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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 21 juli 2016*

”Overklagande — EU-varumirke — Forordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76.2 — Forordning (EG)
nr 2868/95 — Regel 50.1 tredje stycket — Figurmérke — Invéndning fran innehavaren av ett éldre
varumérke — Bevis for forekomst, giltighet och omfattning av skyddet av det édldre varumarket —

Overklagandenimndens beaktande av bevisning som getts in foér sent — Overklagandenimndens avslag

pé invindningen”

I mal C-597/14 P,

angaende ett overklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
22 december 2014,

Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO), foretrdadd av S. Palmero Cabezas och
A. Folliard-Monguiral, bada i egenskap av ombud,

sokande,
i vilket de andra parterna ar:
Xavier Grau Ferrer, Caldes de Montbui (Spanien),
sokande i forsta instans,
Juan Candido Rubio Ferrer,
Alberto Rubio Ferrer,
Xeraco (Spanien),
intervenienter i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden R. Silva de Lapuerta samt domarna J.-C. Bonichot, C.G.
Fernlund, S. Rodin (referent) och E. Regan,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: forste handlaggaren M. Ferreira,

* Réttegangssprak: spanska.

SV

ECLILEU:C:2016:579 1




DOMSTOLENS DOM AV DEN 21.7.2016 — MAL C-597/14 P

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 21 oktober 2015,
och efter att den 13 januari 2016 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) har yrkat att domstolen ska upphdva den dom
som meddelades av  Europeiska unionens tribunal den 24 oktober 2014, Grau
Ferrer/harmoniseringsbyran — Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, ej publicerad, EU:T:2014:911)
(nedan kallad den 6verklagade domen). Genom den domen ogiltigférklarade tribunalen det beslut som
fattades av EUIPO:s fjarde oOverklagandenimnd den 11 oktober 2012 (i de forenade arendena
R 274/2011-4 och R 520/2011-4) om ett invindningsforfarande mellan Xavier Grau Ferrer & ena
sidan, och Juan Cindido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer 4 andra sidan (nedan kallat det
omtvistade beslutet).

Tillampliga bestimmelser

Forordning (EG) nr 207/2009

Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), kodifierades genom radets foérordning (EG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Artikel 15 i forordning nr 207/2009 har rubriken "Bruk av EU-varumérken”. I punkt 1 i denna
artikel foreskrivs foljande:

"Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter registrering har gjort verkligt bruk av
EU-varumairket i unionen for de varor eller tjanster for vilka det registrerats, eller om sadant bruk inte
skett inom en period av fem ar i f6ljd, ska EU-varumaérket bli foremal for de sanktioner som bestdms i
denna forordning, under forutsittning att det inte finns skilig grund for att EU-varumirket inte
anvants.

Aven foljande utgér bruk i den mening som avses i forsta stycket:

a) Anviandning av EU-varumérket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte forandrar markets
sarskiljningsformaga sa som det registrerats,

I artikel 41.3 i forordningen regleras det sitt pa vilket en invindning mot en registrering av ett
EU-varumairke ska framstillas. Dér anges foljande:

"En invdndning ska framstéllas skriftligen och ska ndrmare ange vilka grunder som aberopas. ... Den
som framstéller en invindning far ligga fram fakta, bevisning och argument till stod for sin talan

inom en tidsperiod som ska faststéllas av immaterialrdttsmyndigheten.”

Artikel 76 i forordningen har rubriken "Prévning av sakforhéllandena pa eget initiativ’. I punkt 2 i
denna artikel aterfinns foljande bestimmelse:

"Byran behover inte beakta omsténdigheter eller bevis som part inte aberopat eller ingivit i ratt tid.”
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Genomforandeforordningen

I regel 15.2 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande
av forordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens férordning (EG)
nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4) (nedan kallad genomforandeférordningen),
foreskrivs foljande:

”Anmélan om invdndning skall innehalla féljande:

b) Tydliga uppgifter om det dldre varumaérket eller den aldre rattighet pa vilken invdndningen grundar
sig, namligen
i) da invdndningen baseras pa ett dldre varumirke i den betydelse som avses i artikel 8.2 a
eller 82 b i [forordning nr 40/94, som har samma lydelse som artikel 8.2 a och 82 b i
forordning nr 207/2009] eller da inviandningen bygger péa artikel 8.3 i [forordning nr 40/94,
som har samma lydelse som artikel 8.3 i forordning nr 207/2009], en uppgift om det éldre
markets ansoknings- eller registreringsnummer, en uppgift om huruvida det dldre market &ar
registrerat eller ansokt om samt en uppgift om de medlemsstater, eventuellt inklusive
Beneluxldnderna, i eller for vilka det dldre mérket ar skyddat eller i tillimpliga fall en uppgift
om att det &r ett EU-varumarke,

e) En avbildning av det dldre méarket sasom det registrerats eller ansokts om. Om det dldre mérket var
i farg skall avbildningen vara i farg.

Regel 19 i genomforandeférordningen har rubriken "Dokumentation [till stod for] invdndningen” och
innehaller foljande bestimmelser:

”1. Byran skall ge den invindande parten mojlighet att ldgga fram fakta, bevis och argument till stod
for invindningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lamnats in
enligt regel 15.3 inom den tid som byran bestimmer och som skall vara minst tvd manader fran
och med det datum da invidndningsforfarandet skall [anses ha inletts] enligt regel 18.1.

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invindande parten ocksa ldmna bevis for forekomst,
giltighet och omfattning av skyddet av hans dldre mirke eller dldre rattighet och dessutom pavisa
sin rdtt att framstélla invdndningen. Framst skall den invindande parten lagga fram foljande bevis:

a) Om invandningen baseras pé ett varumirke som inte ar ett EU-varumirke, bevis pa att det lamnats
in en ansokan om registrering eller pa att det &r registrerat genom att ge in,

ii) om varumérket registrerats, en kopia av inlimningsbeviset och i forekommande fall det senaste
fornyelseintyget av vilket det framgar att varumérkets skydd stracker sig langre an till den
tidsgrans som avses i punkt 1 eller ndgon annan forlingning av denna eller motsvarande
dokument fran den forvaltning dér varumarket har registrerats.
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Regel 20 i forordningen har rubriken "Prévning av invindningen”. I punkt 1 i denna regel foreskrivs
foljande:

"Om den invindande parten inte innan den tid loper ut som avses i regel 19.1 har bevisat forekomst,
giltighet och omfattning av skyddet for hans dldre mairke eller éldre réttighet liksom hans rdtt att
framstidlla invdndningen, skall invindningen avslas som ogrundad.”

Foljande bestimmelser aterfinns i artikel 50.1 tredje stycket i férordningen:

"Om overklagandet giller ett beslut av invindningsenheten, skall ndimnden begrinsa prévningen av
overklagandet till de sakforhallanden och de bevis som ldggs fram inom de tidsfrister som faststallts av
invindningsenheten i enlighet med forordningen och dessa regler, savida inte ndmnden anser att

ytterligare eller kompletterande sakférhallanden och bevis bor beaktas enligt artikel 74.2 i [férordning
nr 40/94, som har samma lydelse som artikel 76.2 i férordning nr 207/2009].”

Bakgrund till tvisten

Tribunalen sammanfattade bakgrunden till tvisten pa foljande sétt:

”1 Den 23 oktober 2008 inkom intervenienterna Juan Candido Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer
med en ansokan om registrering av ett EU-figurmérke till [EUIPO], med stod av forordning
[nr 40/94, som kodifierats genom férordning nr 207/2009].

2 Det sokta varumérket utgors av nedanstaende figurkdnnetecken: ...

3 De varor och tjdnster som registreringsansokningen avsag omfattas av klasserna 31, 35 och 39 i

Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av  varor och tjanster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tilldgg ... .

5 Den 10 augusti 2009 framstillde [...] Xavier Grau Ferrer, med stod av artikel 41 i forordning
nr 207/2009, en inviandning mot registreringen av det sokta EU-figurmirket avseende de ovan i
punkt 3 angivna varorna och tjénsterna.

6 Inviandningen grundade sig pa foljande dldre figurmarken:

— Den spanska registreringen nr 2600724 av det figurkdnnetecken for vilket ansokan ingavs den
8 juni 2004 och vilket registrerades den 22 november 2004 for samtliga varor i klass 31:

— Europeiska unionens registrering nr 2087534 av det nedan angivna figurkdnnetecknet, for vilket
ansokan ingavs den 14 februari 2001 och vilket registrerades den 14 juni 2002 for foljande varor
och tjanster:

— Klass 31: ...
— Klass 32: ...

— Klass 39: ...
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8 Den 21 december 2010 beslutade invindningsenheten att delvis bifalla invindningen. A ena sidan
fann den att [Xavier Grau Ferrer| inte inom den angivna fristen hade ldmnat in nagon handling
med en avbildning av det dldre spanska figurmirket sasom detta hade registrerats ... . Saledes
avslog invindningsenheten invdndningen i den del den var baserad pa det dldre spanska
figurmérket, med motiveringen att markets forekomst och giltighet inte hade styrkts inom den
angivna fristen. A andra sidan bifoll invindningsenheten invindningen i den del den var baserad
pa det dldre EU-varumirket ... . Enheten fann ndmligen forst och fraimst att den invdndande
parten hade lagt fram bevis for att det dldre EU-varumérket hade varit foremal for verkligt bruk

9 Invdndningsenhetens beslut 6verklagades till EUIPO den 10 februari 2011 av [Xavier Grau Ferrer]
(R 520/2011-4) och den 14 februari 2011 aven av intervenienterna [Juan Candido Rubio Ferrer och
Alberto Rubio Ferrer] (R 274/2011-4) med tillimpning av artiklarna 58-64 i forordning
nr 207/2009.

10 Genom beslut av den 11 oktober 2012 ..., biféll EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd 6verklagandet
i drende R 274/2011-4 och avslog 6verklagandet i drende R 520/2011-4. I sak betyder det dels att
overklagandendmnden bekriftade invindningsenhetens bedomning att det inte hade lagts fram
bevis for det dldre spanska figurmirkets forekomst, dels att dverklagandendmnden fann att den
bevisning som hade getts in inte réickte for att styrka att det dldre EU-varumérket hade varit
foremal for verkligt bruk under den relevanta perioden i den form i vilken varumarket registrerats
eller i en form som inte fordndrar varumairkets sarskiljningsféorméga, fér nagon av de varor for
vilka varumairket hade registrerats. Saledes upphdvde den invdndningsenhetens beslut av den
21 december 2010 och avslog invandningen i dess helhet.”

Malet vid tribunalen och den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 18 december 2012 (mal T-543/12) vickte Xavier
Grau Ferrer talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet.

Till stod for sin talan dberopade Xavier Grau Ferrer tre grunder. Genom den forsta grunden gjorde han
gillande att det foreldg ett dsidosédttande av artiklarna 75 och 76.2 i forordning nr 207/2009 samt av
regel 50 i genomforandeforordningen. Den andra grunden avsag det verkliga bruket av det &ldre
EU-figurmiarket nr 2087534, vilket hade registrerats av Xavier Grau Ferrer den 14 juni 2002 (nedan
kallat det dldre varumirket). Slutligen handlade den tredje grunden om risken for att det &ldre
varumirket och det dldre spanska figurmarket forviaxlas med det EU-figurmarke som Juan Céandido
Rubio Ferrer och Alberto Rubio Ferrer har ansokt om att fi registrera (nedan kallat det berérda
varumarket).

Tribunalen bif6ll talan om ogiltigforklaring. I punkt 48 i den overklagade domen angav den att
EUIPO:s overklagandenimnd hade underlatit att anvdnda sig av sitt utrymme for skonsmaéssig
bedomning och att motivera beslutet att inte beakta det dldre spanska varumérket. I punkterna 86
och 87 i den 6verklagade domen slog den fast att det kdnnetecken som atergavs i de handlingar som
hade getts in till overklagandendmnden endast i betydelselosa detaljer skiljde sig fran det é&ldre
varumadrket, vilket innebar att dessa handlingar vittnade om det verkliga bruket av detta varumarke.

Tribunalen fann att de 6vriga grunder som aberopats av Xavier Grau Ferrer antingen var verkningslosa
eller var sadana att de i vart fall inte kunde leda till bifall till 6verklagandet.

Tribunalen ogiltigférklarade saledes det omtvistade beslutet.
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Parternas yrkanden

EUIPO har yrkat att domstolen ska

— upphéva den overklagade domen och sjdlv avgora malet i sak eller aterforvisa det till tribunalen, och
— forplikta Xavier Grau Ferrer att ersitta rattegdngskostnaderna.

Ingen av de dvriga parterna i malet har gett in nagon inlaga till domstolen.

Provning av overklagandet

EUIPO har aberopat tre grunder till stod for sitt 6verklagande, vilka avser dsidoséttande av artikel 76.2
i forordning nr 207/2009, av regel 50.1 tredje stycket i genomforandeférordningen och av artikel 15.1
andra stycket a i forordning nr 207/2009.

Den andra grunden

Genom den andra grunden, som domstolen kommer att prova forst, har EUIPO gjort gillande att
tribunalen, i punkterna 45-48 i den overklagade domen, gjorde en felaktig rattstillaimpning genom att
sla fast att dverklagandendmnden forfogade over ett utrymme for skonsmassig bedomning, enligt regel
50.1 tredje stycket i genomforandeférordningen och artikel 76.2 i férordning nr 207/2009, "oberoende
av huruvida [den for sent ingivna bevisningen] var kompletterande” och saledes dven vad géller "ny”
bevisning.

I punkt 45 i den Overklagade domen konstaterade tribunalen att det i domstolens praxis betrédffande
overklagandendmndernas utrymme for skonsmaissig bedomning och skilen for att beakta for sent
ingiven bevisning inte gors nagon atskillnad mellan "nya” och “kompletterande” bevis. Dérefter
underkédnde den, i punkt 46, argumentet att 6verklagandendmnden inte fick beakta de bevis som hade
lagts fram av Xavier Grau Ferrer eftersom det rorde sig om nya bevis.

I punkt 48 i den dverklagade domen slog tribunalen fast att 6verklagandendmnden forfogade over ett
utrymme for skonsmaéssig bedomning och att den var skyldig att motivera sitt beslut att inte beakta
bevisning. Tribunalen gjorde dérvid ingen atskillnad mellan de "nya” bevisen och de "kompletterande”
bevisen.

EUIPO har hévdat att detta utrymme for skonsmassig bedomning och denna motiveringsskyldighet
inte galler for nya bevis. Immaterialrattsmyndigheten har till stod for detta argument hanvisat till de
skillnader som foreligger mellan de olika sprakversionerna av domen av den 3 oktober 2013,
Rintisch/harmoniseringsbyran (C-120/12 P, EU:C:2013:638), domen av den 3 oktober 2013,
Rintisch/harmoniseringsbyran (C-121/12 P, EU:C:2013:639), och domen av den 3 oktober 2013,
Rintisch/harmoniseringsbyran (C-122/12 P, EU:C:2013:628). EUIPO har anfort att om fullstindig
bevisning inte ges in till invindningsenheten ska invindningen, med stod av artikel 42.2 i férordning
nr 207/2009 och regel 20.1 i genomférandeférordningen, avslas utan provning i sak. Saledes ar det
inte mojligt att pa nytt tillata invdndningar i forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Nar det giller ordalydelsen i regel 50.1 tredje stycket i genomforandeforordningen, ska det papekas att
den franska sprakversionen av denna bestimmelse skiljer sig fran den spanska, den tyska och den
engelska sprakversionen pa en avgorande punkt. Medan det i de sistndimnda sprakversionerna star att
overklagandendmnden endast kan beakta ytterligare eller kompletterande sakforhallanden och bevis,
betecknas samma sakforhallanden och bevis i den franska texten som “nouveaux ou supplémentaires”
(nya eller kompletterande).
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Enligt domstolens fasta praxis ska unionsbestaimmelserna tolkas och tillimpas pa ett enhetligt séitt mot
bakgrund av de olika versionerna pa samtliga unionssprak. I héndelse av bristande 6verensstimmelse
mellan sprakversionerna av en unionsrittslig text, ska den aktuella bestimmelsen tolkas med hansyn
till systematiken i och &ndamélet med de foreskrifter i vilka den ingar (se, for ett liknande
resonemang, bland annat dom av den 15 november 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721,
punkt 48, och dom av den 9 april 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, punkt 27).

I artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, som utgdér den rdttsliga grunden for regel 50 i
genomforandeférordningen, anges att immaterialrattsmyndigheten inte behover beakta omstiandigheter
eller bevis som part inte dberopat eller ingivit i rétt tid.

Domstolen har slagit fast att i de fall dar det 6ver huvud taget inte har ingetts nagon bevisning for
anvdandningen av det berdrda varumirket inom den frist som immaterialrattsmyndigheten har
faststallt, ska denna myndighet avsla invindningen ex officio. Nédr det ddaremot har getts in bevisning
inom den frist som immaterialrdttsmyndigheten har faststéllt, 4r det &ven efter utgangen av namnda
frist mojligt att ge in kompletterande bevisning (se, for ett liknande resonemang, dom av den
18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/harmoniseringsbyran, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punkterna 28
och 30).

Artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 maste, precis som generaladvokaten konstaterade i
punkterna 55-57 i sitt forslag till avgorande, tolkas pa samma sitt nir det géller bevis pa forekomst,
giltighet och omfattning av skyddet f6r varumarket, eftersom namnda bestimmelse innehaller en regel
som har en horisontell funktion i férordningens system och som dr tillimplig oberoende av
forfarandetypen. Av detta foljer att regel 50 i genomforandeférordningen inte kan tolkas sa, att den
utokar overklagandendmndernas bedomningsbefogenheter till att omfatta nya bevis.

Tribunalen gjorde en felaktig rattstillimpning i punkterna 45, 46 och 48 i den Overklagade domen
genom att faststélla att 6verklagandenamnden inte hade anvént sig av det utrymme for skonsmaéssig
bedomning som den forfogade 6ver for att besluta huruvida det forelag skél att beakta nya bevis.

Det framgar dock av domstolens fasta praxis att om en dom fran tribunalen innehéller domskal som
strider mot unionsrétten, men domslutet framstar som riktigt enligt andra rittsliga grunder, ska
overklagandet ogillas (se, bland annat, dom av den 15 december 1994, Finsider/kommissionen,
C-320/92 P, EU:C:1994:414, punkt 37, dom av den 16 december 1999, CES/E, C-150/98 P,
EU:C:1999:616, punkt 17, och dom av den 13 juli 2000, Salzgitter/kommissionen, C-210/98 P,
EU:C:2000:397, punkt 58).

Sa forhaller det sig i detta fall. Tribunalen grundade sig namligen inte endast pa detta forhallande, utan
baserade sig dven pa den omstdndigheten att dverklagandendmnden hade avvisat bevisningen i fraga
utan att prova huruvida den kunde betraktas som “ett komplement”. Domstolen konstaterar att
overklagandendmnden genom att inte gora nagon sadan provning asidosatte artikel 76.2 i forordning
nr 207/2009, precis som tribunalen slog fast.

Under dessa forhallanden, och da de andra grunder som EUIPO har aberopat séledes inte kan leda till
att den overklagade domen upphivs, ska dverklagandet ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 137 i domstolens rittegangsregler, som enligt artikel 184.2 ska tillimpas i méal om
overklagande, ska domstolen besluta om réttegangskostnader i den dom genom vilken malet avgors
slutligt. Eftersom ingen av de Ovriga parterna i mélet har gett in nagon inlaga till domstolen, finns det
skal att besluta att EUIPO ska béra sina réttegangskostnader.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) f6ljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO) ska bira sina rittegangskostnader.

Underskrifter
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