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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjarde avdelningen)

den 12 december 2018*

"EU-varumérke — Upphévandeforfarande — EU-kollektivfigurmiarke som aterger en cirkel med tva
pilar — Verkligt bruk av varumérket — Delvis upphdvande — Forklaring om delvist upphdvande —
Artikel 15.1 i forordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 18.1 i forordning (EU) 2017/1001) — Artikel 51.1
a i forordning nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i forordning 2017/1001) — Regel 22.4 i forordning (EG)
nr 2868/95 (nu artikel 10.4 i delegerad forordning (EU) 2018/625) — Varumarkets anbringande pa
forpackningar — Omsattningskretsens uppfattning”

I mal T-253/17,

Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, Koln (Tyskland), foretrdtt av advokaterna
P. Goldenbaum, I. Rohr och N. Ebbecke,

klagande,
mot

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

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandenamnd var
Halston Properties, s. r. 0., Bratislava (Slovakien),
angéende ett overklagande av det beslut som meddelades av fjarde 6verklagandendmnden vid EUIPO
den 20 februari 2017 (drende R 1357/2015-5) om ett upphdvandeférfarande mellan Halston
Properties och Der Griine Punkt — Duales System Deutschland,
meddelar

TRIBUNALEN (fjarde avdelningen),

sammansatt av ordféranden H. Kanninen samt domarna J. Schwarcz och C. Iliopoulos (referent),
justitiesekreterare: handlaggaren R. Ukelyte,

med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 28 april 2017,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 21 juli 2017,

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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efter forhandlingen den 12 juni 2018,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden, Der Griine Punkt — Duales System Deutschland GmbH, ansékte den 12 juni 1996 om
registrering av ett EU-kollektivmérke vid Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO).
Ansokan gavs in i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumédrken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
dandrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 78, 2009, s. 1), i dess dndrade lydelse, vilken i sin tur ersatts av
Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken
(EUT L 154, 2017, s. 1)).

Det sokta kollektivméarket (nedan kallat det omstridda varumérket) utgoérs av nedanstaende
figurkannetecken:

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 1-35, 39, 40 och 42 i
Nice6verenskommelsen =~ om internationell  klassificering av =~ varor och tjanster  vid
varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilldgg, och motsvarar, for var och en
av klasserna, foljande beskrivning:

— Klass 1: "Kemikalier for industriell, vetenskaplig och fotografisk anviandning, likasé for jordbruk,
tradgardsskotsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; godsel; kemiska
sammansdttningar for eldslackning; kemiska preparat for hiardning och 16dning; kemiska d&mnen
for konservering av livsmedel; garvimnen; bindemedel f6r industriell anvédndning.”

— Klass 2: "Malarfarger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp pa tré;
betningsmedel; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform for
malare, dekoratorer, tryckare och konstnérer.”

— Klass 3: "Blekningspreparat och andra dmnen for anvdndning vid tvitt, rengorings-, poler-, skur-
och slipmedel, tval, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat, tandpulver, tandkrdm och
tandpastor.”

— Klass 4: "Industriella oljor och fetter; smoérjmedel och -d&mnen; dammabsorberande, -fuktande och
-bindande medel; branslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, vekar.”

— Klass 5: "Farmaceutiska, veterindra och hygieniska preparat, dietiska substanser anpassade for
medicinskt bruk, spddbarnsmat, plaster, forbandsmaterial, tandfyllningsmaterial, dentala
avtryckningsmassor for odontologiskt bruk, desinfektionsmedel, preparat for utrotning av
skadedjur, insekter och ohyra, preparat for utrotning av svamp och mogel,
véixtbekampningsmedel.”
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Klass 6: "Oddla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader
(byggnationer) av metall; material av metall for jarnvédgsspar; icke-elektriska kablar och
metalltrddar; sma smidesvaror av jirn och metall; ror av metall; kassaskap; artiklar av oddla
metaller som ingar i klass 6; malmer.”

Klass 7: Maskiner for bearbetning av metall, trd, papper, textil, plast- eller byggnadsmaterial;
hushalls- och kontorsapparater som ingar i klass 7; maskinverktyg; motorer (inte fér landfordon);
maskinkopplings- och transmissionsdelar (inte for landfordon); jordbruksredskap som ingér i denna
klass; dggklackningsmaskiner.”

Klass 8: "Handdrivna verktyg och redskap for hushéll och tradgard samt for bearbetning av metall,
trd, papper, textil, plast- och konstruktionsmaterial som ingar i klass 8; knivsmidesvaror, bestick;
blanka vapen; rakhyvlar och rakapparater.”

Klass 9: "Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater
och instrument samt apparater och instrument for lantmaéteri, besiktning, vdgning, métning,
signalering, kontroll (6vervakning), livriddning och undervisning; elektriska apparater och
instrument som ingar i denna klass; apparater for inspelning, upptagning, sdndning eller
atergivning av ljud och bilder; magnetiska databérare, grammofonskivor; forséljningsautomater
samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater, raknemaskiner,
databehandlingsutrustning och datorer; eldslackningsapparatur.”

Klass 10: “Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterindra apparater och instrument;
konstgjorda lemmar, 6gon och ténder; ortopediska artiklar, suturmaterial.”

Klass 11: ”Apparater for belysning, uppvidrmning, &ngalstring, kokning, kylning, torkning,
ventilation, vattenforsorjning och sanitéra andamal.”

Klass 12: "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller pa vatten”.
Klass 13: "Eldvapen; ammunition och projektiler; sprangamnen; fyrverkeripjaser.”

Klass 14: "Adla metaller och deras legeringar samt varor av ddla metaller eller verdragna dirmed
som ingar i klass 14; smycken, ddelstenar; ur och tidmétningsinstrument.”

Klass 15: "Musikinstrument”

Klass 16: ”"Papper, kartong samt produkter dirav, ingdende i klass 16; trycksaker;
bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim for
pappersvaror och hushéllsaindamal; konstndrsmaterial; maélarpenslar; skrivmaskiner och
kontorsfornodenheter (ej mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
plastmaterial for emballering, ingdende i klass 16; spelkort; trycktyper; klichéer.”

Klass 17: "Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material
som ingar i klass 17; plast i halvfabrikat; tdtnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla
ledningar och ror, ej av metall.”

Klass 18: "Lader och laderimitationer samt varor framstdllda av dessa material och ej ingdende i
andra klasser; djurhudar, koffertar och resvéskor; paraplyer, parasoller och promenadkippar;
piskor, seldon och sadelmakerivaror.”

Klass 19: "Byggnadsmaterial (ej av metall); styva ror (ej av metall) for byggnation; asfalt, tjara och
bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvardar, ej av metall”.
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Klass 20: "Mobler, speglar, tavelramar; varor, ingaende i klass 20, av trd, kork, vass, rotting, korg,
horn, ben, elfenben, valfiskben, snickskal, barnsten, parlemor, sjoskum eller av erséttningar for
dessa material eller av plast.”

Klass 21: "Apparater som ingar i denna klass och behallare f6r hushéllsindamal samt koksgerad (ej
av ddla metaller eller 6verdragna dirmed); kammar och tvéttsvampar; borstar (ej mélarpenslar);
borstmakerimaterial; material for rengoringsindamal; stalull; obearbetat eller delvis bearbetat glas
(ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ingédende i denna klass.”

Klass 22: "Rep, linor, tag, snoren, nit, tilt, presenningar, segel, sickar (ingdende i denna klass);
stoppnings- och fyllningsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetade textilfibrer.”

Klass 23: "Garn och trad for textil anvdndning.”
Klass 24: "Vavnader och textila produkter, ingdende i klass 24; sangklader och hushallslinne.”
Klass 25: "Klader, huvudbonader, fotbekladnader.”

Klass 26: "Spetsar och broderier, band och snoérmakerivaror; knappar, hakar och hyskor,
knappnalar, synélar, virknalar och stickor; konstgjorda blommor.”

Klass 27: "Mattor och mattbelaggningar, linoleum och andra material fér golvbeldggningar; tapeter
(ej av textil).”

Klass 28: "Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra Kklasser;
julgransprydnader.”

Klass 29: "Kott, fisk, fjaderfa och vilt; kottextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter
och gronsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; dgg, mjolk och mjolkprodukter; &tliga oljor och
fetter.”

Klass 30: "Kaffe, te, kakao och kaffeersdttningar; ris; tapioka och sagogryn; mjol och ndringspreparat
tillverkade av spannmal; brdd, konditorivaror och godsaker; glass; socker, honung, sirap; jast,
bakpulver; salt; senap; vinédger, saser (smaktillsatser); kryddor; is.”

Klass 31: "Spannmal, fréer och jordbruks-, tradgards- och skogsbruksprodukter, ej ingdende i andra
klasser; levande djur; firska frukter och gronsaker; froer och utsiden; levande plantor, vixter och

blommor; djurfoder; malt.”

Klass 32: "Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke-alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och
fruktjuicer; safter och andra koncentrat for framstallning av drycker.”

Klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej 61).”

Klass 34: "Tobak; artiklar for rokare; tandstickor.”

Klass 35: "PR-tjanster; annons- och reklamverksamhet.”

Klass 39: "Transport; forpackning och foérvaring av varor.”

Klass 40: "Behandling av material; atervinning av férpackningsmaterial.”

Klass 42: "Bortforslande av avfall; framtagande av programvara for databehandling.”
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I de bestaimmelser for anvindningen av det omtvistade varumérket som lades fram tillsammans med
registreringsansokan angavs bland annat, i punkt 6, att det omtvistade varumarket hade tagits fram "sa
att konsumenter och handel ska kunna kidnna igen forpackningar som ingar i [d]ualsystemet, for vilka
en avgift tas ut som ett bidrag till finansieringen av systemet, och saledes forpackade varor och sarskilja
dem fran andra forpackningar och varor ...”

Det omstridda varumaérket registrerades som EU-kollektivmirke den 19 juli 1999 under nummer
298273 for de varor och tjanster som avses ovan i punkt 3.

Registreringen av det omstridda varumarket fornyades den 25 september 2006 och den 17 maj 2016.

Motparten i forfarandet vid EUIPO, Halston Properties, s. r. 0., limnade den 2 november 2012 in en
ansokan om upphévande av det omstridda varumirket med stod av artikel 51.1 a i forordning
nr 207/2009 (nu artikel 58.1 a i férordning 2017/1001). Som grund anfordes att varumérket inte hade
varit foremal for verkligt bruk for de varor som det registrerats for. Denna ansokan riktade sig mot
samtliga de registrerade varorna i klasserna 1-34 enligt punkt 3 ovan. De tjanster som avsags med det
omtvistade varumarket bestreds inte.

Klaganden har lagt fram flera handlingar om anvéndningen av det omstridda varumérket.
Handlingarna omfattar bland annat olika licensavtal och andra handlingar som reglerar anvindningen
av det omstridda varumarket pa forpackningar.

Annulleringsenheten vid EUIPO beslutade den 26 maj 2015 att delvis bifalla ansékan om upphédvande
och forklarade klagandens rattigheter upphévda fran och med den 2 november 2012 f6r vissa varor
(nedan kallade de omtvistade varorna), namligen samtliga varor i klasserna 1-34 som avses ovan i
punkt 3, med undantag av foljande varor:

— Klass 6: "Forpackningar tillverkade av metall, ingdende i klass 6.”

— Klass 16: Forpackningar tillverkade av papper, kartong, ingdende i klass 16; plastmaterial for
emballering, ingdende i klass 16.”

— Klass 17: "Forpackningar tillverkade av gummi, guttaperka, asbest, glimmer, ingdende i klass 17.”
— Klass 18: "Forpackningar tillverkade av ldder och ldderimitationer, ingdende i klass 18.”

— Klass 20: "Forpackningar tillverkade av trd, kork, vass, rotting, korg och ersittningar for dessa
material eller av plast, ingdende i klass 20.”

— Klass 21: "Forpackningsbehallare for hushéllsindamal samt koksgerdd (ej av ddla metaller eller
overdragna darmed); forpackningar tillverkade av glas, porslin och keramik, ingdende i klass 21.”

— Klass 22: "Forpackningsvaror, ingdende i klass 22.”

— Klass 24: "Textilférpackningar, ingaende i klass 24.”

Den 8 juli 2015 o&verklagade klaganden annulleringsenhetens beslut till EUIPO i enlighet med
artiklarna 58-64 i forordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66-71 i férordning 2017/1001).
Overklagandet avsag den del av beslutet genom vilken klagandens rittigheter upphdvdes for de
omtvistade varorna.

Overklagandet avslogs av EUIPO:s femte éverklagandenimnd genom beslut av den 20 februari 2017

(drende R 1357/2015-5) (nedan kallat det &verklagade beslutet). Overklagandenimnden ansig i
synnerhet att klaganden inte hade lagt fram bevis for att det omstridda varumairket hade anvénts pa
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ett sitt som var forenligt med dess huvudsakliga funktion, det vill séga att garantera de omtvistade
varornas ursprung. Overklagandenimnden papekade férst att hansyn skulle tas till att det omstridda
varumérket var ett kollektivmérke som, i den egenskapen, var foremal for ett bruk som sékerstéllde att
rittigheterna bibeholls forutsatt att det anvindes enligt sin funktion att visa vilka varor och tjénster
som hérrér fran medlemmar av sammanslutningen. Fragan om det omstridda varumérket har anvints
som ursprungsangivelse for varor som avses med det omstridda varumirket ska bedémas utifran
omsittningskretsens uppfattning, vilken i detta fall associerar det omstridda varumairket "med ett
ekologiskt beteende hos foretaget” och ser detta varumirke som ett tecken pa att det
forpackningsavfall som dr méarkt med kidnnetecknet kan samlas in i sérskilt avsedda containrar och
sackar for att sedan atervinnas.

Overklagandenimnden papekade att det omstridda varumirket fér en berérd genomsnittskonsument i
Europeiska unionen endast innebar att forpackningsavfall som var forsett med varumairket kunde
samlas in och atervinnas enligt ett visst system och att det fran konsumentens synvinkel inte anvints
for att ange de omtvistade varornas ursprung. Aven om férpackningen och varan tycks utgdra en
enhet vid forsdljningen, kan den berérda konsumenten mycket vl skilja pa ett varumérke som anger
en varans kommersiella ursprung och ett varumirke som anger att det tomma och anvinda
forpackningsavfallet kan atervinnas efter det att konsumenten har packat upp, anvint eller
konsumerat sjdlva varan. En vara som har det omstridda varumarket synligt pa forpackningen skiljer
sig inte pa nagot vis fran en identisk vara som inte har detta varumirke pa forpackningen. Séaledes
anger det omstridda varumadrket inte att varorna ar av en viss kvalitet.

Overklagandenimnden menar dessutom att klaganden inte lyckats bevisa att det omstridda varumirket

anvéants i syfte att skapa eller bibehalla avsdttningsmojligheter for de omtvistade varorna. Samtliga
handlingar som lades fram avsdg det omstridda varumaérkets anvindning pa forpackningar.

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,

— forplikta EUIPO att ersitta rattegangskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska

— ogilla 6verklagandet,

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Klaganden har aberopat en enda grund till stod for sitt dverklagande, avseende ett dsidosédttande av
artikel 15.1 i forordning nr 207/2009 (nu artikel 18.1 i férordning 2017/1001), jamférd med artikel 66
i samma forordning (nu artikel 74 i férordning 2017/1001).

Klaganden har i huvudsak gjort gillande att de handlingar som lagts fram styrker dels att det

omstridda varumarket varit foremal for kommersiellt bruk for varuférpackningar, dels att det dven
anvénts for de forpackade omtvistade varorna.
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Klaganden menar for det forsta att EUIPO inte tog hédnsyn till att bevisen for anvindning inte enbart
avsag separat forsalda forpackningar, utan dven forséljningsforpackningar, det vill sidga forpackningar
som presenteras som en helhet tillsammans med en vara vid forsédljning. Det ror sig om en vanligt
forekommande multipel mérkning av varan pa dess forpackning som allménheten ar van vid.

Klaganden anser for det andra att den omstédndigheten att det omstridda varumaérket har atergetts pa
forpackningar till de omtvistade varorna éar ett direkt bevis for att det omstridda varumaérket har varit
foremal for ett verkligt bruk som innebér att réattigheterna kan bibehéllas, vilket framgar av regel 22.4
i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
forordning nr 40/94 (nu artikel 10.4 i delegerad foérordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om
komplettering av forordning 2017/1001 och om upphévande av delegerad férordning (EU) 2017/1430
(EUT L 104, 2018, s. 1)). Allméanheten forknippar i allménhet ett kdnnetecken som anbringats pa en
forpackning med varan, inte med dess forpackning.

Klaganden menar for det tredje att allménheten inte uppfattar det omstridda varumarket sd, att den
aktuella forpackningen har en viss materiell egenskap eller kommer fran en viss
forpackningsleverantor, utan snarare sa, att forpackningen i enlighet med punkt 6 i bestimmelserna
for anvandningen av det omtvistade varumirket och kollektivmarkets sérskilda funktion ingar i ett
system for en lamplig avfallshantering, och samtidigt att tillverkaren av de omtvistade varorna ingar i
klagandens licensieringssystem. Detta giller i d&n hogre grad da det inte &r forpackningsleverantorer
utan aterforsiljare eller tillverkare av forpackade varor som anvinder det omstridda varumairket.

Klaganden har vidare gjort géllande att det omstridda varumairket dven visar att de omtvistade
produkterna har vissa immateriella egenskaper. Det anger ndmligen att de omtvistade varorna
kommer fran ett foretag som har investerat ekonomiskt for att forpackningen ska bortskaffas i den
mening som avses i Europaparlamentets och radets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008
om avfall och om upphivande av vissa direktiv (EUT L 312, 2008, s. 3), och att utgifterna for detta
dndamal gor det mojligt att atervinna anvdnda forpackningar pa ett bidttre sdtt, undvika onddiga
forpackningskostnader, underlitta den offentliga avfallshanteringen och slutligen att i mdjligaste man
skydda miljon. Det omstridda varumarket formedlar en tanke som uppfattas av omséttningskretsen
och som ar kopplad till en exakt egenskap, ett foretags beteende. I den meningen uttrycker det
omstridda varumarket en immateriell egenskap hos de omtvistade varorna. Konsumenten bestimmer
sig inte for forpackningen som sidan, utan for en viss vara i en viss forpackning, eftersom varan
kommer fran ett foretag som har investerat ekonomiskt i den aktuella varans forpackning for att
denna forpackning och denna typ av forpackningar ska bortskaffas i den mening som avses i
direktiv 2008/98.

EUIPO har bestritt detta resonemang.

Tribunalen erinrar inledningsvis om artikel 15.1 i férordning nr 207/2009, som har foéljande lydelse:
"Om innehavaren av [EU-varumirket] inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
[EU-varumadrket] i [unionen] for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om sadant bruk
inte skett inom en period av fem ar i foljd, ska [EU-varumirket] bli foremal for de sanktioner som
bestims i denna forordning, under forutsiattning att det inte finns skdlig grund for att
[EU-varumairket]inte anvants.”

I artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 anges att efter en ansokan till immaterialrattsmyndigheten
eller pa grundval av ett genkdromal i mal om varumairkesintrang ska de rattigheter som en innehavare
av ett EU-varumarke har forklaras upphdvda om varumérket under en sammanhéingande femarsperiod
inte har varit i verkligt bruk i unionen foér de varor eller tjanster for vilka det dr registrerat och det inte
finns skilig grund for att varumairket inte anvints. Artikel 51 i forordning nr 207/2009 ér &ven
tillamplig pd EU-kollektivmarken, i enlighet med artikel 66.3 i forordning nr 207/20009.
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Enligt regel 22.3 och 22.4 i forordning nr 2868/95 (nu artikel 10.3 och 10.4 i delegerad foérordning
2018/625), som ar tillimplig i ett upphévandeforfarande enligt regel 40.5 i ndmnda forordning (nu
artikel 19.1 i delegerad forordning 2018/625), ska bevis om anvdndning utgdras av information om
plats, tid, omfattning och typ av anvdndning av varumirket och i princip helst begridnsas till
inldimnandet av stodjande dokument och sadana saker som forpackningar, etiketter, prislistor,
kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sadana skriftliga yttranden som avses i
artikel 78.1 f i forordning nr 207/2009 (nu artikel 97.1 f i férordning 2017/1001).

Sasom foljer av réttspraxis dr det fraga om verkligt bruk av ett varumérke ndr det anviands i enlighet
med dess grundliggande funktion, vilken &r att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och
tjianster for vilka det har registrerats, i syfte att skapa eller bibehalla avsittningsmojligheter for dessa
varor och tjanster. Detta giller inte fiktiv anvidndning som enbart har till syfte att bibehalla
varumadrkesritten (se, analogt, dom av den 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkt 43).
Tribunalen vill i detta avseende fortydliga att den ursprungliga funktionen for ett EU-kollektivmarke
ar att sdrskilja de varor eller tjanster som harror fran medlemmarna i den sammanslutning som
innehar maérket fran de varor eller tjanster som hérror fran andra foretag, och inte att sérskilja dessa
utifran deras geografiska ursprung (se, for ett liknande resonemang, dom av den 20 september 2017,
The Tea Board/EUIPO, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 63).

Bedomningen av huruvida det foreligger verkligt bruk av ett varumérke ska baseras pa samtliga fakta
och omstindigheter som kan styrka att varumérket har utnyttjats i néringsverksamhet. Sadana
omstiandigheter dr i synnerhet anvindning som anses motiverad i den berdrda ekonomiska sektorn for
att bibehalla eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som omfattas av varumaérket, dessa
varors eller tjdnsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumérket har
anvénts (se dom av den 10 september 2008, Boston Scientific/harmoniseringskontoret — Terumo
(capio), T-325/06, ej publicerad, EU:T:2008:338, punkt 30 och dir angiven rattspraxis).

Verkligt bruk av ett varuméirke kan inte visas genom antaganden eller presumtioner, utan det ska
finnas konkreta och objektiva omstidndigheter som visar att varumérket faktiskt och i tillracklig
omfattning har anvénts pa den berérda marknaden (se dom av den 23 september 2009,
Cohausz/harmoniseringskontoret — Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, ej publicerad, EU:T:2009:354,
punkt 36 och dér angiven rattspraxis). En helhetsbedomning bor goras, med beaktande av alla
relevanta faktorer i det enskilda fallet, vilket innebédr ett visst samspel mellan dessa faktorer (se dom
av den 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/harmoniseringskontoret— Capela & Irmaos
(VOGUE), T-382/08, ej publicerad, EU:T:2011:9, punkt 30 och dir angiven rattspraxis).

Om ett varumdrke har registrerats for en kategori av varor eller tjanster som ér tillrackligt stor for att
flera underkategorier ska kunna urskiljas inom kategorin och dessa underkategorier kan beaktas
fristdende, innebdr bevis for verkligt bruk av en del av dessa varor eller tjanster, i ett
invindningsforfarande, att varumarket dr skyddat endast avseende den eller de underkategorier som
omfattar de varor eller tjanster for vilka varumirket verkligen har anvénts (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (Espaia)/harmoniseringskontoret — Aladin
(ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, punkt 45, och dom av den 13 februari 2007,
Mundipharma/harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46,
punkt 23).

Den nu aktuella grunden ska bedomas mot ovanstdende bakgrund.
Tribunalen erinrar inledningsvis om att motparten i forfarandet vid EUIPO inkom med sin ansokan
om upphédvande till EUIPO den 2 november 2012. Darfor striacker sig den femarsperiod som avses i

artikel 51.1 a i forordning nr 207/2009 frdn och med den 2 november 2007 till och med den
1 november 2012 (nedan kallad den relevanta perioden).
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Tribunalen erinrar dven om att foremalet for overklagandet dr begrénsat till fragan huruvida det ar
styrkt att varumairket har anviants pa de omtvistade varorna pa ett sadant sitt att réttigheterna till det
omstridda varumairket kan bibehallas. Forpackningar i klasserna 6, 16—18, 20-22 och 24, for vilka
klagandens rattigheter inte har upphavts, berdrs inte.

Tribunalen instimmer i klagandens konstaterande att overklagandendmnden inte har ifragasatt den
omstdndigheten att det omstridda varumérket har varit foremal for verkligt bruk som
EU-kollektivmarke pa varuférpackningar av alla de slag i manga av unionens medlemsstater. Med
hénsyn till att bevis for verkligt bruk av det omstridda varumaérket fér en del av dessa varor i enlighet
med den rittspraxis som anges ovan i punkt 29 endast medfor skydd for den eller de underkategorier
som de varor tillhor for vilka EU-varumairket verkligen har anvéints, uppkommer fragan om bevis for
verkligt bruk av det omstridda varumaérket pa forpackningarna, som klaganden anser, édven utgor bevis
for verkligt bruk for de forpackade varorna i sig.

Overklagandenimnden fann i detta avseende, i punkt 31 i det 6verklagade beslutet, att anvindning som
kan sdkerstilla att rattigheter kan bibehéllas i enlighet med regel 22.4 i férordning nr 2868/95 ocksa
kan styrkas genom forpackningens utformning. Overklagandenimnden gjorde emellertid en riktig
bedomning nédr den konstaterade att detta inte befriar klaganden fran skyldigheten att styrka att
anvindningen av det omstridda varumairket pa forpackningar av omsdttningskretsen faktiskt ocksa
uppfattas som att varumérket anvinds for de omtvistade varorna.

For att anvdndningen av ett varumirke ska betecknas som verkligt bruk, ska det handla om en
anviandning som dr forenlig med varumirkets grundldggande funktion, som &r att identifiera en varas
eller en tjansts ursprung, sa att konsumenten eller den slutliga anvdndaren utan forvaxlingsrisk kan
sarskilja denna vara eller tjanst fran dem som har ett annat ursprung (se, analogt, dom av den
11 mars 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punkterna 36 och 43). Bedomningen av huruvida
varumarket varit foremal for verkligt bruk ska saledes grunda sig pd omséttningskretsens uppfattning.

I det nu aktuella fallet framhaller tribunalen forst och framst att dverklagandendmnden gjorde en riktig
bedémning nér den fann att de omtvistade varorna huvudsakligen var avsedda for allmanheten, saisom
exempelvis konsumenter av tvittmedel och kosmetika, likemedel, hushallsredskap och
hushéllsapparater, elapparater, kldder, livsmedel, njutningsmedel och dryckesvaror, inredningsféremal,
och att de dven riktade sig till en specialiserad omséttningskrets, exempelvis specialister inom
jordbruk, handel och industri. Overklagandenimnden gjorde ocksd en riktig bedémning nir den
konstaterade att det fanns anledning att anta att malgruppens uppmirksamhetsnivd var normal till
hog med avseende pa de omtvistade varorna bestdende av dels konsumentvaror och bruksféremal som
anviands dagligen, dels varor som forvérvas till hoga kostnader, eller som kan fa avseviarda ekonomiska,
ekologiska eller sanitdra foljder, som kemiska produkter, industrioljor, smorjmedel, traskyddsmedel,
desinfektionsmedel, ldkemedel, maskinverktyg, medicinska produkter och fordon. Tribunalen
framhaller ocksa att overklagandendmndens definition av omsittningskretsen och 6verviganden om
dess uppmarksamhetsniva i varje fall inte har bestritts av parterna.

Nar det giller omséttningskretsens synvinkel drog overklagandendmnden en riktig slutsats nidr den
fann att klaganden inte hade styrkt att det omstridda varumirket anvénts i enlighet med dess
huvudsakliga funktion, att garantera ursprungsidentiteten hos de omtvistade varorna.

I synnerhet gjorde dverklagandendmnden en riktig bedomning nédr den med hénvisning till domstolens
bedomning i domen av den 24 maj 2007, Duales System Deutschland/kommissionen (T-151/01,
EU:T:2007:154, punkt 159) fann att omséttningskretsen identifierade det omstridda varumarket pa en
forpackning som en angivelse om att forpackningen kunde samlas in och atervinnas enligt ett sarskilt
system. Som oOverklagandenimnden mycket riktigt har gjort géllande ar det allmént kant, och
dessutom styrkt genom de handlingar som klaganden har lagt fram, att omsattningskretsen dr van vid
det omstridda varumérket och sedan manga éar kénner till systemet for atervinning av
forpackningsavfall. Overklagandenimnden konstaterade, med hinvisning till en studie av ett tyskt
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opinionsinstitut som lagts fram av klaganden, att 98 procent av Tysklands befolkning i en
undersokning ar 2003 kénde till det omstridda varumirket och att 78 procent av den tyska
befolkningen samma ar beskrev det omstridda varumirket som ett "tecken som anbringats pa
forpackningen for att upplysa konsumenten om att forpackningen ska bortskaffas pa annat sitt 4n som
restavfall, i insamlingsbehéllare fér dual-systemet”. Overklagandenimnden konstaterade ocks3, i detta
avseende med hédnvisning till en &rsrapport fran det franska foretaget Eco-Emballages som kan
jamforas med klagandens, att det omstridda varumdrket ar 2010 atergetts pa 95 procent av
forpackningarna i Frankrike och att det kidndes igen av 75 procent av den franska befolkningen, varav
99,2 procent kunde sortera sitt forpackningsavfall.

Klaganden har inte bestritt 6verklagandendmndens konstaterande att omséttningskretsen uppfattar det
omstridda varumarket sa, att forpackningen ingar i ett system for en lamplig avfallshantering. Daremot
har klaganden gjort gillande att utdver denna uppfattning ser omséttningskretsen &dven varumairket
som en upplysning om att tillverkaren av de omtvistade varorna ingdr i klagandens
licensieringssystem. Det omstridda varumérket formedlar alltsé en immateriell egenskap hos de
omtvistade varorna, ndmligen ett ekologiskt handlande hos det foretag som tillverkar eller distribuerar
de omtvistade varorna. Allmadnheten forknippar det omstridda varumirket pa forpackningen med
varan, inte med forpackningen.

Tribunalen konstaterar i detta avseende att klagandens synpunkter delvis dr motstridiga, eftersom
klaganden dels har gjort gillande att omsdttningskretsen uppfattar det omstridda varumérket som en
upplysning om att forséljningsforpackningen — som en integrerad del av den forsdljningsenhet som
den bildar tillsammans med produkten — ingar i ett system for lamplig avfallshantering, dels att
omsittningskretsen forknippar det omstridda varumairket pa forpackningen med varan, inte med dess
forpackning.

Tribunalen framhéller vidare att klagandens synpunkter saknar relevans. Det dr visserligen riktigt att
det omstridda varumarket, i enlighet med sin funktion som ett kollektivmarke, hanvisar till det faktum
att tillverkaren eller distributdren av de omtvistade varorna ar en del av klagandens licensieringssystem
och foljaktligen visar pa ett visst ekologiskt beteende hos detta foretag. Omsittningskretsen kan
emellertid mycket vél, som Overklagandendmnden mycket riktigt fann, skilja mellan ett varumirke
som anger varans kommersiella ursprung och ett varumirke som visar att de tomma och anvédnda
forpackningarna atervinns efter det att konsumenten har packat upp, anvént eller konsumerat sjlva
varan, dven om forpackningen och varan tycks utgora en "enhet” vid forséljningen. Det framgar for
ovrigt av den bevisning som klaganden lagt fram att varorna i sig ofta ar forsedda med varumérken
som tillhor olika bolag.

Anvindningen av det omstridda varumairket som ett kollektivmérke som identifierar varor fran
medlemmarna i sammanslutningen genom att sérskilja dem fran varor fran foretag som inte tillhor
denna sammanslutning kommer foljaktligen av omsattningskretsen att uppfattas som en anvindning
som avser forpackningarna. Den immateriella egenskap som klaganden aberopat och tillskrivit det
omstridda varumairket, det vill sdga ett ekologiskt beteende hos foretagen i och med deras deltagande i
klagandens licensieringssystem, kommer av omsittningskretsen att tillskrivas mojligheten att hantera
forpackningen pa ett ekologiskt sitt, inte hanteringen av den forpackade varan i sig, som kan visa sig
olamplig for en ekologisk hantering, till exempel nér det galler skjutvapen i klass 13.

Slutligen ger en tolkning av punkt 6 i bestimmelserna for anvindning av det omstridda varumérket
ocksa stod for en sadan beddmning. I den punkten anges att det omstridda varumérket har tagits fram
"for att gora det mojligt for konsumenter och handel att kédnna igen forpackningar som ingér i
dual-systemet, for vilka det tas ut en avgift som ett bidrag till finansieringen av systemet, och séledes
forpackade varor och skilja dem fran andra forpackningar och varor”. Omsittningskretsens
uppfattning av det omstridda varumaérket avser foljaktligen inte en immateriell egenskap hos de
omtvistade varorna, utan en immateriell egenskap hos forpackningen till dessa varor, som ingar i
klagandens dual-system.
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Overklagandenimnden gjorde dirmed en riktig bedémning nir den i punkterna 33, 35 och 37 i det
overklagade beslutet konstaterade att klaganden dessutom inte hade lyckats styrka att det omstridda
varumirket anvénts i syfte att skapa eller bibehalla avsattningsmojligheter i forhallande till andra
ekonomiska aktorer, atminstone inte ndr det giller de omtvistade varorna. Konsumenterna kinner
endast igen varumirket som en angivelse om att det siledes mairkta forpackningsavfallet kunde
bortskaffas genom insamlingsbehallare i ndromradet. Det omstridda varumarket uttrycker darmed, nér
det anbringats pa en forpackning, endast att foretaget, precis som alla andra ekonomiska aktorer,
agerar i enlighet med kraven i direktiv 2008/98, enligt vilket alla foretag ar skyldiga att atervinna
forpackningsavfall.

I motsats till vad klaganden har gjort géllande skapar eller bibehaller inte det omstridda varumarket
nagra avsiattningsmojligheter i férhallande till andra ekonomiska aktorer i det foga sannolika fallet att
en konsument, pa grund av att konkurrenternas utbud é&r identiskt, grundar sitt beslut enbart pa
kvaliteten pa forpackningen till en forpackad vara.

Det foljer av det ovan anforda att klaganden inte har bevisat, for den relevanta perioden, ett verkligt
bruk som kan sdkerstdlla ett bibehallande av réttigheterna till det omstridda varumairket for de
omtvistade varorna och att Gverklagandet foljaktligen inte kan vinna bifall pd den enda grund som
anforts.

Overklagandet ska saledes ogillas.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i tribunalens rattegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. EUIPO har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat malet, ska EUIPO:s yrkande bifallas.
Av dessa skil meddelar
TRIBUNALEN (fjarde avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Der Griine Punkt - Duales System Deutschland GmbH forpliktas att ersitta
riattegangskostnaderna.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 12 december 2018.

Underskrifter
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