DOM AV DEN 16.9.2004 — MAL T-342/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 16 september 2004

I mal T-342/02,

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., Santa Monica, Kalifornien (Amerikas forenta
stater), foretriitt av advokaterna F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse och D.
Moreau,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Laitinen och D. Botis, bada i
egenskap av ombud, :

svarande,
den andra parten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd var

Moser Grupo Media, SL, Santa Eulalia del Rio (Spanien),

angdende en talan mot ett beslut fattat av harmoniseringsbyréns tredje over-
klagandenidmnd den 5 september 2002 (drende R 437/2001-3), om avvisning av
overklagande av invindningsenhetens beslut i ett invindningsforfarande mellan
Moser Grupo Media, SL, och Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.,

* Rittegangssprak: engelska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,
justitiesekreterare: ], Plingers, byradirektor,

med beaktande av den ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
8 november 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens kansli den
7 maj 2003,

efter forhandlingen den 28 april 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 7 november 1996 ingav Moser Grupo Media, SL, med stod av ridets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en
ans6kan om registrering av ett gemenskapsvarumérke till Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumérken, ménster, modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyran).
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»  Varumirkesansokan avsdg det nedan angivna figurmérket

s De varor och tjinster som avsigs med registreringsansdkan omfattas av klasserna 9,
16, 38, 39 och 41 i Nicetverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjinster vid registrering av varumirken av den 15 juni 1957, med dndringar och
tillagg, och motsvarar for varje klass foljande beskrivning:

— ”Exponerad film; kompaktskivor, (audio-video); kinematografiska, optiska och
fotografiska apparater och instrument”, som omfattas av klass 9,

— "Tidskrifter, fotografier, affischer, trycksaker och publikationer”, som omfattas
av kiass 16,

— "Televisions- och radiosindning”, som omfattas av klass 38,

— "Distribution av alla typer av publikationer, videoband och filmer”, som omfattas
av klass 39,
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— "Filmproduktionstjinster; videofilmproduktion; tjinster utforda at foretag som
hyr ut videoband och kinematografiska filmer; produktion av radio- och
televisionsprogram; tjanster utférda av filmstudior”, som omfattas av klass 41,

Den 9 mars 1998 offentliggjordes varumérkesansékan i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 16/1998.

Den 9 juni 1998 framstillde Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (nedan kallat
sokanden) med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 en invindning mot
registreringen av detta gemenskapsvarumérke med avseende pa alla varor och
tjanster som avsdgs i anstkan. Invindningen grundades pa det ildre nationella
varumiérket MGM som registrerats i Danmark (klasserna 9, 16 och 41), i Finland
(Klasserna 9 och 41), i Frankrike (klasserna 9, 15, 16, 35, 38 och 41), i Tyskland
(Kklass 9), i Italien (klasserna 9, 15, 16, 35, 38 och 41), i Portugal (klass 9), i Spanien
(klass 9), i Sverige (klas. 9), i Benelux (klasserna 9, 15, 16, 20 och 41), i Grekland
(klasserna 9, 15 och 16), i Férenade kungariket (klasserna 9, 35 och 41), i Osterrike
(klasserna 9, 16 och 41) och pa ansékan om gemenskapsvarumirke nr 141820,
ingiven den 1 april 1996 med avseende pd varor och tjinster som omfattas av
klasserna 9, 38 och 41,

Genom beslut av den 19 februari 2001 (nedan kallat invindningsenhetens beslut)
biféll invéindningsenheten inviindningen med avseende pa samtliga berdrda varor
och tjanster. Vid handliggningen av drendet beaktade inviindningsenheten inte vissa
dldre nationella varumérken, nimligen de rttigheter som gjorts gillande i Osterrike,
Grekland och Forenade kungariket. Inviindningsenheten beaktade inte heller
ansbkan om gemenskapsvarumirke. De ovannimnda nationella varumirkena
beaktades inte av foljande skil. For det forsta framgick av den handling som
ingivits i syfte att styrka att en nationell varumérkesregistrering erhallits i Osterrike
att Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp., och inte sékanden, var innehavare av den
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ifrigavarande rattigheten. For det andra var Overséttningen i samband med
registreringen i Grekland varken korrekt eller tillricklig och godkéndes dérfor inte.
For det tredje grundades bevisningen for nationella registreringar i Forenade
kungariket endast pa uppgifter som hirrorde ur en privat databas och bevisningen
var dérfor otillracklig, '

Inviindningsenhetens beslut grundades pa risken for forvixling i den mening som
avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94. I beslutet angavs att, eftersom den
invindning som gjorts med stod av den ovannimnda bestimmelsen godtagits,
anledning saknades att bedéma de argument som vilade pa andra invindnings-
grunder i enlighet med artikel 8.4 och 8.5.

Den 4 april 2001 éverklagade sokanden invindningsenhetens beslut hos harmoni-
seringsbyran i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94. Sékanden gjorde
gillande att invindningsenheten borde ha beaktat dldre nationella rittigheter i
Osterrike, Grekland och Férenade kungariket samt ansékan om gemenskapsvaru-
mirke och ha avslagit ansékan om gemenskapsvarumiirke med avseende pd hela
Europeiska unionen for att forhindra att anstkan om gemenskapsvarumirke
omvandlades till en ansékan om nationellt varumérke i enlighet med artikel 108 i
forordning nr 40/94.

I beslut av den 5 september 2002 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet) avvisade
tredje 6verklagandenimnden 6verklagandet med hénsyn till att invindningsenheten
bifallit sokandens yrkanden i den mening som avses i artikel 58 i forordning
nr 40/94. Skanden hade varken underforstatt eller uttryckligen begirt att ett beslut
skulle fattas for att hindra Moser Grupo Media, SL att omvandla ansékan om
gemenskapsvarumirke till en ansokan om nationellt varumirke. Vidare var i
enlighet med artikel 42 i forordning nr 40/94 syftet med invindningsforfarandet inte
att [6sa motsittningar mellan varumirken pé nationell niva, utan att utgora hinder
for att ett gemenskapsvarumirke registreras som stér i strid med &ldre réttigheter.
Enligt 6verklagandenimnden star en skyldighet att bedéma en invindning utdver
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vad giller registrering av ett gemenskapsvarumirke i strid med den grundldggande
funktionen hos invindningsforfarandet och med processekonomiska principer.

Ordmirket MGM registrerades som gemenskapsvarumirke for sékanden den
7 oktober 2002,

Forfarandet och parternas yrkanden

Genom ans6kan som inkom till férstainstansrittens kansli den 8 november 2002 har
sbkanden vickt forevarande talan.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

~— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet,

— faststilla invindningsenhetens beslut i den del denna bifallit invindningen med
avseende pa samtliga varor och tjinster som avses i ansékan fran Moser Grupo
Media, SL, och avsld registreringsanstkan i dess helhet pi grundval av de
nationella varumérkesregistreringarna av MGM,
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— delvis ogiltigférklara invindningsenhetens beslut, i forsta hand pé grund av att
stkandens ansékan om registrering av gemenskapsvarumirke inte beaktats i
detta beslut och i andra hand pa grund av att #ldre nationella varumérkesre-
gistreringar i Osterrike, Grekland och Forenade kungariket inte beaktats i detta
beslut,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersiitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansratten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Riittslig bedomning

Sékanden har i sak aberopat en enda grund avseende &sidosdttande av
artiklarna 42.1 a, 8.2 och 58 i forordning nr 40/94.

Parternas argument

Sokanden anser att dverklagandendmnden har gjort sig skyldig till ett fel nir den
fann att invindningsenhetens beslut inte gick sokanden emot. Sokanden har betonat
att invindningsenheten inte bifoll sokandens yrkanden nir den nekade sdkanden att
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gora en fordjupad bedémning av drendet. S6kanden har hirvid hivdat att, eftersom
inviindningsenheten inte beaktade de #ldre varumdirkesrittigheterna i Osterrike,
Grekland och Foérenade kungariket och inte heller sékandens ansékan om
gemenskapsvarumirke som var under handliggning vid den tiden, kunde Moser
Grupo Media, SL dnda omvandla ansékan om gemenskapsvarumarke till en ansékan
om nationellt varumérke i enlighet med artikel 108 i férordning nr 40/94 i de
medlemsstater med avseende pa vilka invindningsenheten inte avslagit ansékan om
gemenskapsvarumirke pa grund av sdkandens éldre rittigheter. Denna mojlighet
hade varit utesluten om invéindningsenheten, sisom den bort, hade grundat sitt
beslut p antingen sokandens samtliga dldre rittigheter eller pa sbkandens ansékan
om gemenskapsvarumirke. De skil som ligger till grund for invindningsenhetens
beslut utgér dérfor en begrinsning av avslaget pa ansokan fran Moser Grupo Media,
SL.

Betriffande pastaendet att sokanden inte uttryckligen begirt att avslaget skulle vara
s& omfattande som mdjligt har s6kanden gjort gillande att en sidan begiran inte &r
nddvindig och inte heller fordras enligt férordning nr 40/94. Sékanden anser att
dennes begiran syftade till att ansékan om gemenskapsvarumirke skulle avslas i s&
stor omfattning som mdjligt, eftersom sokanden i enlighet med artikel 8.2 i
forordning nr 40/94 grundade sin invindning pa ett flertal #ldre nationella
rittigheter och pa sin ansdkan om gemenskapsvarumdrke,

Stkanden har hivdat att invéindningsenheten med tillimpning av regel 20.6 i
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomfbrande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke
(EGT L 303, s. 1) borde ha férklarat invindningsforfarandet vilande till dess att
slutligt beslut fattats i friga om registrering av MGM som gemenskapsvarumirke
och dérefter ha grundat sitt beslut pa det registrerade varumérket,

Invindningsenhetens beslut att inte beakta de dldre nationella rittigheterna i
Osterrike, Grekland och Férenade kungariket saknar i 6vrigt giltiga skil.
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Bevisningen for registreringen av varuméirket MGM i Osterrike har avvisats,
eftersom den forebringats i namn av Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp. och inte i
sékandens namn. Det ar emellertid fraiga om samma juridiska person. S6kanden har
i detta avseende hanvisat till en forteckning 6ver sina filialer och systerforetag, vilken
iterfinns i bilaga 6 till ansokan.

Sékanden har gjort gillande att registreringen av det grekiska varumdrket inte
beaktats, eftersom det nummer som anges i éversittningen inte dr detsamma som i
registreringsbeviset. Det #r friga om ett missforstind, eftersom det ifragasatta
numret inte ens nimns i den dversittning som bifogades de forsta yttrandena till
stod for invindningen.

Varumirkena i Forenade kungariket beaktades slutligen inte, eftersom de ingivna
handlingarna var kopior som hirrérde frdn privata databaser. De handlingar som
sékandens advokater ingav den 20 februari 2000 sedan harmoniseringsbyrn begirt
kompletterande upplysningar (fornyelsebevis), hrrérde emellertid fran databasen
hos Forenade kungarikets patentmyndighet och godtas hos lokala varuméirkesmyn-
digheter.

Med avseende pa argumentet att invindningsférfarandet inte syftar till att 16sa
motsittningar mellan varumérken pa nationell niva, har 6verklagandenimnden inte
tagit den omstindigheten i beaktande att omvandlingsforfarandet foljer av forord-
ning nr 40/94 i sig och i synnerhet av artikel 108 i denna.

Detta #r skalet till varfér verklagandenimnden och invindningsenheten borde ha
beaktat méjligheten for Moser Grupo Media, SL, att dndra ansbkan om
gemenskapsvarumirke till en nationell varumirkesanstkan och till att de borde
ha grundat sina beslut att avsla varumirkesansokan pa samtliga aberopade dldre
varumirken och pa sékandens gemenskapsvarumarke. ‘
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Stkanden har tillagt att, eftersom varumirket MGM slutligen registrerades den
7 oktober 2002, forfarandet skall aterupptas och forstainstansritten kan beakta
registreringen. Eftersom invindningsenheten, enligt sékandens mening med fog,
funnit att forvixlingsrisk féreldg mellan sokandens varumirke MGM och
figurmérket Moser Grupo Media, SL, kan samma resonemang tillimpas pi det
numera registrerade gemenskapsvarumirket MGM.

Enligt harmoniseringsbyran begirde sokanden varken underforstatt eller uttryck-
ligen att ett beslut skulle fattas for att hindra att den som ansdkt om
gemenskapsvarumirke #ndrade ansékan till en ansékan om nationellt varumirke.

Betriffande fragan huruvida harmoniseringsbyrdn var skyldig att bedéma invind-
ningen i en sa vid omfattning som majligt, har harmoniseringsbyran gjort gillande
att invéindningsforfarandets huvudsakliga syfte #r att ge innchavare av ildre
rttigheter ett medel for att férhindra att gemenskapsvarumirken som stér i strid
med éldre réttigheter registreras och att syftet inte ar att skydda varumirkesrittig-
heter eller att 16sa motsittningar mellan varumérken pa nationell niva.

Harmoniseringsbyran anser att artikel 8.2 b i férordning nr 40/94 endast innebir att
harmoniseringsbyréan inte kan avsla en invéindning pa den grunden att ett varumirke
dnnu inte registrerats. Regel 20.6 i forordning nr 2868/95 medfér i vart fall inte att
harmoniseringsbyran forpliktas att vilandeférklara invindningsforfarandet,

Artiklarna 108~110 i forordning nr 40/94, som innehaller bestimmelser om
omvandling av en ansékan om gemenskapsvarumairke till en ansékan om nationellt
varumirke, medfér inte att invindarna har ett rittsligt intresse av att fordra att
frigor om omvandling till ett nationellt varumirke skall behandlas under invind-
ningsforfarandet. Enligt harmoniseringsbyran borde sékanden redan under invind-
ningsforfarandet divekt och faktiskt haft det rittsliga intresse som denne gjort
gillande.
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Harmoniseringsbyran har erinrat om att invéindningsenheten under forutsittning att
forfarandet inte belastas i praktiken bemédar sig om att beakta ett s& stort antal
aldre rattigheter som méjligt eller att i andra hand fatta beslut med sa stor geografisk
rackvidd som majligt.

Harmoniseringsbyran har, med avseende pa den omsténdigheten att invindnings-
enheten inte beaktat sékandens nationella varumirken som registrerats i Osterrike,
Grekland och Férenade kungariket, erinrat om att det 6sterrikiska varumirket inte
innehas av sékanden, utan av ett foretag som tillhér samma koncern, men som &r en
fristiende juridisk person. Vad avser det grekiska varumirket skiljer sig det
registreringsnummer som anges pé registreringsbeviset frin det nummer som anges
i 6versittningen av denna handling. Bevisningen for att de brittiska varumérkena
tillhor sokanden harrér fran en privat databas. Det finns siledes inga garantier for att
upplysningarna #r riktiga och aktuella. Harmoniseringsbyrdn anser déarfor att
invindningsenheten hade fog for att inte beakta de ifrdgavarande nationella
varumérkena.

Forstainstansrdttens bedomning

Sokanden har i sak klandrat harmoniseringsbyran for att Moser Grupo Media, SL, i
enlighet med artikel 108 i forordning nr 40/94 fortfarande kunde omvandla sin
ansokan om gemenskapsvarumérke till en ansékan om nationellt varumérke i de
medlemsstater med avseende pa vilka invindningsenheten inte avslagit ansékan om
gemenskapsvarumirke p& grund av sokandens dldre varumérken, eftersom invéind-
ningsenheten inte beaktade sokandens dldre nationella varumirken i Osterrike,
Grekland och Forenade kungariket och inte heller sokandens ansdkan om
gemenskapsvarumirke som var under handliggning vid den tiden.
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Forstainstansrétten erinrar i detta hinseende férst och friimst om foljande foreskrift
i artikel 58 i f6rordning nr 40/94: "En part far éverklaga ett beslut som gitt honom
emot.”

Det &r i f6revarande fall utrett att dverklagandet till sverklagandenimnden avvisades
genom det ifrigasatta beslutet med motiveringen att invindningsenheten bifallit
sokandens yrkanden i den mening som avses i artikel 58 i férordning nr 40/94.

Det dr i detta hiinseende visentligt att ange att invindningsforfarandet syftar till att
forhindra att varumirken som star i strid med dldre varumirken och rattigheter
registreras. Detta r den enda tolkning som till fullo kan uppfylla malsittningarna i
férordning nr 40/94. Forstainstansritten finner att det finns skil att erinra om att
gemenskapsordningen for varumirken enligt lydelsen i det andra skilet till
forordning nr 40/94 innebir att foretagen genom ett enda férfarande kan forvirva
gemenskapsvarumirken som &tnjuter samma skydd och fir rittsverkan i hela
gemenskapen och att gemenskapsvarumérkenas enhetliga karaktir skall gilla om
inget annat ségs i den ovannimnda férordningen.

Det finns dirfor skil att anse att invindningsforfarandet syftar till att gora det
méjligt for foretagen att genom ett enda forfarande invinda mot ansokningar om
gemenskapsvarumirken som kan innebéra en risk for forvixling med dessa foretags
dldre varumérken eller rittigheter och inte till att i forvig 16sa méjliga motsittningar
mellan varumérken pa nationell niva.

I forevarande mil dr det utrett att sékandens invindning bifolls med avseende pa
samtliga berdrda varor och tjdnster och att ansbkan om registrering av
gemenskapsvarumirket Moser Grupo Media, SL, avslogs. Genom invandningsen-
hetens beslut bifolls saledes sékandens begiran,
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Det ir emellertid #nda visentligt att beddma sokandens argument att den
omstindigheten att invindningsenheten inte beddmde sokandens dldre nationella
varumirken i Osterrike, Grekland och Forenade kungariket och inte heller dennes
ansokan om gemenskapsvarumirke, oavsett mélets utgéng, haft negativa réttsliga
konsekvenser for sokanden.

Férstainstansritten erinrar i detta hinseende om att regel 15.1 i forordning
nr 2868/95 innehaller féljande foreskrifter: “Invéndning fér goras pé grundval av ett
eller flera dldre varumérken som avses i artikel 8.2 i forordningen (hddanefter
benimnda ’ldre varumirken’) eller en eller flera andra tidigare réttigheter som
avses i artikel 8.4 i férordningen (hidanefter bendmnda 'tidigare réttigheter’).”

Det framgar dérutéver av forordning nr 40/94 och i synnerhet av artikel 108.1 a i
denna forordning som var i kraft vid tiden for de faktiska omstindigheter som ligger
till grund foér férevarande mal, att ”[s]okanden eller innehavaren av ett
gemenskapsvarumirke far begira omvandling av sin ansékan om gemenskapsvaru-
mirke eller av sitt gemenskapsvarumirke till en ansékan om nationellt varumérke ...
i den man anstkan om gemenskapsvarumérket avslas, aterkallas, eller anses
aterkallad”.

Grunderna for att avsla en ansékan om gemenskapsvarumdrke ér avgorande for om
anstkan om gemenskapsvarumsrke kan registreras pa det nationella planet. I artikel
1082 b i forordning nr 40/94 foreskrivs nimligen att omvandling inte far ske for
skydd i en medlemsstat dér det i enlighet med byréns beslut eller beslut av nationell
domstol féreligger ett registreringshinder for eller grund for att upphidva eller
ogiltighetsforklara en ansdkan om gemenskapsvarumérke eller gemenskapsvaru-
maérket i sig.
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Det ér emellertid utrett att forfarandet fér omvandling av en ansékan om
gemenskapsvarumirke till en ansékan om nationellt varumirke endast #r en
méjlighet for den som ansiker om gemenskapsvarumirke. Detta forfarande innebir
dessutom inte att de behériga nationella myndigheterna #r skyldiga att bevilja
stkandenas ansékningar. Beslutet om en eventuell nationell registrering forbehalles
tvirtemot de behoriga nationella myndigheterna. Invéindare har dessutom méjlighet
att gora sina rittigheter géllande infér dessa nationella myndigheter.

Det finns i dvrigt inga hinder f6r en s6kande, vars ansdkan om gemenskapsvaru-
mérke avslagits efter ett invindningsforfarande, att inge liknande ansékningar till de
nationella myndigheterna, utan att anviinda sig av omvandlingsforfarandet,

Det skall dirfor konstateras att det intresse som sékanden gor gillande avser ett
framtida och ovisst rittsligt férhallande.

Forstainstansritten finner det hirvid visentligt att erinra om att det framgar av fast
rattspraxis att en talan om ogiltigforklaring fran en fysisk eller juridisk person endast
kan upptas till provning om sékanden har ett intresse av att fa en ifrigasatt rittsakt
ogiltigforklarad (forstainstansrittens dom av den 14 september 1995 i de forenade
malen T-480/93 och T-483/93, Antillean Rice Mills m.fl. mot kommissionen, REG
1995, s. 11-2305, punkt 59, av den 25 mars 1999 i mal T-102/96, Gencor mot
kommissionen, REG 1999, s, II-753, punkt 40, och av den 30 januari 2002 i mal
T-212/00, Nuove Industrie Molisane mot kommissionen, REG 2002, s. II-347,
punkt 33). Det skall vara ett faktiskt intresse (forstainstansrittens dom av den
17 september 1992 i mal T-138/89, NBV och NVB, mot kommissionen, REG 1992,
s. II-2181, punkt 33) och skall beddmas den dag talan viicks (domstolens dom av den
16 december 1963 i mal 14/63, Forges de Clabecq mot Hoga myndigheten, REG
1963, s. 719 och s. 748, och forstainstansrittens dom av den 24 april 2001 i mal
T-159/98, Torre m.fl. mot kommissionen, REGP 2001, s. I-A-83 och 1I-395,
punkt 28). Om det intresse som en sokande péstar sig ha ror en framtida rittslig
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stallning maste han visa att ingreppet i den réttsliga stillningen redan vid denna
tidpunkt &r sikert. Foljaktligen kan en sokande inte dberopa en framtida oviss
stillning till stod for sitt intresse av att begdra att den omtvistade réttsakten skall
ogiltigforklaras (domen i det ovannimnda méalet NBV och NVB mot kommissionen,
punkt 33).

Det finns dérfor anledning att anse att invindningsenhetens beslut innebir att
sokandens yrkanden bifallits, eftersom sokandens invindning bifallits med avseende
pa samtliga berdrda varor och tjanster trots att invindningen inte bifallits pd
grundval av samtliga varumirken som &beropats som grund for invindningen.

Betriffande den pastidda nodvindigheten att beakta sokandens anstkan om
gemenskapsvarumirke hade harmoniseringsbyrdn fog for att &beropa hinsyn till
processekonomiska dverviganden. Eftersom invéindningen kunde bifallas pa
grundval av ett flertal dldre nationella varuméirken, var det for att kunna registrera
gemenskapsvarumirket inte nédvindigt att ytterligare forlinga forfarandet genom
att vilandefdrklara det i enlighet med regel 20.6 i forordning nr 2868/95. 1 regel 20.6 i
férordning nr 2868/95 foreskrivs namligen att "[b]yrén far forklara ett invindnings-
forfarande vilande, om invindningen #r grundad pa en anstkan om registrering
enligt artikel 8.2 b i forordningen till dess att slutligt beslut har fattats i det
forfarandet, eller om det pa grund av andra omstindigheter &r lampligt att
vilandeforklara forfarandet”. Vilandeforklaring 4r dérfor en méjlighet som harmoni-
seringsbyran endast tillimpar nér den finner det befogat.

Det skulle nimligen kunna leda till en kedjereaktion om den del av stkandens
pastienden godtogs som innebdr att harmoniseringsbyran &r forpliktad att
vilandeférklara invindningsforfaranden som grundas pa en registreringsansokan i
enlighet med artikel 8.2 i forordning nr 40/94 till dess att slutligt beslut har fattats i
det forfarandet. Det &r nimligen mojligt att registreringsansokan i enlighet med
artikel 8.2 i forordning nr 40/94 i sig blir foremal for en invéndning i samband med
en annan registreringsansékan som, enligt sékandens pdstiende, i sin tur skulle
vilandeforklaras.
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Stkandens argumentation kan inte godtas med avseende pa frigan huruvida
sdkanden uttryckligen eller underforstitt begirt att ett beslut med avseende pa
invéindningen skulle ges sa vid omfattning som méjligt, det vill siga att beslutet
skulle omfatta samtliga &ldre varumirken som sékanden grundat inviindningen pa
och dven ansbkan om gemenskapsvarumirke. Eftersom invindningsenheten
némligen av ovanndmnda skil i intet fall & férpliktad att bedéma samtliga ldre
varamirken och réttigheter &r frigan om betydelsen av invindningens omfattning
helt irrelevant med avseende pa denna forpliktelse.

Av samma skil &r det inte heller nédvéndigt att bedéma fragan huruvida ansékan
om registrering av varumérket MGM pa gemenskapsniv, och det forhllandet att
osterrikiska, grekiska och brittiska varumirken forelag, utgjorde giltig grund for
invéndning,

Hirav foljer att talan skall ogillas,

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i riittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sékanden skall
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom stkanden har tappat malet,
skall svarandens yrkande bifallas,
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 16 september 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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