DOM AV DEN 13.4.2011 — MAL T-262/09

TRIBUNALENS DOM (attonde avdelningen)
den 13 april 2011*

I mal T-262/09,

Safariland LLC, tidigare Defense Technology Corporation of America, Jacksonville,
Florida (Forenta staterna), foretritt av advokaterna R. Kunze och G. Wiirtenberger,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid tribunalen, var

DEF-TEC Defense Technology GmbH, Frankfurt am Main (Tyskland), inlednings-
vis foretratt av advokaterna H. Daniel och O. Haleen, darefter av O. Haleen,

intervenient,

angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans fjarde
overklagandendmnd den 4 maj 2009 (drende R 493/2002-4 (II)) om ett invéindnings-
forfarande mellan Defense Technology Corporation of America och DEF-TEC De-
fense Technology GmbH,

meddelar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

sammansatt av ordféranden M.E. Martins Ribeiro samt domarna S. Papasavvas (refe-
rent) och A. Dittrich,

justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzalez,
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med beaktande av ans6kan som inkom till forstainstansréttens kansli den 6 juli 2009,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstansrét-
tens kansli den 13 oktober 2009,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 10 november 2009,

efter forhandlingen den 22 september 2010,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 19 maj 1995 ingick intervenienten, DEF-TEC Defense Technology GmbH, och
bolaget Defense Technology Corporation of America, bildat enligt amerikansk rétt i
delstaten Wyoming (Forenta staterna) (nedan kallat bolaget i Wyoming), ett distribu-
tionsavtal enligt vilket intervenienten atog sig bland annat att 6verlata 50 procent av
sina andelar till en fysisk eller juridisk person, dgd och utsedd av bolaget i Wyoming,
och att silja bolaget i Wyomings varor, bland annat forsvarsspray, i Europa i utbyte
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mot ersittning i form av provision om 10 procent pa forséljningen och ett visst kre-
ditutrymme (nedan kallat avtalet av den 19 maj 1995).

Den 1 juni 1996 forklarade den verkstillande direktéren for bolaget i Wyoming, i
bolagets namn, att det uttryckligen avstod fran samtliga sina réttigheter i Europa med
avseende pa ord- och figurmarkena FIRST DEFENSE och FIRST DEFENSE AERO-
SOL PEPPER PROJECTOR och gav sitt medgivande till att intervenienten registre-
rade ndmnda varumérken i Europa.

Den 23 augusti 1996 6vertog s6kanden, Safariland LLC, tidigare Defense Techno-
logy Corporation of America, tillgdngarna i bolaget i Wyoming. Detta inkluderade
néringskidnnetecknet Defense Technology Corporation of America, de i Forenta sta-
terna registrerade varumirken som bolaget i Wyoming var innehavare till, samt pro-
duktlinjen med forsvarsspray.

Fram till och med i juni 1997 mottog intervenienten sokandens forsvarsspray FIRST
DEFENSE och salde den i Europa under eget namn. Sokanden och intervenientens
forbindelser upphorde under sommaren 1997 eller i borjan av hésten samma ar.

Intervenienten ingav den 16 september 1997 en ansdkan om registrering av gemen-
skapsvarumairke till harmoniseringsbyrén i enlighet med radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgava, omréde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av radets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken
(EUT L78,s.1)).

II - 1637



DOM AV DEN 13.4.2011 — MAL T-262/09

Det sokta varumirket utgjordes av det nedan atergivna figurmérket FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR (nedan kallat det omtvistade varumérket):

De varor som registreringsansokan avsidg omfattades av klasserna 5, 8 och 13 i Nice-
overenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumar-
kesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg, och motsvarade, for
var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— Kklass 5: "Farmaceutiska, veterinidra och hygieniska preparat; dietiska substanser
anpassade for medicinskt bruk, spddbarnsmat; plaster, forbandsmaterial; tand-
fyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat for
utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat for utrotning av svamp och
mogel, vaxtbekdmpningsmedel’,
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— klass 8: "THandmandvrerade verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick;
blanka vapen; rakhyvlar och -apparater’,

— klass 13: "Ammunition, projektiler, kastvapen, sprayanordningar for retmedel,
andra angrepps- eller forsvarsféremal”

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr
93/1998 av den 7 december 1998.

Den 8 mars 1999 framstillde sokanden med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94
(nu artikel 41 i férordning nr 207/2009) en invidndning mot registreringen av det om-
tvistade varumairket avseende de ovan i punkt 7 angivna varorna.

Sokanden grundade invindningen sdrskilt pa artikel 8.3 i forordning nr 40/94 (nu
artikel 8.3 i forordning nr 207/2009), varvid den anférde att intervenienten var dess
ombud i den mening som avses i bestimmelsen och att detta bolag utan sékandens
medgivande hade ansokt om registrering av ett kinnetecken som var mycket likt f61-
jande i Forenta staterna registrerade varumérken:

— ordmirket FIRST DEFENSE, registrerat som nr 1763666, for ett "icke explosivt
forsvarsforemal i form av en spray innehéllande ett organiskt retmedel i en aero-
solforpackning” i klass 13,
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— det nedan atergivna figurmérket, bestaende av atergivningen av en flygande 6rn,
registrerat som nr 1885967, for ett "icke explosivt forsvarsforemal i form av en
spray innehéllande ett organiskt retmedel i en aerosolférpackning” i klass 13:

— det nedan atergivna figurmairket, innehallande ordelementet "def-tec products’,
vilket framtridder inom en triangulér figur, registrerat som nr 1792165, for en pro-
duktserie i klass 13:

*}\W
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Genom beslut av den 21 mars 2002 bifoll invindningsenheten invindningen delvis,
ndmligen sévitt den grundade sig pa artikel 8.3 i férordning nr 40/94 och savitt den
avsag “blanka vapen” i klass 8 och "ammunition, projektiler, kastvapen, sprayanord-
ningar for retmedel, andra angrepps- eller forsvarsforemal” i klass 13.

Den 21 maj 2002 6verklagade intervenienten invdndningsenhetens beslut till harmo-
niseringsbyran med stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—
64 i férordning nr 207/2009).

Harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd avslog 6verklagandet genom be-
slut av den 8 november 2004 (nedan kallat 2004 ars beslut) och forpliktade interve-
nienten att ersitta kostnaderna for forfarandet.

Genom ansokan som inkom till forstainstansrattens kansli den 12 januari 2005
vickte intervenienten talan mot 2004 &rs beslut. Malet registrerades under
malnummer T-6/05.

Forstainstansriétten ogiltigférklarade 2004 ars beslut i dom av den 6 september 2006
i mal T-6/05, DEF-TEC Defense Technology mot harmoniseringsbyran — Defense
Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (REG 2006, s. II-

2671) (nedan kallad forstainstansrattens dom).

I punkt 39 i forstainstansrittens dom slogs det fast att ”[intervenienten] infor forsta-
instansritten inte [har] férnekat sin stéllning som ombud f6r varumérkesinnehava-
ren. Det skall darfor faststéllas huruvida [intervenienten] av varumérkesinnehavaren
hade fatt ett medgivande att ge in den avsedda registreringsansokan”
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I punkt 46 i domen erinrade forstainstansritten om att ”[intervenienten] och bolaget
i Wyoming var engagerade i en faktisk och verksam affarsférbindelse nér forklaringen
av den 1 juni 1996 lamnades. Detta kan forklara varfor den tidigare innehavaren be-
slutade att limna medgivandet utan ansprak pa en ekonomisk motprestation” Forsta-
instansratten tillade att ”[d]en omstidndigheten att en sddan 6verenskommelse even-
tuellt kan vara atypisk kan under alla forhéllanden inte i sig paverka giltigheten av det
medgivande som lamnats, sasom dverklagandendmnden har antytt”.

I punkt 48 i domen slog forstainstansritten fast att forklaringen av den 1 juni 1996
inneholl ett klart, precist och ovillkorligt medgivande. Eftersom det skedde ett byte av
varumérkesinnehavare mellan dagen d&4 medgivandet laimnades och dagen da anso-
kan om registrering gavs in, fann forstainstansritten att det skulle faststéllas huruvida
medgivandet alltjdmt var giltigt och om intervenienten kunde dberopa detsamma.

Forstainstansriatten papekade dessutom, i punkt 49 i domen, att ”[0]verklagande-
niamnden, som felaktigt ansag att férklaringen av den 1 juni 1996 inte inneholl nagot
klart, precist och ovillkorligt medgivande for [intervenienten] att ansdka om regist-
rering av varumdrket i friga, provade ... inte fragan huruvida medgivandet alltjaimt
var giltigt efter 6vertagandet av tillgdngarna i bolaget i Wyoming”. Forstainstansritten
preciserade att ”[f]ragan, vars avgorande &r stringt beroende av den ritt som skall
tillampas pa [de] réttsliga och affdrsmissiga forbindelser[na mellan parterna i avtalet
av den 19 maj 1995], berordes inte i forfarandet vid harmoniseringsbyran. Forstain-
stansritten kan foljaktligen inte uttala sig i detta avseende.”

Slutligen fann forstainstansritten, i punkt 50 i domen, att "[6]verklagandendmnden
borde ..., mot bakgrund av den rétt som ér tillimplig pa [de] réttsliga och affirsmés-
siga forbindelser[na mellan parterna i avtalet av den 19 maj 1995], ha prévat huruvida
och, i forekommande fall, i vilken omfattning ndmnda forbindelser faktiskt alltjamt
hade uppritthallits efter 6vertagandet av tillgdngarna i bolaget i Wyoming, pa sé sitt
att [sokanden] hade tritt i den tidigare varumérkesinnehavarens stélle med avseende
pa dennes rittigheter och, eventuellt, skyldigheter” Forstainstansrétten drog hérav
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slutsatsen att det ”[i] detta sammanhang ankom ... p& 6verklagandendmnden att
sarskilt avgora huruvida det medgivande som hade erhallits av [intervenienten] den
1 juni 1996 alltjamt var giltigt efter 6vertagandet av tillgdngarna i bolaget i Wyoming”
och att "[o]m sa var fallet skulle 6verklagandendmnden ha behovt undersoka huru-
vida [sokanden] fortfarande var bunden av medgivandet den dag da det ansoktes om
registrering av varumadrket i fraga” Forstainstansrétten fann slutligen att "[f]6r det fall
[sokanden] inte langre var bunden av medgivandet skulle 6verklagandendmnden ha
bort undersoka huruvida [intervenienten] var i stdnd att dberopa en réttsenlig grund
som kunde rittfardiga avsaknaden av ett sadant medgivande”

Forstainstansritten ogiltigforklarade foljaktligen 2004 ars beslut, eftersom overkla-
gandendmnden hade felbedomt giltigheten av medgivandet av den 1 juni 1996.

Genom beslut av harmoniseringsbyréns 6verklagandendmnders presidium av den
16 februari 2007 tilldelades fjarde 6verklagandendmnden drendet, vilket registrerades
som drende R 0493/2002-4.

Genom beslut av den 4 maj 2009 (nedan kallat det angripna beslutet) upphévde har-
moniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd invdndningsenhetens beslut av den
21 mars 2002, avslog invdndningen och forpliktade s6kanden att ersétta kostnaderna
for forfarandet.

Overklagandenimnden konstaterade inledningsvis, betriffande de motstiende va-
rumirkena, att det omtvistade varumarket var mycket likt tvd av de tre varumaér-
ken som var registrerade i Forenta staterna, ndmligen nr 1885967 och nr 1763666
(nedan kallade de édldre varumirkena), eftersom det inneholl samma sérskiljande
bestdndsdelar som dessa, nimligen atergivningen av en 6rn och uttrycket "first de-
fense” Overklagandenimnden ansag dessutom att vissa varor med avseende pa vilka
invdndningen hade bifallits, ndrmare bestdmt “sprayanordningar for retmedel” och
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"andra angrepps- eller forsvarsforemal’, omfattades av de dldre varumirkena. Dére-
mot ansag nimnden inte att "blanka vapen och ammunition”, som inte omfattades av
de dldre varumirkena, var av ett slag som var jaimférbart med de varuslag som hade
omfattats av avtalet av den 19 maj 1995, ndrmare bestdmt pepparspray. Medan syftet
med pepparspray dr att mota bort angripare utan att férorsaka dem allvarlig fysisk
skada utgdrs ndmligen intervenientens varor — "blanka vapen, ammunition och pro-
jektiler” — antingen vapen eller varor som ska anvidndas i eldvapen.

Overklagandenimnden fann att invindningsenheten i sitt beslut inte hade angett
skilen till varfor forekomsten av de dldre varumérkena innebar att intervenientens
ansokan om registrering av gemenskapsvarumaérke skulle avslas avseende "blanka va-
pen, ammunition och projektiler” Overklagandenimnden papekade vidare att skyd-
det i artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 inte enbart avser varor och tjinster som &r
identiska med det dldre varumaérkets innehavares varor och tjinster. Skyddet omfat-
tar namligen dven varor och tjdnster som har ett ndra samband med dem eller som
ar likvirdiga i ekonomiskt hinseende. Ndmnden drog hirav slutsatsen att varorna i
det aktuella fallet, sisom blanka vapen och ammunition, inte omfattades av denna
bestdmmelse, eftersom det var uppenbart att de inte hade varit foremal f6r nagon af-
fiarsverksamhet fran de dldre varumérkenas innehavares sida.

Vad géller fragan om forekomsten av en ombudsrelation i den mening som avses i
artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 ansag 6verklagandendmnden att den bara var
bunden av kvalificeringen i foérstainstansrdttens dom av den relation som bolaget i
Wyoming och intervenienten hade haft till foljd av avtalet av den 19 maj 1995, som
enligt ndimnden var en relation av typen "uppdragsgivare—ombud’, i den mening som
avses i ndimnda bestimmelse. Den ansag ddremot att den inte var bunden av forsta-
instansrittens slutsatser savitt avser foljderna av denna férbindelse, det vill séga dess
verkan efter det att skanden hade 6vertagit tillgdngarna i bolaget i Wyoming.
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Enligt 6verklagandendmnden maste den invindning som grundades pé artikel 8.3 i
forordning nr 207/2009 avslas, eftersom det inte forelag nagon ombudsrelation mel-
lan sdkanden och intervenienten i ndgot annat avseende dn att de foregaende affars-
forbindelserna mellan intervenienten och bolaget i Wyoming de facto fortsatte. Med
beaktande av att medgivandet till intervenienten aldrig aterkallades saknade fragan
huruvida detta bolag kunde aberopa medgivandet gentemot sokanden betydelse. I
likhet med vad som géllde fér ombudsrelationen mellan bolaget i Wyoming och inter-
venienten hade dven det medgivande som hade inhdmtats inom ramen f6r denna re-
lation verkningar efter ombudsrelationens upphérande. Overklagandenimnden fann
att detta innebar att de rittigheter som f6ljde av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009
berodde pa att det forelag en sirskilt nidra férbindelse mellan de berérda parterna och
inte pa att varumérkesrittigheterna tillkom innehavaren. S6kanden kunde foljaktligen
inte hédnvisa till denna bestimmelse och dérvid bortse fran ett medgivande som aldrig
hade aterkallats, under aberopande av att detta bolag hade intritt i de réttigheter som
tillkom innehavaren av de dldre varumaérkena, eftersom 6verlatelsen av varumérkena
inte kunde medfora fler réttigheter 4n de som den tidigare innehavaren hade haft.

Safariland skulle enligt 6verklagandendmnden enbart ha kunnat gora detta om bo-
laget sjélvt hade blivit intervenientens uppdragsgivare. Sokanden gjorde emellertid
inte géllande att det forelag ndgon som helst avtalsforbindelse mellan parterna i in-
viandningsforfarandet, och det var inte mojligt att sluta sig till en sddan forbindelse pa
grundval av att s6kanden upptrddde som om det inte hade skett nagot 6vertagande
av tillgdngarna. For att gora det skulle sistndimnda bolag ha varit tvunget att styrka att
intervenienten visste att det hade affarsférbindelser med ett annat bolag &n bolaget i
Wyoming.

Overklagandenimnden fann att intervenienten hade fog for sitt handlande @ven om
det kunde anses att detta bolag var sékandens ombud. Intervenienten hade namligen
tillrackliga skél att tro att det hade rétt att ansoka om registrering av varumaérket i eget
namn, eftersom sokanden upptrddde som om nagot Gvertagande aldrig hade skett
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och eftersom sistndmnda bolag varken sl6t nagot nytt handelsavtal med den andra
parten eller formellt aterkallade det medgivande som dess foretradare hade gett.

Efter det att 6verklagandendimnden hade konstaterat att den inte kunde bifalla in-
vindningen enbart pa grundval av artikel 8.3 i férordning nr 207/2009, till vilken
sokanden hade hénvisat, granskade 6verklagandendmnden samtliga de &ldre rattig-
heter och de grunder for invindningen som sokanden med giltig verkan hade an-
fort, ndrmare bestdmt att varumérkena var vilkdnda enligt artikel 8.4 i férordning
nr 207/2009. Ndémnden fann att 6verklagandet inte kunde bifallas pa dessa grunder
och avslog invindningen i dess helhet.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta riattegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rattegangskostnaderna.

Vid férhandlingen har s6kanden kompletterat sina yrkanden genom att begéra att
intervenienten ska forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna pa samma grund som
harmoniseringsbyran.

Riittslig bedomning

Sokanden har anfort tre grunder till stéd for sin talan. De avser asidosdttande av ar-
tikel 8.3, artikel 65.6 respektive artiklarna 63.2, 75 och 76 i férordning nr 207/20009.

Tribunalen kommer f6rst att prova den andra grunden och direfter den forsta och
den tredje.
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1. Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 65.6 i forordning nr 207/2009

Parternas argument

Sokanden anser att 6verklagandendmnden har &sidosatt artikel 65.6 i forordning
nr 207/2009, genom att den inte har beaktat domslutet i forstainstansréttens dom
och foljaktligen inte heller domens innebord. S6kanden har gjort gillande att Gver-
klagandendmnden enligt ndmnda artikel 65.6 var skyldig att pa lampligt sitt folja
domslutet i forstainstansrattens dom samt domskélen, utan att dérvid vare sig mo-
difiera eller 4ndra skilens inneb6rd. Om ndmnden hade gjort en korrekt tillimpning
av ordalydelsen i forstainstansriattens dom och f6ljt forstainstansrittens végledning
samt — dessutom — behandlat de fragor som togs upp i domen, borde den ha bifallit
sokandens yrkanden.

Den omsténdigheten att forstainstansritten klart angav att det ankom pa 6verkla-
gandendmnden att sdrskilt avgéra huruvida det medgivande som hade erhallits den
1 juni 1996 alltjamt var giltigt efter overtagandet av tillgangarna i bolaget i Wyo-
ming borde enligt sokanden ha foranlett 6verklagandendmnden att anmoda par-
terna i invindningsforfarandet att redogdra for sin staindpunkt i de avseenden som
uttryckligen hade berérts i forstainstansrittens dom. Overklagandenimnden vidtog
inte ndgon detaljerad prévning i de avseenden som forstainstansriatten hade behand-
lat och bortsag dessutom frén att det foreldg en ombudsrelation. Detta innebar att
overklagandendmnden &sidosatte principen om god forvaltningssed och Gverskred
de befogenheter som tillkommer den enligt tillimpliga bestimmelser i férordning
nr 207/2009.

Harmoniseringsbyran har bestritt sékandens argument.
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Tribunalens bediémning

Enligt artikel 65.6 i forordning nr 207/2009 &r harmoniseringsbyran skyldig att vidta
de atgirder som krivs for att folja Europeiska unionens domstols dom.

Enligt fast réttspraxis har en dom om ogiltigférklaring retroaktiv verkan (ex tunc)
och undanrojer saledes retroaktivt den ogiltigforklarade rittsakten fran rattsordning-
en (se forstainstansrittens dom av den 25 mars 2009 i méal T-402/07, Kaul mot har-
moniseringsbyran — Bayer (ARCOL), REG 2009, s. II-737, punkt 21 och dér angiven
réttspraxis).

Av samma rittspraxis framgar att den institution vars réttsakt har ogiltigforklarats
av gemenskapsdomstolen, for att ritta sig efter domen om ogiltigférklaring och folja
den fullt ut, ska iaktta inte bara domslutet utan dven de domskél som domslutet grun-
dar sig p& och som utgor det nodvindiga stodet for detta, i den meningen att de ar
nodvindiga for att faststélla den exakta inneborden av domslutet. I dessa domskal
preciseras ndmligen vilken bestimmelse som anses vara rittsstridig, och redovisas de
exakta skilen for den rattsstridighet som fastslas i domslutet, vilka institutionen ska
beakta nér den ersitter den ogiltigforklarade rttsakten (se domen i det ovanndmnda
mélet ARCOL, punkt 22 och dér angiven rittpraxis).

Till f6ljd av ogiltigforklaringen av 2004 ars beslut blev intervenientens 6verklagande
till 6verklagandendmnden ater anhdngigt. For att fullgéra sin skyldighet enligt ar-
tikel 65.6 i forordning nr 207/2009, ndrmare bestamt att vidta de atgiarder som ar
nodvindiga for att folja forstainstansrattens dom, var harmoniseringsbyran skyldig
att se till att 6verklagandet provades i ett nytt beslut fran en av 6verklagandendmn-
derna. Detta skedde ocksé mycket riktigt genom att drendet aterforvisades till fjarde
overklagandendmnden, som déirefter antog det angripna beslutet (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovanndmnda malet ARCOL, punkt 23).
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Sokanden har inte pastatt att dterforvisningen av drendet till fjdrde 6verklagande-
ndmnden var réttsstridig, men dédremot att det ankom pé 6verklagandendmnden att
avgora sarskilt huruvida det medgivande som hade erhallits den 1 juni 1996 alltjamt
var giltigt efter 6vertagandet av tillgdngarna i bolaget i Wyoming.

Forstainstansritten uttalade sig i sin dom inte om fragan huruvida det foreldg en sé-
dan ombudsrelation mellan parterna i invindningsforfarandet som motiverar till-
lampningen av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009. Sasom framgar av punkt 16 ovan,
fann forstainstansrétten namligen att den avgorande fragan, med hénsyn till att in-
tervenienten infor forstainstansrétten inte hade férnekat sin stéllning som ombud for
varumairkesinnehavaren, var huruvida intervenienten hade erhéllit varumérkesinne-
havarens medgivande till att ge in den avsedda registreringsansokan.

I likhet med vad harmoniseringsbyran har gjort géllande omfattade malet vid forsta-
instansritten inte fragan huruvida det foreldg en ombudsrelation mellan parterna i
invindningsforfarandet, utan huruvida det foreldg ett medgivande enligt artikel 8.3
i forordning nr 207/2009. Forstainstansrétten kunde saledes inte ex officio préva det
forsta av tillimpningsvillkoren i denna bestammelse.

Till skillnad fran s6kanden anser tribunalen dérfor inte att det kan anses att forstain-
stansritten, med hinsyn till att parterna i invéindningsforfarandet inte hade bestritt
att det forelag en ombudsrelation mellan dem, grundade sin bedémning pé att det
forelag ett sadant forhallande, vilket skulle ha inneburit att 6verklagandendmnden
sedan var bunden av denna tolkning och saledes &sidosatte artikel 65.6 i férordning
nr 207/2009 nér den fann att artikel 8.3 i samma forordning inte var tillimplig.
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Forstainstansritten faststillde visserligen i punkt 48 i domen att det forelag ett klart,
precist och ovillkorligt medgivande "den dagen’, men detta paverkade inte dess kva-
lificering av relationen mellan parterna i invdndningsforfarandet. I likhet med vad
harmoniseringsbyran har gjort géllande gavs det aktuella medgivandet ndmligen av
uppdragsgivarbolaget till ombudsbolaget den 1 juni 1996 inom ramen for deras af-
farsforbindelser till f6ljd av ett distributionsavtal. Det var inom ramen f6r denna for-
bindelse som forstainstansrétten fann att det forelag ett klart, precist och ovillkorligt
medgivande i den mening som avses i artikel 8.3 i férordning nr 207/2009.

Medan ndmnda bestimmelse tveklost var tillimplig pa ovanndmnda forbindelse, var
fallet inte detsamma vad giller forhallandet mellan parterna i invindningsférfaran-
det. Aven om det faststilldes att det foreldg ett medgivande innebar detta inte att s6-
kanden darigenom erholl ndgon rétt och inte heller att sokanden per automatik till sin
formén kunde aberopa en ombudsrelation enligt artikel 8.3 i férordning nr 207/20009.
Det ska erinras om att forstainstansrétten inte tog stdllning till huruvida medgivande
foreldg i nagot annat avseende dn sasom tillimpningsvillkor for artikel 8.3 i forord-
ning nr 207/2009. Vad giller fragan huruvida sokanden var bunden av medgivandet —
ett medgivande som inte hérrorde fran sdkanden sjélv och som var ett resultat av ett
avtal i vilket sokanden inte var part — innebar den att det var nédvandigt att prova
fragan huruvida avtalsférbindelsen mellan parterna i avtalet av den 19 maj 1995 hade
overforts pa sokanden i samband med overtagandet av tillgangarna, vilket 6verta-
gande icke desto mindre omfattades av den réttsordning som var tillamplig pa avtalet
om Overtagandet av tillgdngar.

Av det ovan anforda f6ljer att 6verklagandendmnden var skyldig att prova samtliga
de villkor som uppstills i artikel 8.3 i forordning nr 207/2009, inbegripet villkoret
om en ombudsrelation, som utgjorde en nodvindig forutsittning for villkoret om
medgivande, med hinsyn till relationen mellan den nya varumirkesinnehavaren och
intervenienten (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda mélet AR-
COL, punkt 38). Overklagandenimnden vidtog saledes, i motsats till vad sékanden
har gjort gillande, de atgarder som kréivdes for att folja forstainstansriattens dom.
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Av det ovan anforda foljer att 6verklagandendmnden inte dsidosatte artikel 65.6 i for-
ordning nr 207/2009 nér den provade fragan huruvida det férelag en ombudsrelation.

Talan kan saledes inte bifallas savitt avser den andra grunden.

2. Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009

Parternas argument

Sokanden har i huvudsak gjort gillande att 6verklagandendmnden asidosatte arti-
kel 8.3 i férordning nr 207/2009, eftersom den inte godtog att bestimmelsen innebar
att sokanden hade ritt att invinda mot den ansdkan om registrering av gemenskaps-
varumairke som intervenienten lamnade in i eget namn.

Savitt géller de varor som avses i ndmnda bestimmelse har sokanden gjort géllan-
de att "blanka vapen, ammunition och projektiler” liknar de varor som avses med
de dldre varumirkena med hénsyn till varornas art, eftersom dessa varor ar kopp-
lade till personsdkerhet, men &ven med hinsyn till det avsedda &ndamaélet och
distributionskanalerna.

Vad géller det medgivande som krévs enligt artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 anser
sOkanden att 6verklagandendmnden gjorde fel nir den fann att det inte kunde anses
att medgivandet fran den tidigare innehavaren av varumérkena, bolaget i Wyoming,
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inte lingre var giltigt efter overtagandet av tillgdngarna i sistnimnda bolag och sé-
ledes kunde vara bindande f6r s6kanden. S6kandebolaget har gjort gillande att det
forvarvade varumérkena i det skick i vilket de hade skrivits in i registret och i avtalet
om Overtagande av tillgdngar, eftersom det inte hade férekommit nagot slags god-
kdnnande av att varumirkena var belastade med négon sakritt och inte heller hade
namnts att ndgon sadan existerade. Sokanden anser sig foljaktligen inte vara bunden
av den tidigare varumérkesinnehavarens medgivande, eftersom registreringsansékan
inte lamnades in forrdn efter det att varumérkena hade overtagits av sokanden. So-
kanden har dessutom gjort géllande att den foérklaring som den verkstéllande direk-
toren for bolaget i Wyoming gjorde den 1 juni 1996 hur som helst enbart innehéll ett
avstdende fran innehavarens sida frén ratten att invinda mot att dess ombud inom
ett visst omrade lamnade in en ansékan om registrering av varumirket som gemen-
skapsvarumairke och bara medforde en relativ verkan mellan parterna i avtalet om
Overtagande av tillgangar.

Sokandebolaget har dessutom pépekat att det inte eftertrddde bolaget i Wyoming,
som fortsatte att existera, och att sokanden i férhallande till ndmnda bolag darfor en-
bart dr en utomstaende part som har forvirvat vissa tillgangar i nimnda bolag, bland
annat de édldre varumérkena. Intervenienten har vidare inte inkommit med nagon
bevisning som styrker att intervenienten hade erhallit s6kandens medgivande till att
registrera det omtvistade varumirket, och intervenienten hade inte fog for att gora
det utan ndmnda medgivande.

Sokanden har slutligen anfort att d&ven om medgivande limnades var dess verkan be-
gransad till den tid som ombudsrelationen varade, vilket innebér att medgivandet i
enlighet med principen om rebus sic stantibus underforstatt aterkallades ndr ombud-
sanknytningen upphorde. S6kanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden,
med hénsyn till den omsténdigheten att innehavaren framstéillde en invdndning mot
ansokan om registrering av gemenskapsvarumirke, gjorde en uppenbart oriktig be-
démning nér den fann att intervenienten inte hade informerats om att varumaérkesin-
nehavaren inte gav sitt medgivande till registrering av varumérket.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandens argument.
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Tribunalens bediémning

Inledningsvis ska det papekas att &ven om 6verklagandendmnden avslog invindning-
en savitt avser alla de grunder som sokanden har anfort i forevarande mal, har s6kan-
den bestritt det angripna beslutet endast i den del det avser tolkningen av artikel 8.3
i forordning nr 207/2009.

Beslutet har saledes vunnit laga kraft i den del som 6verklagandendmnden avslog
den invindning som avsag asidoséttande av artikel 8.4 i férordning nr 207/2009 savitt
avser de vilkdnda varumaérkena och de ej registrerade réttigheterna med avseende pa
kiannetecknen FIRST DEFENSE AND DESIGN och FIRST DEFENSE, liksom savitt
avser niaringskdnnetecknet FIRST DEFENSE.

Det ska vidare erinras om att det foreskrivs i artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 att
ett varumarke inte far registreras nir ett ombud eller en foretridare f6r varumar-
kesinnehavaren ansoker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens
medgivande, om ombudet eller foretradaren inte kan visa fog for sitt handlande.

Det framgar av ordalydelsen i denna bestdammelse att fyra villkor maste vara uppfyllda
for att en invindning ska kunna bifallas pa denna grund. For det forsta ska invinda-
ren vara innehavare av det dldre varumaérket. For det andra ska den som ansoker om
registrering av varumérket vara eller ha varit ombud eller foretridare for varumérkes-
innehavaren. For det tredje ska ansokan ha lamnats in i ombudets eller foretridarens
namn utan innehavarens medgivande och utan att ombudet eller foretrédaren har
legitima skal for sitt handlande. For det fjirde ska ansokan om registrering i huvudsak
avse identiska eller liknande kdnnetecken och varor. Villkoren &r kumulativa.
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62 Tribunalen ska saledes prova huruvida villkoren i artikel 8.3 i férordning nr 207/2009
ar uppfyllda i det aktuella fallet.

Det forsta villkoret: Innehavet av de dldre varumirkena

es Sokanden forvdrvade — genom dvertagandet av tillgdngarna i bolaget i Wyoming —
de amerikanska varumarkena, daribland det sokta varumarket. Sokanden ar saledes
innehavare av de dldre varumirkena i den mening som avses i artikel 8.3 i forordning
nr 207/2009. Detta har heller inte bestritts av intervenienten.

Det andra villkoret: Forekomsten av en ombudsrelation

6+ Orden "ombud” respektive "foretradare” i artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 ska —
sasom foreskrivs i riktlinjerna for invdndningsforfarandet vid harmoniseringsbyran
avseende registreringsansokningar utan medgivande av ombuden for varumirkesin-
nehavaren — ges en vid tolkning. Orden ska dérvid tolkas si, att de omfattar varje
form av relation grundad pa en avtals6verenskommelse enligt vilken den ena parten
foretrader den andra partens intressen, vilket géller oberoende av hur avtalsrelatio-
nen mellan innehavaren eller uppdragsgivaren och den som ansokt om gemenskaps-
varumdrket ska kvalificeras. Enligt dessa riktlinjer récker det, vid tillimpningen av ar-
tikel 8.3 i forordning nr 207/2009, att det finns ett avtal om affdrssamarbete som kan
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ge upphov till en fortroenderelation genom att varumérkessokanden, uttryckligen
eller underforstatt, aldggs en allmén fortroende- och lojalitetsplikt med beaktande
av varumdrkesinnehavarens intressen. Det maste emellertid finnas ett avtal mellan
parterna. Om varumirkessokanden handlar helt oberoende, utan att nagon relation
med innehavaren har upprittats, kan vederbérande inte anses vara ett ombud en-
ligt artikel 8.3 i samma férordning. En vanlig kopare eller kund till innehavaren kan
saledes inte anses vara ett ombud eller en foretrddare enligt artikel 8.3 i samma for-
ordning, eftersom sddana personer inte har nagon sérskilt fortroendeplikt gentemot
varumirkesinnehavaren.

Vad géller fragan huruvida avtalsrelationen hade upphort vid tidpunkten for registre-
ringsansokan &r det, sisom ockséa framgar av ovannidmnda riktlinjer, inte nodvandigt
att avtalet mellan parterna fortfarande ar i kraft nér registreringsansékan lamnas in.
Artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 ir tillaimplig dven pé avtal som har 16pt ut vid tid-
punkten for ansokan om registrering av gemenskapsvarumérke, under forutséttning
att det har forlopt en sddan tidsperiod att det dr berdttigat att anta att fortroende- och
tillitsplikten fortfarande existerade vid tidpunkten foér ansdkan om registrering av ge-
menskapsvarumérket. Denna vida tolkning av artikel 8.3 i forordning nr 207/2009
syftar till att skydda varumérkesinnehavaren &éven efter det att den avtalsrelation som
gav upphov till en fortroendeplikt har upphort.

Aven om sékanden i det aktuella fallet forefaller ifragasitta 6verklagandenimndens
slutsats att det inte foreldg ndgon ombudsrelation mellan parterna i invindningsfor-
farandet i den mening som avses i artikel 8.3 i ndmnda férordning, kan det konstate-
ras att s6kanden inte har anfort nagot argument till stod for sin instillning pa denna
punkt. S6kanden har endast gjort gillande att forstainstansritten i punkt 39 i sin dom
"helt korrekt fann att det forelag en ombudsrelation och att denna fraga inte var tvis-
tig mellan parterna” Med héansyn till 6vervidgandena i punkterna 45 och 46 ovan kan
ett saidant argument emellertid inte vinna framgang.
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I likhet med vad 6verklagandendmnden fann i punkt 41 i det angripna beslutet vilade
bevisbordan for att det férelag en ombudsrelation pa sdkanden. Det kan emellertid
konstateras att sokanden under invéindningsforfarandet inte inkom med nagon bevis-
ning som styrkte en sadan relation. S6kandebolaget foretedde visserligen fakturor och
ordersedlar utstillda till detsamma, pa grundval av vilka det under andra omsténdig-
heter hade kunnat antas att det forelag en affirsoverenskommelse mellan parterna i
inviandningsforfarandet. Naimnda bevisning visar emellertid inte att intervenienten
handlade for sokandens rikning, utan enbart att det foreldg en relation séljare—kund
mellan dem som kan ha uppstétt utan nagon féregdende 6verenskommelse. En sidan
relation riacker inte for att artikel 8.3 i forordning nr 207/2009 ska vara tillaimplig.

Den edsvurna forklaring undertecknad av verkstéllande direktoren f6r Defense Tech-
nology Corporation of America, som sokanden foretedde i invindningsforfarandet
och enligt vilken sokanden dr identisk med bolaget i Wyoming, kan inte heller an-
ses utgora bevisning for vilken typ av relation som foreldg mellan parterna i invdnd-
ningsforfarandet. Den omstidndigheten att sokanden utévar samma verksamhet som
bolaget i Wyoming under samma namn dr namligen bara en foljd av 6vertagandet
av tillgangar, som omfattade forvirvet av 6verlatarens naringskdnnetecken. Den om-
standigheten att detta ger intrycket av att det ar fraga om samma bolag récker inte for
att det ska anses styrkt att det i praktiken foreligger en affarsrelation mellan s6kanden
och intervenienten som kan liknas vid en séddan relation som binder ett uppdrags-
givarbolag till dess ombud.

Tribunalen finner dérfor att 6verklagandenimnden gjorde en riktig bedomning nér
den i punkt 45 i det angripna beslutet slog fast att ovanndmnda bevisning inte kunde
styrka att det var frdga om en sddan ombudsrelation som avses i artikel 8.3 i férord-
ning nr 207/2009. Dessutom gjorde sokanden under invandningsforfarandet inte pa
ndgot sitt gillande att bolaget hade slutit ett nytt avtal med intervenienten.
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Mot bakgrund av att det saknades bevis for att en affarséverenskommelse av den typ
som finns mellan ett uppdragsgivarbolag och dess ombud hade ingatts mellan par-
terna i invdndningsforfarandet och for att intervenienten handlade for sokandens och
inte for egen rikning, finner tribunalen att 6verklagandendmnden gjorde en riktig
beddmning nér den fann att det inte féreldg ndgon sadan relation och att artikel 8.3 i
férordning nr 207/2009 saledes inte var tillamplig.

Aven om det antas att det medgivande som intervenienten hade erhallit upphérde att
gélla ndr den ombudsrelation pa vilken medgivandet grundade sig upphorde, paver-
kar denna omstidndighet inte det angripna beslutets lagenlighet. Inte heller paverkas
den omstdndigheten att artikel 8.3 i férordning nr 207/2009 inte med framgéng kan
aberopas av sokanden, med hénsyn till avsaknaden av en ombudsrelation mellan s6-
kanden och intervenienten i den mening som avses i nimnda bestdmmelse.

Vad giller fragan huruvida avtalsférbindelsen mellan parterna i avtalet av den
19 maj 1995 6verfordes pa sokanden, erinrar tribunalen om att ett avtal om Gverta-
gande av tillgdngar omfattar en 6verforing till koparen av de rittigheter och skyldig-
heter som tillkommer den forviarvade enheten. I det nu aktuella fallet framgar det
av avtalet om Gvertagande av tillgdngar att de dldre varumérken som sokanden blev
innehavare av ingick bland dessa rittigheter. I avtalet ndmns emellertid varken fore-
komsten av distributionsavtalet med intervenienten eller réttigheter med avseende pa
varumadrkena. Sdsom 6verklagandendmnden fann i punkt 35 i det angripna beslutet
"har sokanden inte pastatt att situationen avseende affarsverksamheten i Europa eller
réitten att ans6ka om registrering av varumaérke uttryckligen reglerades i avtalet om
overtagande av tillgdngar” Sasom overklagandendmnden papekade i punkt 53 i det
angripna beslutet berodde “"de réttigheter som gick utéver varumérkesinnehavarens
... inte pa att det hade skett en overlatelse av rattigheter fran (det tidigare) uppdrags-
givarbolaget till en utomstéende part, utan pé arten av relation mellan [intervenien-
ten] och det amerikanska bolag fran vilket intervenienten mottog varorna som den
salde i Europa”
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Eftersom sokanden inte har bevisat att den har slutit ett avtal med intervenienten
av samma art som saddana avtal som binder ett uppdragsgivarbolag och dess ombud,
kan s6kanden foljaktligen inte fa det skydd som ges genom artikel 8.3 i férordning
nr 207/2009 och pa denna grund invinda mot registrering av det omtvistade varu-
mairket enbart i egenskap av innehavare av de dldre varumérkena.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedémning nir
den fann att villkoret i artikel 8.3 i férordning nr 207/2009, avseende forekomsten av
en ombudsrelation, inte var uppfyllt, vilket innebér att denna bestimmelse inte var
tillamplig. Talan kan foljaktligen inte bifallas savitt avser den forsta grunden. Det ar
hédrvid inte nédvéndigt att prova de argument som sokanden har anfort sévitt avser
ovriga villkor, bland annat angdende likheten mellan de varor som omfattas av de
motstdende varumaérkena.

3. Den tredje grunden: Asidosdttande av ritten att yttra sig och av artiklarna 63.2, 75
och 76 i forordning nr 207/2009

Parternas argument

Sokanden anser att Overklagandenidmnden é&sidosatte artikel 63.2 i forordning
nr 207/2009, eftersom ndmnden inte anmodade parterna i invindningsforfarandet
att inkomma med yttrande efter det att forfarandet hade aterupptagits till foljd av
att forstainstansritten fann att 2004 ars beslut skulle ogiltigférklaras. Sokanden har
dessutom gjort gillande att 6verklagandendmnden inte iakttog dess ritt att yttra sig
och dess ritt till forsvar, som skyddas genom artikel 75 i férordning nr 207/2009. For

II - 1659



76

77

78

DOM AV DEN 13.4.2011 — MAL T-262/09

det forsta bereddes sokanden inte tillfélle att yttra sig over forstainstansréttens dom
innan det nya beslutet antogs och for det andra gjorde 6verklagandendmnden enligt
sokanden inte nagon helhetsbedémning av argumenten och bevisningen.

Harmoniseringsbyran har bestritt s6kandens argument.

Tribunalens bedoémning

Denna grund kan delas upp i tre delar, ndmligen asidosittande av artikel 63.2, arti-
kel 75 respektive artikel 76 i férordning nr 207/20009.

Den tredje grundens forsta och andra del

Savitt avser den tredje grundens tva forsta delar, som kommer att provas tillsam-
mans, ska det papekas att sokandebolaget i huvudsak har gjort géllande att 6verkla-
gandendmnden &sidosatte dess ritt till forsvar och ritt att yttra sig genom att inte
innan den antog det angripna beslutet anmoda parterna i invindningsfoérfarandet att
inkomma med yttrande angdende forstainstansrittens dom. S6kandens argument
inom ramen for den andra delgrunden, det vill sdga att 6verklagandendmnden inte
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beaktade sokandens yttrande i tillricklig méan, kommer att provas i samband med
beddomningen det angripna beslutets motivering (se nedan punkterna 90-97).

— Huruvida parterna i invdndningsfoérfarandet hade rétt att yttra sig 6ver tolkningen
av forstainstansréttens dom

Enligt artikel 75 i férordning nr 207/2009 far harmoniseringsbyrans beslut endast
grunda sig pd omsténdigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver. I den-
na bestimmelse faststills, savitt avser gemenskapens varumérkesrétt, den allménna
principen om skydd for rétten till forsvar (forstainstansrittens dom av den 15 sep-
tember 2005 i mal T-320/03, Citicorp mot harmoniseringsbyran (LIVE RICHLY),
REG 2005, s. I1-3411, punkt 21). Enligt denna allménna princip i gemenskapsrétten
ska de personer som offentliga myndighetsbeslut &r riktade till ges tillfille att ved-
erborligen framfora sina synpunkter i de fall dessa beslut méarkbart paverkar deras
intressen (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i mal 17/74, Transocean Marine
Paint mot kommissionen, REG 1974, s. 1063, punkt 15, svensk specialutgava, volym 2,
s. 357, samt forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool
Logistik mot harmoniseringsbyrdn (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 21,
och i de ovannimnda malen LIVE RICHLY, punkt 22, och ARCOL, punkt 55).

Rétten att yttra sig omfattar samtliga faktiska och rittsliga omstdandigheter som ligger
till grund for ett beslut, men inte myndighetens slutliga stéllningstagande (forstain-
stansriattens dom av den 3 december 2003 i mal T-16/02, Audi mot harmoniserings-
byrédn (TDI), REG 2003, s. I1I-5167, punkt 75, och domen i det ovanndmnda mélet
ARCOL, punkt 55).

Det framgar inte av handlingarna fran forfarandet vid harmoniseringsbyran att par-
terna i invdndningsforfarandet anmodades att inkomma med yttrande 6ver forstain-
stansréittens dom efter det att drendet hade aterforvisats. Harmoniseringsbyran del-
gav dem endast, genom skrivelse av den 23 februari 2007, 6verklagandendmndernas
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presidiums beslut av den 16 februari 2007 om att tilldela fjarde 6verklagandendmnden
drendet med tillimpning av artikel 1d i kommissionens forordning (EG) nr 216/96 av
den 5 februari 1996 om processordningen for 6verklagandendmnderna vid harmoni-
seringsbyran (EGT L 28, s. 11), i dess lydelse enligt kommissionens férordning (EG)
nr 2082/2004 av den 6 december 2004 (EUT L 360, s. 8).

Sokanden och intervenienten begirde till foljd av delgivningen, genom skrivelse av
den 10 juni 2008 respektive den 25 november 2008, upplysningar angdende forfaran-
dets gang. Harmoniseringsbyran undertecknade mottagningsbevis for nimnda skri-
velser den 26 juni 2008 respektive den 1 december 2008 och informerade parterna i
invindningsforfarandet om att de hade skickats vidare till fjirde 6verklagandendmn-
den. Genom skrivelse av den 5 maj 2009 delgav harmoniseringsbyrén parterna i in-
vindningsforfarandet det angripna beslutet.

Varken i forordning nr 207/2009 eller i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95
av den 13 december 1995 om genomfoérande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1)
foreskrivs det ndgot sirskilt forfarande vid 6verklagandendmnderna for sédana fall da
tribunalen har ogiltigforklarat ett beslut och aterforvisat drendet till Gverklagande-
niamnderna. Overklagandenimnden ir saledes inte skyldig att pa nytt lita de berérda
parterna yttra sig. En sadan skyldighet kan enbart folja av den allménna principen
i gemenskapsritten om iakttagande av ritten till forsvar, som kommer till uttryck i
artikel 75 andra meningen i férordning nr 207/2009.

I motsats till vad sokanden har gjort gillande innebar artikel 75 andra meningen inte
pa ndgot sitt ett krav pa att sokanden, efter det att harmoniseringsbyran har aterupp-
tagit forfarandet till foljd av att tribunalen har ogiltigforklarat ett beslut fran 6verkla-
gandendmnden, pa nytt ska anmodas att inkomma med yttrande angdende de faktis-
ka och rittsliga omstiandigheter med avseende pé vilka sokanden redan har haft alla
mojligheter att yttra sig, ndmligen inom ramen for det tidigare skriftliga férfarandet.
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Akten i drendet Overtas i detta avseende i befintligt skick av fjarde Gverklagande-
ndmnden (se, for ett liknande resonemang, domstolens beslut av den 4 mars 2010
i mal C-193/09 P, Kaul mot harmoniseringsbyran, ej publicerat i rattsfallssamlingen,
punkt 60).

Det ér i forevarande mal utrett att sokanden i det forfarande som ledde till 2004 ars
beslut hade mojlighet att inkomma med yttrande 6ver alla aspekter av den invédnd-
ning som den hade framstillt enligt artikel 8.3 i forordning nr 207/2009, inbegripet
fragan om forekomsten av en ombudsrelation. Det f6ljer inte heller pa nigot sitt av
det angripna beslutet att fjdrde 6verklagandendmnden grundade sitt beslut pa andra
uppgifter om faktiska och rattsliga omstiandigheter én de som 6verklagandendmnden
hade tillgang till ndr den antog 2004 ars beslut (se, for ett liknande resonemang, be-
slutet i det ovanndmnda malet Kaul mot harmoniseringsbyréan, punkt 59).

Det ska dessutom erinras om att det angripna beslutet grundar sig pa faktiska och
rittsliga omsténdigheter som parterna i invindningsforfarandet i tillracklig man hade
mojlighet att yttra sig 6ver inom ramen for det administrativa forfarande som fore-
gick 2004 ars beslut.

Under dessa omstdndigheter kan det inte heller pastés att 6verklagandendmnden har
asidosatt artikel 63.2 i férordning nr 207/20009, i vilken det foéreskrivs att 6verklagan-
dendmnden vid behov ska anmoda parterna att avge yttrande 6ver skrivelser fran
overklagandendmnden eller inlaga fran annan part.
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Varken artikel 75 andra meningen, artikel 63.2 eller artikel 65.6 i forordning
nr 207/2009 innebér saledes att 6verklagandendmnden var skyldig att bereda sokan-
den tillfdlle att yttra sig over foljderna av forstainstansrittens dom (se, for ett lik-
nande resonemang, beslutet i det ovanndmnda malet Kaul mot harmoniseringsbyran,
punkt 62).

— Det angripna beslutets motivering

Savitt mer specifikt avser det argument som s6kanden har dberopat inom ramen for
den tredje grundens andra del, ndmligen att 6verklagandendmnden inte i tillrack-
lig man beaktade sokandens synpunkter, konstaterar tribunalen att sokanden genom
detta pastiende i sjélva verket har gjort géllande att det angripna beslutet var otill-
rackligt motiverat, eftersom dverklagandendmnden inte provade sokandens samtliga
argument.

Harmoniseringsbyrans beslut ska enligt artikel 75 forsta meningen i férordning
nr 207/2009 vara motiverade. Enligt réttspraxis har denna skyldighet samma inne-
bord som den som foreskrivs i artikel 253 EG och dess syfte ar dels att de som berors
dérav ska kunna fa kinnedom om skélen f6r den vidtagna étgirden, sé att de kan géra
gillande sina réttigheter, dels att unionsdomstolen ska kunna préva beslutets lagen-
lighet (se forstainstansréittens dom av den 28 april 2004 i de forenade malen T-124/02
och T-156/02, Sunrider mot harmoniseringsbyran — Vitakraft-Werke Wiithrmann
och Friesland Brands (VITATASTE och METABALANCE 44), REG 2004, s. I1-1149,
punkterna 72 och 73 och dér angiven réttspraxis).
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Det framgér av samma rittspraxis att bedomningen av om motiveringen av ett beslut
uppfyller dessa krav inte ska ske endast utifran beslutets ordalydelse utan éven utifran
sammanhanget och samtliga rittsregler pa det ifragavarande omradet (se domen i de
ovanndamnda férenade mélen VITATASTE och METABALANCE 44, punkt 73 och
dér angiven rittspraxis).

Det kan emellertid inte heller krévas att 6verklagandendmnderna ldmnar en uttom-
mande redogorelse for vart och ett av de resonemang som parterna fort. Motivering-
en kan séledes vara underforstddd, under forutséttning att motiveringen ger dem som
berors av beslutet mojlighet att fa kinnedom om skélen for 6verklagandendmndens
beslut och den behériga domstolen tillrackligt underlag for att utféra sin prévning
(se, analogt, domstolens dom av den 7 januari 2004 i de férenade malen C-204/00 P,
C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och C-219/00 P, Aalborg Portland
m.fl. mot kommissionen, REG 2004, s. I-123, punkt 372, och av den 8 februari 2007
i mél C-3/06 P, Groupe Danone mot kommissionen, REG 2007, s. I-1331, punkt 46).

Tribunalen finner att 6verklagandendmnden provade de argument och den bevisning
som parterna i invindningsférfarandet anforde i samband med det administrativa
forfarandet. Detta framgar av punkterna 19 och 22 i det angripna beslutet, vilka ror
fragan huruvida de varor som omfattas av de dldre varumirkena &r identiska eller av
liknande slag, av punkt 35 i beslutet, som avser de rittigheter som sokanden forvér-
vade i samband med 6vertagandet av tillgangarna i bolaget i Wyoming och, slutligen,
av punkterna 41-46 i beslutet, som ror fragan huruvida det forelag en ombudsrela-
tion mellan parterna i invindningsférfarandet. Overklagandenimnden fann narmare
bestdmt i punkterna 41 och 42 i det angripna beslutet att sékanden var skyldig att
aberopa och, i forekommande fall, styrka de faktiska omstédndigheter med hjilp av
vilka det kunde faststéllas att det forelag en relation av samma typ som den som fo-
religger mellan ett uppdragsgivarbolag och dess ombud, savil mellan intervenienten
och bolaget i Wyoming till och med i augusti 1996 som mellan intervenienten och
sOkanden sjalv fran och med augusti 1996 till och med sommaren 1997 eller — se-
nast — till och med september 1997. Enligt 6verklagandendmnden hade sokanden
inte uppfyllt denna skyldighet.
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Overklagandenimnden antog saledes inte det angripna beslutet i strid med sin mo-
tiveringsskyldighet nér den forst bedomde hallbarheten i sokandens argument och
virdet av den bevisning som sokanden hade anfort till stod for sina argument i syfte
att styrka forekomsten av en ombudsrelation mellan parterna i invindningsforfaran-
det och darefter underkénde dem.

Det kan vidare konstateras att sokanden inte pa nagot sétt har preciserat vilka argu-
ment som den menar att dverklagandendmnden inte beaktade i det angripna beslutet.

Hirav foljer att 6verklagandendmnden enligt den réttspraxis som ndmnts ovan i
punkt 93 inte har asidosatt sin motiveringsskyldighet. Talan kan séaledes inte bifallas
savitt avser den tredje grundens tva forsta delar.

Den tredje grundens tredje del

Enligt artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 ska harmoniseringsbyran vid forfaranden
infor denna utan sérskilt yrkande prova sakforhéallandena; dock ska i d&renden om re-
lativa registreringshinder provningen vara begrénsad till vad parterna aberopat och
yrkat. I artikel 76.2 i samma férordning foreskrivs att harmoniseringsbyran inte be-
hover beakta omstandigheter eller bevis som part inte aberopat eller ingett i ratt tid.

Harvid ska det papekas att sokanden inte har anfort nagot sérskilt argument som kan
hénforas till ett asidosdttande av artikel 76 i férordning nr 207/2009.
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Enligt artikel 21 forsta stycket i stadgan for Europeiska unionens domstol, som r till-
lamplig pa forfarandet vid tribunalen enligt artikel 53 forsta stycket i samma stadga
och enligt artikel 44.1 c i tribunalens rittegangsregler, ska en ansékan innehalla upp-
gifter om foremalet for talan samt en kortfattad framstéllning av grunderna for denna.
Dessa uppgifter ska vara sa klara och precisa att svaranden kan forbereda sitt forsvar
och tribunalen kan préva talan, i forekommande fall utan att ha tillgdng till andra
uppgifter. I syfte att sikerstilla rittssiakerheten och en god rittskipning kan en talan
endast tas upp till sakprévning om de vésentliga, faktiska och rittsliga, omstiandighe-
ter som talan grundas p4, dtminstone kort men pa ett konsekvent och begripligt sitt,
framgar av innehallet i sjdlva ansokan (forstainstansrittens beslut av den 28 april 1993
i mél T-85/92, De Hoe mot kommissionen, REG 1993, s. I1-523, punkt 20, och av den
21 maj 1999 i mal T-154/98, Asia Motor France m.fl. mot kommissionen, REG 1999,
s. [I-1703, punkt 49, forstainstansrittens dom av den 15 juni 1999 i mal T-277/97,
Ismeri Europa mot revisionsritten, REG 1999, s. I1-1825, punkterna 28 och 29).

Eftersom sokanden har gjort géllande att dverklagandendmnden har asidosatt arti-
kel 76 i forordning nr 207/2009 i storsta allménhet utan att dirvid anféra nagra kon-
kreta argument, ska talan avvisas sévitt avser den tredje grundens tredje del.

Aven om det antas att nimnda delgrund kan tolkas pa sa sitt att sékanden har gjort
gillande att det angripna beslutet inte grundade sig pa faktiska och réttsliga omstén-
digheter som aberopats av parterna i invindningsforfarandet, i den del 6verklagan-
dendmnden i ndimnda beslut fann att det inte foreldg nagon sddan ombudsforbin-
delse som krévs enligt artikel 8.3 i forordning nr 207/2009, finner tribunalen att talan
inte kan bifallas savitt avser denna delgrund, med hénsyn till de 6vervdganden som
namnts i samband med grunden avseende asidoséttande av artikel 75 andra mening-
en i samma férordning.

Sésom tribunalen konstaterat i samband med prévningen av den andra grunden av-
seende asidosittande av artikel 65.6 i forordning nr 207/2009 (se ovan punkterna 42—
50), gjorde overklagandendmnden dessutom en riktig bedomning nér den fann att
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forstainstansritten i sin dom inte hade uttalat sig om huruvida det foreldg en sddan
ombudsrelation mellan parterna i invéindningsforfarandet som motiverar tillaimp-
ningen av artikel 8.3 i samma férordning. Overklagandenimnden gjorde ocksa ritt
nér den gjorde en helhetsbedomning av villkoren i ndmnda bestiammelse.

Det ska dessutom péapekas att 6verklagandendmnden inte hénvisade till nagra nya
registreringshinder, utan grundade sin beddmning pa det relativa registreringshinder
som hade aberopats av sokanden, ndmligen asidoséttande av artikel 8.3 i férordning
nr 207/2009. Parterna i invindningsforfarandet yttrade sig i tillrdcklig utstrackning
angaende tillimpningen av denna bestimmelse i samband med det administrativa
forfarande som foregick 2004 ars beslut, och det saknades darfor anledning att pa nytt
lata dem yttra sig angdende de omsténdigheter som lag till grund f6r bedémningen i
det angripna beslutet. Overklagandenimnden antog siledes inte det angripna beslu-
tet i strid med artikel 76 i férordning nr 207/2009.

Mot bakgrund av det ovan anfoérda kan talan inte bifallas savitt avser den tredje grun-
den. Talan ska saledes ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rit-
tegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten
har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom s6-

kanden har tappat mélet, ska harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden
bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (attonde avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Safariland LLC ska bira sina riattegangskostnader och ersitta de rittegangs-
kostnader som fororsakats Byran for harmonisering inom den inre markna-
den (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) och DEF-
TEC Defense Technology GmbH.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 13 april 2011.

Underskrifter
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