PEPSICO MOT HARMONISERINGSBYRAN — INTERSNACK KNABBER-GEBACK (RUFFLES)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 21 april 2005 *

I mal T-269/02,

PepsiCo, Inc,, Purchase, New York (Férenta staterna), foretritt av advokaten
E. Armijo Chavarri,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering av den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyréan), inledningsvis foretridd av J. Novais Gongalves
och J. Crespo Carrillo, dérefter av A. von Miihlendahl och J. Novais Gongalves,
samtliga i egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegdngssprik: engelska.
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i vilket den andra parten i forfarandet infér overklagandenimnden vid harmoni-
seringsbyrén, intervenient vid forstainstansritten, var

Intersnack Knabber-Gebick GmbH & Co. KG, tidigare Convent Knabber-Gebick
GmbH & Co. KG, Kéln (Tyskland), foretritt av advokaten M. Schaeffer,

angiende en talan mot det beslut som fattats av forsta éverklagandendmnden vid
harmoniseringsbyran av den 10 juni 2002 i drende R 114/2000-1 betriffande ett
invindningsférfarande mellan PepsiCo, Inc. och Intersnack Knabber-Gebéck GmbH
& Co. KG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen),

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren J. Palacio Gonzilez,

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter att forhandling hallits den
16 december 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund

Den 1 april 1996 ingav PepsiCo, Inc. en ansékan om registrering av gemenskaps-
varumérke till Byran for harmonisering av den inre marknaden (varumdrken,
ménster och modeller) (harmoniseringsbyran) enligt radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgiva, omréde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det varumirke som registreringsansékan avser dr ordmérket RUFFLES.

De varor som registreringsansékan avser ingar i klasserna 29 och 30 i
Niceoverenskommelsen om internationell Klassificering av varor och tjinster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivningar:

— Klass 29: "Kétt, fisk, fjiderfi och vilt; kottextrakt; konserverade torkade och
tillagade frukter och gronsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; dgg, mjolk och
mjolkprodukter; #tliga oljor och fetter.”
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— Klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjol
och niringspreparat tillverkade av spannmal; bréd, konditorivaror och godsalker,
glass, honung, sirap; jist, bakpulver; salt, senap; vindger, saser (smaktillsatser);
kryddor; is.”

Den 22 december 1997 offentliggjordes ansdkan om varumdrkesregistrering i
Bulletinen for gemenskapsvarumdrken.

Den 23 mars 1998 framstillde intervenienten Intersnack Knabber-Gebéck GmbH &
Co. KG (tidigare Convent Knabber-Gebick GmbH & Co. KG), med stod av artikel
42.1 i férordning nr 40/94, en invindning mot att varumarket skulle registreras. -

Den grund som aberopades till stéd for invindningen var att det fanns en
forvixlingsrisk, i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, mellan
det begirda varumdrket, i den del ansdkan om nimnda varumérke avser "torkade
gronsaker” (klass 29) och “preparat tillverkade av spannmél, konditorivaror och
godsaker” (klass 30), och det #ldre nationella varumérket RIFFELS, som &r
registrerat i Tyskland av intervenienten, i den del detta &ldre varumirke avser
”potatischips”.

Genom beslut av den 23 november 1999 biféll invindningsenheten invindningen i
den del den avsag "torkade gronsaker” och ” konditorivaror och godsaker”, med
motiveringen att det mot bakgrund av att de motstiende kannetecknen avsig delvis
identiska och liknande varor och mot bakgrund av nimnda kinneteckens likhet
fanns en risk for forvaxling mellan de tva varumérkena. Invéndningsenheten avslog
emellertid invindningen i den del den avsag "preparat tillverkade av spannmal”.

II - 1346



10

11

PEPSICO MOT HARMONISERINGSBYRAN — INTERSNACK KNABBER-GEBACK (RUFFLES)

Den 24 januari 2000 dverklagade stkanden, i enlighet med artikel 59 i férordning
nr 40/94, invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran. Den 23 juni 2000
lamnade sokanden in en skrivelse med grunderna for talan.

Den 2 maj 2001 limnade intervenienten in ett yttrande &ver s6kandens talan, vilket
delgavs sékanden for kinnedom genom harmoniseringsbyrans skrivelse av den
4 maj 2001.

Sékanden begirde genom skrivelse av den 13 juni 2001 att 6verklagandenimnden i
enlighet med artikel 61.2 i forordning nr 40/94 skulle anmoda sékanden att avge
dnnu ett yttrande.

Overklagandenimnden avslog denna begiiran genom skrivelse av den 27 juni 2001,

Férsta 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyran avslog éverklagandet genom
beslut av den 10 juni 2002, vilket delgavs sékanden den 24 juni 2002 (nedan kallat
det ifrdgasatta beslutet). Efter det att éverklagandensimnden konstaterat att talan
endast grundades pé pastdendet att sokanden, i Tyskland, var innehavare av en dldre
rtt dn intervenientens, fann den att detta pastaende inte var sdant att det kunde
medféra éndring av invindningsenhetens beslut. Denna #ldre nationella registrering
ansdgs ndmligen sakna betydelse fér utgdngen av invindningsforfarandet, och
sokanden hade i vilket fall som helst inte styrkt registreringen (punkterna 17-21 i
det ifragasatta beslutet),
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Forfarandet och parternas yrkanden

Sékanden har, genom ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli
den 2 september 2002 viickt forevarande talan.

Intervenienten och harmoniseringsbyran ingav sina svarsskrivelser den 23 respektive
den 31 januari 2003. Intervenienten ingav den 27 januari 2003 vissa handlingar som
kompletteringar till sin svarsskrivelse.

Genom skrivelse av den 5 mars 2003 begirde sokanden, i enlighet med artikel 135.2 i
forstainstansriittens rittegingsregler, att forstainstansritten skulle ge bolaget
tillstand att inlimna en replik. S6kanden begirde dessutom att forstainstansrétten
skulle fatta beslut avseende en begiran, som sbkanden péastod sig ha framf6rt
tidigare, namligen att den tyska juristbyrdn Lovells skulle avfatta ett utlitande
avseende det tyska varumirke som sokanden gor ansprék pa.

Férstainstansrétten avslog, genom skrivelse av den 22 april 2004, dessa tva yrkanden
och erinrade, vad betréffar det andra yrkandet, om att det ankommer pé sokanden
att ligga fram de bevis som den vill &beropa, enligt de bestimmelser och inom de
tidsfrister som anges i rittegangsreglerna.

Genom skrivelse av den 30 april 2004 inlimnade s6kanden till forstainstansréttens
kansli ett utldtande frén byrdn Lovells, daterat samma dag, vilket lades till akten.
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Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansriitten skall ogilla talan,

Riittslig bedomning

Sokanden har dberopat tre grunder till stod for sin talan om ogiltigforklaring,
Genom den forsta grunden, som rér asidosittande av ritten till forsvar, har
sokanden gjort gillande att éverklagandenimnden inte gav sdkanden mojlighet att
styrka forekomsten av dess #ldre tyska varumirke RUFFLES. Genom den andra
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grunden, som ror asidosittande av dispositionsprincipen, har sdkanden gjort
gillande att 6verklagandenimnden inte har tagit hénsyn till detta varumirke, vars
existens, mot bakgrund av de bevis som lagts fram och med hénsyn till att
intervenienten inte bestritt att varumirket finns, utgor ett ostridigt faktum i tvisten
vid harmoniseringsbyran. Genom den tredje grunden, som ror dsidosittande av
principerna om parallellitet och likvirdighet mellan gemenskapsvarumérken och
nationella varumirken, har sékanden i huvudsak gjort géllande att redan det faktum
att sokandens #ldre tyska varumirke RUFFLES finns borde ha lett till att
invéindningen avslogs.

Det framgar att sokanden infor harmoniseringsbyran endast bestridde invéindningen
genom att aberopa det tyska varumirket RUFFLES, som bolaget péstod sig vara
innehavare av och som pastods vara dldre #n intervenientens varumirke.
Forekomsten av detta varumirke var, enligt sokanden, i sig tillréckligt for att avsla
invindningen.

Sokanden &beropade siledes inte under nigot skede av forfarandet infér harmoni-
seringsbyran det faktum att bolaget anvénde sig av detta pastadda mirke i syfte att
styrka att detta varumérke och intervenientens varumirke faktisk anvéinds parallellt,
vilket hade kunnat utgéra en visentlig omstindighet vid den sjilvstindiga
bedomning av risken for att forvixla det begirda gemenskapsvarumirket med
intervenientens varumirke som harmoniseringsbyrdn skall gora i enlighet med
férordning nr 40/94. ‘

Sékanden har inte heller pastatt, och annu mindre styrkt, att bolaget pé grundval av
sitt aldre tyska varumirke har utverkat en ogiltigforklaring av intervenientens
varumirke vid de behoriga nationella myndigheterna, den har inte ens pastétt att
sokanden har inlett ett forfarande i detta syfte. :

™

Forstainstansritten papekar i détta sammanhang att invdndningen, oavsett om
s6kanden infor harmoniseringsbyran hade lagt fram bevis for att dess pastddda éldre
tyska varumirke finns, inte hade kunnat avslas enbart pa denna grund. Sokanden
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hade varit tvungen att #ven styrka att bolaget fatt intervenientens varumirke
ogiltigforklarat av de behoriga nationella myndigheterna.

Giltigheten av ett nationellt varumirke, i forekommande fall intervenientens
varumarke, kan nidmligen inte bestridas inom ramen for ett registreringsférfarande
fér ett gemenskapsvarumdirke utan endast inom ramen for ett ogiltighetsférfarande
som inletts i den berérda medlemsstaten (férstainstansrittens dom av
den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran
- Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 1I-4335, punkt 55). Aven om det
ankommer pa harmoniseringsbyran att, pa grundval av de bevis som det aligger den
som framstillt invéindningen att ligga fram, kontrollera huruvida det nationella
varuméirke som &beropats till stéd for invindningen finns, har den inte behérighet
att prova en tvist mellan detta varumérke och ett annat nationellt varumirke, vilket
ar en tvist som endast de nationella myndigheterna har behérighet att prova.

Overklagandenémnden har siledes, i punkt 17 i det ifrdgasatta beslutet, pdpekat att
“frdgan huruvida en nationell registrering har foretride framfor en annan i en
medlemsstat kan inte paverka ett invéindningsforfarande infér harmoniseringsbyran,
om det inte liggs fram bevis for att den som ansdker om registrering av ett
gemenskapsvarumirke har yrkat att intervenientens registrering skall ogiltigforkia-
ras”.

I motsats till vad s6kanden har gjort gillande #r det varken absurt eller onormalt att
harmoniseringsbyran bifaller en invindning pa grund av ett #ldre nationellt
varumdirke, dven om den som ansékt om gemenskapsvarumirket har aberopat ett
dnnu éldre nationellt varumirke, om giltigheten av det varumirke som innehas av
den som framstillt invéndningen inte har bestritts vid de behériga nationella
myndigheterna. Denna 16sning respekterar tvirtom fordelningen av behorighet
mellan harmoniseringsbyrén och dessa nationella myndigheter.
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Sokanden har aberopat andra argument., Harmoniseringsbyréns stillningstagande
leder till den absurda situationen att ett avslag p& sokandens ansbkan om
registrering av gemenskapsvarumirket RUFFLES endast forhindrar att denna
ansokan omvandlas till en ansdkan om registrering av ett nationellt varumérke i
Tyskland, det land dér bolaget innehar en registrering som medger att det kan sélja
produkterna i fraga under detta varumérke. Det &r vidare onormalt att sokanden
vigras det skydd som gemenskapsvarumirket medfor om sékanden, i praktiken, kan
uppna samma skydd tack vare nationella registreringar. Dessa tvd argument bygger
pa den inte fastslagna premissen att sokanden faktiskt har rétt att sélja sina
produkter i Tyskland under varumérket RUFFLES. Det har emellertid inte styrkts att
intervenienten, med stéd av sitt varumérke RIFFELS, saknar mojlighet att bestrida
denna ritt. -

Vad betriffar sokandens hinvisning till det beslut som fattades av forsta
dverklagandenamnden vid harmoniseringsbyran den 12 september 2000
(arende R 415/1999-1), anggende ett invindningsforfarande, kan det papekas att
lagenligheten av de beslut som fattas av éverklagandenimnderna skall beddmas
enbart pa grundval av forordning nr 40/94, sdsom den tolkats av gemenskapsdom-
stolarna, och inte mot bakgrund av éverklagandendmndernas tidigare beslutspraxis
(forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mél T-106/00, Streamserve mot
harmoniseringsbyrin (STREAMSERVE), REG 2002, s. 1I-723, punkt 66, och av
den 9 oktober 2002 i mal T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyran (En
glasskivas yta), REG 2002, s. 11-3887, punkt 35). Denna hénvisning saknar saledes
betydelse. Den rér i vilket fall som helst en helt annan situation &n den forevarande. I
arende R 415/1999-1 hade den som ansokte om registrering av gemenskapsvaru-
miirket inte bara — som i forevarande fall — &beropat innehavet av ett dldre
nationellt varumirke, utan &ven styrkt sitt innehav av det dldre varumérket samt
styrkt att detta faktiskt och utan problem anvéndes parallelit pd det nationella
omradet med det varumirke som innehades av den som framstillt invindningen.
Det var bland annat av detta skil som &verklagandendmnden fann att det inte
forelag nagon forvixlingsrisk och avslog invindningen (punkt 22 i det ovanndmnda
beslutet, som fattades av forsta 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyrén
den 12 september 2000). Det hade under sidana omstindigheter faktiskt varit
problematiskt att bifalla invéindningen och att saledes végra gemenskapsskydd,
medan den som ansbkte om varumirket hade méjlighet att erhélla samma skydd,
inom Europeiska unionen, genom nationella forfaranden (se punkt 21 i beslutet, nist
sista meningen). Forevarande mal dr helt annorlunda i och med att det, mot
bakgrund av att den osikerhet som foreligger med avseende pa genomslagskraften
av det tyska varumirke som sékanden har aberopat, inte har faststéllts att denna
sistnaimnda kunde erhalla ett lika vidstrickt skydd genom nationella forfaranden
som det som foljer av en gemenskapregistrering.

II - 1352



31

32

33

PEPSICO MOT HARMONISERINGSBYRAN — INTERSNACK KNABBER-GEBACK (RUFFLES)

Slutligen &r artikel 106 i férordning nr 40/94, i motsats till vad sékanden har gjort
gillande, inte analogt tillimplig i forevarande fall. Denna bestimmelse ror némligen
ratten att véicka talan vid de nationella myndigheterna, i enlighet med medlems-
staternas lagstiftning, om intrang i ldre réttigheter mot anviindningen av ett yngre
gemenskapsvarumirke. I forevarande mal har sokanden emellertid inte infor de
behériga tyska myndigheterna vidtagit rittsliga atgirder mot anvindningen i
Tyskland av ett gemenskapsvarumérke som gor intrang i en #ldre rétt, utan infor
harmoniseringsbyrén bestritt giltigheten av ett tyskt varumirke, det varumirke som
innehas av den som framstillt invéindningen. Det finns saledes ingen &verens-
stimmelse mellan den forevarande situationen och den som artikel 106 i forordning
nr 40/94 giller. Dessutom, som redan har sagts, ir det endast de tyska
myndigheterna som #r behériga att, i enlighet med tysk ritt, préva ovannimnda
bestridande.

Hiérav foljer att talan inte kan vinna bifall pa den tredje grunden for ogiltigforklaring,
enligt vilken 6verklagandenéimnden har &sidosatt principerna om parallellitet och
likvirdighet mellan nationella varumérken och gemenskapsvarumirken.

Genom den andra och den tredje grunden for ogiltigforklaring, vilka avser ett
asidosdttande av ritten till forsvar respektive ett sidosittande av dispositions-
principen, har sdkanden gjort gillande att harmoniseringsbyran, pa ett inkonsekvent
sitt, inte gett sokanden mojlighet att styrka sitt innehav av det #ldre tyska
varumirket och inte tagit hinsyn till detta varumérke, vars existens var ostridig i
tvisten infér harmoniseringsbyran. Det skall emellertid konstateras att ingen av
dessa tv grunder, dven om de skulle vara befogade, kan medfora att det ifrigasatta
beslutet ogiltigforklaras. Som angetts ovan och som éverklagandenimnden angett i
punkt 17 i det ifrdgasatta beslutet riicker det inte att det tyska varumirke som
s6kanden dberopat finns for att invindningen skall avslas, utan det krévs dven att det
styrks att det varumirke som &beropats som hinder for registrering har
ogiltigforklarats. Det framgér emellertid att sékanden, infor harmoniseringsbyran,
endast aberopat sitt innehav av det pastidda tyska varumirket.
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Hirav foljer att talan inte kan bifallas p& den andra och den tredje grunden for
ogiltigférklaring.

Forstainstansritten finner slutligen att intyget om registrering av sokandens dldre
tyska varumirke och utlitandet frin den tyska juristbyran Lovells angdende detta
varumérkes genomslagskraft i forhallande till intervenientens varumérke, handlingar
som bada har lagts fram for forstainstansrétten av sokanden, skall avvisas. Enligt fast
rittspraxis syftar en talan som vicks vid forstainstansritten ndmligen till att
lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut skall prévas i den mening som
avses i artikel 63 i forordning nr 40/94. Omstindigheter som har aberopats vid
forstainstansritten men som inte tidigare har anforts vid organen vid harmoniser-
ingsbyrdn kan emellertid endast paverka lageniigheten av ett sddant beslut om
harmoniseringsbyran borde ha beaktat dem pé eget initiativ. Enligt artikel 74.1 in
fine i samma férordning skall harmoniseringsbyrdns provning i ett forfarande som
avser grunderna for avslag p& en registreringsanskan vara begrinsad till vad
parterna har aberopat och yrkat. Hérav foljer att harmoniseringsbyrén inte pa eget
initiativ skall beakta omstindigheter som parterna inte har &beropat. S&dana
omstindigheter kan saledes inte paverka lagenligheten av ett beslut som fattats av
overklagandenimnden (senast, forstainstansrittens dom av den 13 juli 2004 i
mal T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyran — Grotto (GAS STATION),
REG 2004, s. 11-2939, punkt 13). o

Av ovanstiende framgar att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att
sékanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Enligt artikel 87.4 i rittegéingsreglerna och mot bakgrund av att intervenienten inte
framstillt ndgot yrkande med avseende pa rittegingskostnaderna, skall denne béra
sin rattegdngskostnad.

P& dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall bira sin rittegingskostnad och ersitta Byrans for
bharmonisering av den inre marknaden (varumiirken, monster och
modeller) rittegangskostnad.,

3) Intervenienten skall biira sin riittegdngskostnad.

Vilaras Dehousse Svaby

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 21 april 2005,

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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