyskland avseende det tidigare néringskédnnetecknet basic for att beteckna livsmedelsbutiker som
tillhandahaller detaljhandelstjanster for livsmedel och apoteksvaror samt snabbmatstjanster.

Som svar pa den skriftliga friga som domstolen stillde till parterna genom den andra atgdrden for
processledning hiavdade EUIPO vid forhandlingen att det inte var nodvandigt ur réttslig synvinkel att
styrka att det tidigare kdnnetecknet anvandes kontinuerligt mellan de tva relevanta datumen, namligen
datumet for ansokan om registrering av EU-mérket och datumet for ansokan om ogiltigforklaring.
EUIPO uppgav att nir forekomsten av den tidigare rattigheten styrkts vid bada dessa tidpunkter finns
det en "form av presumtion”, som kan motbevisas, att rattigheten fortsatte att existera mellan de tva
datumen.

EUIPO har bestritt klagandens argument. Myndigheten har anfort att 6verklagandendmnden inte
grundade sin bedomning huvudsakligen pé det intyg som utfirdats av intervenienten. Den pépekade
att overklagandendmnden sirskilt var noga med att verifiera att uppgifterna i intyget stoddes av
ytterligare objektiva bevis. Den har vidare hidvdat att alla de handlingar som beaktas for att bedoma
anviandningen av det tidigare ndringskdnnetecknet basic visar att anvindningen av kdnnetecknet basic
utgoér en kommersiell beteckning. Slutligen har EUIPO havdat att klagandens pastdende att de flesta
av de aberopade bevisen inte innehéller nagon uppgift om var produkterna sildes, arten av dessa
produkter eller saidana andra uppgifter som kravs for att faststilla anvidndning i ndringsverksamhet,
inte har stod i de faktiska omstdndigheterna och ér alltfor generellt och ospecifikt.

EUIPO har vidare framhéllit att den tidigare rattigheten som dberopats i forevarande fall inte &r ett icke
registrerat varumirke i den mening som avses i 4 § andra stycket i Markengesetz, utan ett
ndringskdnnetecken i den mening som avses i 5 § andra stycket i denna lag.

Intervenienten har i huvudsak anfoért samma argument som EUIPO. Under férhandlingen hivdade
intervenienten, tvartemot vad EUIPO ansag, att det inte var nodvéndigt att i forevarande fall styrka att
de aberopade kiénnetecknen fortfarande anvindes vid tidpunkten for ansékan om ogiltigforklaring.
Enligt intervenienten maste det enligt gillande tysk lag antas att de tidigare réttigheterna fortfarande
existerade vid denna tidpunkt.

Klaganden avser genom den forsta grunden att ifragasitta 6verklagandendmndens beddmning av de tva
forsta villkoren som angetts ovan i punkt 25. Det dr ostridigt mellan parterna att dessa villkor ska
tolkas mot bakgrund av unionsritten. I det avseendet bor det inledningsvis papekas att det, i motsats
till vad intervenienten har gjort géllande vid forhandlingen, framgar av ordalydelsen i artikel 8.4 i
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forordning nr 207/20009, till vilken artikel 53.1 ¢ i samma forordning hénvisar, att det ar nodvéndigt, for
att artikel 8.4 i forordningen framgangsrikt ska kunna &beropas i ett ogiltighetsforfarande enligt
artikel 53.1 c i férordningen, att styrka att det tidigare icke registrerade kdnnetecknet anviandes.

Vad betréffar det forsta villkoret for tillimpning av artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 papekar
tribunalen att enligt rdttspraxis anses ett kdnnetecken anvindas i néringsverksamhet nidr denna
anviandning sker i samband med kommersiell verksamhet som syftar till att uppna ekonomisk vinst
och inte utgor en privat angeldgenhet (se dom av den 3 mars 2016, Ugly/harmoniseringskontoret —
Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, ej publicerad, EU:T:2016:122, punkt 28 och dér angiven
rattspraxis).

Vad betriffar den relevanta perioden for att bedoma detta villkor framgéar det av réttspraxis att den
som ansoker om ogiltigforklaring maste styrka att det aberopade kénnetecknet anvindes i
nédringsverksamhet fore dagen for ansdkan om registrering av det aktuella EU-varumaérket (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P,
EU:C:2011:189, punkternal64—168). Enligt réttspraxis maste detta kdnnetecken fortfarande vara i bruk
vid ansokan om ogiltigforklaring (dom av den 23 oktober 2013, Baby Bambolina, T-581/11, ej
publicerad, EU:T:2013:553, punkt 27). Det maste med andra ord styrkas att det aberopade
kdannetecknet anviandes inte bara vid tidpunkten for ansokan om registrering av EU-varumérket utan
aven vid tidpunkten for ansokan om ogiltigforklaring och om sadant bevis har dberopats, kan det med
ritta anses att detta kdnnetecken fortfarande ... anvandes” vid sistndmnda tidpunkt i den mening som
avses i ovannamnda réttspraxis.

Sasom framgar av det Overklagade beslutet (se punkt 24 jamford med punkt 32), élag det saledes
intervenienten i forevarande fall att styrka att de tidigare kdnnetecknen basic och basic AG anvindes i
ndringsverksamhet den 29 januari 2007, det vill siga dagen for ansokan om registrering av det
omtvistade varumarket, och den 26 september 2011, det vill sdga dagen for ingivandet av ansokan om
ogiltigforklaring av detta varumarke.

Det bor dessutom framhallas, sasom framgar av det overklagade beslutet (se sérskilt punkt 26 som
hénvisar till punkt 5) och sasom uttryckligen bekréftats av EUIPO savil i dess skriftliga svar pa den
fraga som stélldes av tribunalen genom den forsta atgirden for processledning som under
forhandlingen, att overklagandenamnden grundade sin bedomning av bland annat de tva forsta
villkoren som ndmnts ovan i punkt 25, uteslutande p& bevisning som intervenienten bilagt sin
ansokan om ogiltigférklaring av den 26 september 2011, bevisning som det redogjorts for ovan i
punkt 7.

Det kan konstateras att flera av dessa bevis styrker att intervenienten anvénde kdnnetecknen basic och
basic AG i Tyskland fore dagen for ansokan om registrering av det omtvistade varumarket for att
utpeka intervenientens rorelse som ett foretag som tillhandahaller detaljhandelstjanster med livsmedel,
apoteksvaror och andra dagligvaror samt restaurangtjanster och fo6ljaktligen i samband med en
kommersiell verksambhet i syfte att uppné ekonomisk vinst.

Aven om intervenientens firma dr basic AG Lebensmittelhandel framgar det av nimnda bevis att
bolaget i nédringsverksamhet fore den 29 januari 2007 generellt hdnvisades till kinntecknen basic eller
basic AG, dar "AG” helt enkelt dr akronymen for "Aktiengesellschaft”, den rattsliga formen for ett tyskt
aktiebolag.

Av intervenientens arsredovisning for 2006 (se punkt 7 tredje strecksatsen ovan), som var avsedd for
savil aktiedgare som allménheten, framgar bland annat pa en sida om “bakgrunden till basic ekologiska
livsmedelsbutiker”, att intervenienten grundades ar 1997 och 6ppnade sin forsta basic ekologiska
livsmedelsbutik i Minchen ar 1998 och sin forsta basic bistro ar 1999 som tillhandaholl
restaurangtjanster. Det framgar dven av denna arsrapport att en andra livsmedelsbutik, som hade en
"basic” bistro och en ”"drugstore-bio”, 6ppnades i Miinchen ar 2000 och att intervenienten dérefter
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fortsatte att expandera sin kedja av "basic” ekologiska livsmedelsbutiker, som uppgick till 21 stycken i
Tyskland i slutet av ar 2006. Tribunalen konstaterar ocksa att "basic” far allt mer uppmairksamhet i
media och att cirka 250 artiklar i pressen skrivits om bolaget under ar 2006. Denna &rsrapport
innehaller manga andra referenser till intervenienten med beteckningen ”basic” samt referenser till
"basic” ekologiska livsmedelsbutiker, som var och en identifieras med ordet "basic” placerat framfor
namnet pa den tyska stad dar butiken ar etablerad (till exempel ”basic Augsburg City”, "basic
Berlin-Steglitz” och "basic Bonn, im Gangolf”).

Uppgifter som liknar dem som det redogjorts for i punkt 53 ovan ingér ocksa i intervenientens
arsrapporter for aren 2004 och 2005 (se punkt 7 fjarde och femte strecksatserna ovan).

Vad betriffar de tva skrivelserna fran Biogarten, den forsta av den 21 april 2006 och den andra av den
13 december 2005 (se ovan punkt 7 sjitte och sjunde strecksatserna), papekar tribunalen att de riktas
till "basic AG” och visar att intervenienten uppnadde en viss omsittning under detta kdnnetecken fran
forsiljning av ekologiska livsmedelsprodukter som levererades av Biogarten. Aven leveranssedeln och
fakturan avseende leverans av rorsocker, frukt och flingor, som utfirdats av Nordlicht Naturkost den
15 april 1999 respektive den 13 november 2001, riktades till "basic AG”, med preciseringen
"supermarché bio” (se punkt 7 attonde och nionde strecksatsen).

Nar det giller forsdljningsstatistiken daterad den 1 december 2006 och som offentliggjordes av den
ekologiska livsmedelsleverantdoren Herrmannsdorfer Landwerkstitten Glonn (se ovan punkt 7 tionde
strecksatsen), har den rubriken 408 *statistik 6ver basic-dotterbolag” och visar leveranskvantiteter och
forsédljningspriser for vissa livsmedel i intervenientens olika naringsstillen, vilka identifieras med ordet
"basic” foljt av ett tal fran ett till sexton.

Det framgar dessutom av intervenientens olika reklambroschyrer fran aren 2003 till ar 2006 (se ovan
punkt 7 trettonde strecksatsen) att intervenienten i sin kommersiella kommunikation med
konsumenterna ndstan alltid betecknar sig sjalv med kidnnetecknet basic.

Vidare angavs pa diplomet "Arets foretagare 2006” som tilldelades tva direktérer hos intervenienten
den 21 september 2006 (se ovan punkt 7 femtonde strecksatsen) att de arbetar for basic AG. Det bor
dven papekas att intervenienten i de manga pressklippen fran ar 2003 till ar 2006 (se ovan punkt 7
sextonde strecksatsen) i allméanhet kallas "basic” eller "basic AG”.

Slutligen konstaterar tribunalen att dessa olika bevis i tillracklig utstrackning stoder uppgifterna i det
intyg som utfirdades den 19 september 2011 av en anstilld péd intervenientens marknadsavdelning (se
ovan punkt 7 elfte strecksatsen), av vilket framgar att kdnnetecknen basic och basic AG anvéndes i
ndringsverksamhet i Tyskland vid tidpunkten for ansokan om registrering av det omtvistade
varumarket.

Déremot styrks det inte av nagot av de bevis som avses ovan i punkt 7 att dessa kdnnetecken
fortfarande anvéindes av intervenienten vid tidpunkten da ansokan om ogiltigforklaring ingavs, det vill
sdga den 26 september 2011, for att utpeka intervenientens rorelse som ett foretag som tillhandahaller
detaljhandelstjénster avseende livsmedel, apoteksvaror och andra dagligvaror samt restaurangtjénster.

Tribunalen konstaterar siledes att inget av de bevis som granskats ovan i punkterna 53-58 avser tiden
efter ar 2006 och sdrskilt inte ar 2011. Nar det géller det reklammaterial som avses ovan i punkt 7

fjortonde strecksatsen, ricker det att papeka att det inte dr daterat.

Vad giller intyget av den 19 september 2011, framgar dérav att det framst syftade till att bekrifta
intervenientens anvindning av kdnnetecknet basic i néringsverksamhet fore ar 2007.

10 ECLL:EU:T:2017:640
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Visserligen innehaller intyget dven vissa uppgifter som kan hadnforas till aren efter 2006. I synnerhet
innehaller det en tabell som for varje ar mellan 1998 och 2010 visar antalet livsmedelsbutiker som
intervenienten driver i Tyskland och Osterrike under kinnetecknet basic samt en tabell som fér varje
ar mellan 2001 och 2010 visar intervenientens reklamkostnader som é&r héanforliga till detta
kéannetecken. Dessutom hade det till intyget fogats tabeller som utarbetats internt av intervenienten
och som visade den pastadda omsdttningen for “basic” till och med juli 2009, december 2010
och juni 2011 (se ovan punkt 7 tolfte strecksatsen).

Detta intyg har emellertid utfirdats av en person som yrkesmassigt ar kopplad till intervenienten. Det
kan darfor inte anses lika tillforlitligt och trovirdigt som ett intyg frén en tredje part eller en person
som inte dr kopplad till bolaget i fraga. Detta intyg &r inte tillrackligt i sig och innebér endast en
indikation som maste stodjas av ytterligare bevisning (se, for ett liknande resonemang, dom av den
16 maj 2013, Reber/harmoniseringskontoret — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM),
T-530/10, ej publicerad, EU:T:2013:250, punkt 36). Sadan bevisning saknas emellertid helt i
forevarande fall vad giller aren efter 2006 och framfor allt ar 2011. I detta hénseende ska det
framhallas att EUIPO:s pastdende, som gjorts med hénvisning till punkt 33 i det overklagade beslutet,
enligt vilket uppgifterna i intyget angdende omsittningens och reklamutgifternas utveckling bekréftas
av intervenientens arsredovisningar som godkints av externa revisorer, dr felaktigt. Arsrapporterna
fran intervenienten i bilagan till ansokan om ogiltigforklaring av den 26 september 2011 hénfor sig
endast till aren 2004, 2005 och 2006, det vill sédga en period langt fore 2011.

Inte heller ar skairmdumparna fran intervenientens hemsida som skrevs ut den 25 juli 2011 (se ovan
punkt 7 forsta och andra strecksatserna) tillriackliga eller avgorande vad giller anvdndningen av
kannetecknen basic och basic AG péa det datum da ansékan om ogiltigférklaring ingavs. Av den forsta
skirmdumpen, som visar ett schematiskt diagram Over intervenienten, kan man som mest dra
slutsatsen att intervenienten betecknade sig som “basic AG” den 1 juli 2011. De tva foljande
skirmdumparna, som utgor kartor over placeringen av intervenientens livsmedelsbutiker i Tyskland
och Osterrike, visar inte pa nigot sitt att dessa livsmedelsbutiker drivs under kinnetecknen basic eller
basic AG. Kartorna ér dessutom fran ar 2010. Néar det giller den sista skirmdumpen, hérrér de fa
uppgifterna om forsiljning av produkter med kdnnetecknet basic i intervenientens livsmedelsbutiker
ocksa fran ar 2010.

Tribunalen godtar slutligen inte det pastidende som intervenienten framférde vid forhandlingen,
namligen att de pressklipp som ndmns i punkt 29 i det overklagade beslutet och som hénvisar till
kdnnetecknet basic, bland annat hdrrér fran perioden 2006-2011. Denna omstdndighet framgar
namligen inte nagonstans i det 6verklagade beslutet. Tvartom motsédgs detta av punkt 5 i beslutet, dér
det uttryckligen anges att pressklippen avser perioden 2003—2006. Overklagandenimnden grundade sin
bedomning av de tva forsta villkoren som beskrivs ovan i punkt 25 enbart pa den bevisning som
framgér av punkt 5 i det 6verklagade beslutet och som aterges ovan i punkt 7 (se ovan punkt 50).

Tribunalen konstaterar mot bakgrund av det ovanstadende att overklagandendmnden inte enbart med
stod av den bevisning som lag till grund for det 6verklagade beslutet kunde sla fast att villkoret
rorande anviandningen av de aberopade kidnnetecknen i ndringsverksamhet var uppfyllt. Med hédnsyn
till att de fyra villkoren for tillimpning av artikel 8.4 i forordning nr 207/2009 ar kumulativa, ska
overklagandet bifallas pa den forsta grunden.

Av det ovan anforda framgar att det 6verklagade beslutet ska ogiltigforklaras utan att det dr nodvandigt
att prova de ovriga grunderna.
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Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i réttegangsreglerna ska tappande rattegangsdeltagare forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska forpliktas att ersitta
klagandens rittegangskostnader. Eftersom EUIPO har tappat malet, ska klagandens yrkande bifallas.
Eftersom klaganden inte har yrkat att intervenienten ska forpliktas att ersiatta rattegdngskostnaderna,
ar det tillrackligt att intervenienten forpliktas att béra sina réattegangskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

foljande:
1) Det beslut som meddelades av forsta oOverklagandenimnden vid Europeiska unionens

immaterialrittsmyndighet (EUIPO) den 11 augusti 2015 (drende R 2384/2013-1)

ogiltigforklaras.

2) EUIPO ska bira sina rittegangskostnader och ersitta de kostnader som uppkommit for
Repsol YPF, SA.

3) Basic AG Lebensmittelhandel ska bira sina rittegangskostnader.
Collins Barents Passer
Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 21 september 2017.

Underskrifter
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