DOM AV DEN 13.9.2006 — MAL T-191/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 13 september 2006"

I mal T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Diisseldorf
(Forbundsrepubliken Tyskland), foretrétt av advokaten R. Kaase,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap
av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegingssprak: engelska.
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MIP METRO MOT HARMONISERINGSBYRAN — TESCO STORES (METRO)

Tesco Stores Ltd, Cheshunt (Férenade kungariket), foretritt av S. Malynicz,
barrister,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrins forsta
6verklagandendmnd den 23 mars 2004 (drende R 486/2003-1) om ett invindnings-
forfarande mellan MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG och
Tesco Stores Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czicz,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Andova,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansriittens kansli den 27 maj
2004,

med beaktande av intervenientens och harmoniseringsbyrdns svarsinlagor som
inkom till forstainstansrittens kansli den 13 respektive den 21 september 2004,

efter forhandlingen den 30 november 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, med tidigare firma
METRO Cash & Carry GmbH (nedan kallat sokanden), ingav den 20 mars 1998 en
ansbkan om registrering av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i
enlighet med radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumiérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess @ndrade lydelse.

Det sokta varumarket utgdrs av det nedan dtergivna figurkinnetecknet:

Denna ans6kan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 86/99 av
den 2 november 1999,

Den 28 januari 2000 framstillde Tesco Stores Ltd (nedan kallat intervenienten) en
invéindning med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94 och gjorde dirvid gillande
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att det sokta varumérket inte skulle registreras. Invindningen grundades pa det
nationella dldre ordmirket METRO med registreringsnummer 1543011, som hade
registrerats i Férenade kungariket den 27 juli 1993. Den ursprungliga registrerings-
perioden for detta varumirke gick ut den 27 juli 2000.

Harmoniseringsbyran underrittade genom skrivelse av den 13 juni 2000 interve-
nienten om att intervenienten inom fyra manader skulle inkomma med fakta, bevis
och skil som styrker invdndningen. I en bilaga till skrivelsen underrittade
harmoniseringsbyran intervenienten om att for det fall registreringsperioden for
det dldre varumirket gick ut "den dag da bevis pa #ldre rittigheter [skulle ha] getts
in” enligt regel 20.2 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13
december 1995 om genomférande av radets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 303, s. 1) (nedan kallad genomférandeférord-
ningen), sd skulle intervenienten éven inkomma med intyg pd fornyelse eller
motsvarande bevis eller, i avsaknad av sddana bevis, bevis pa att ansékan om
fornyelse getts in i vederborlig ordning till registreringsmyndigheten. Fyramanaders-
fristen forlingdes och gick ut den 13 mars 2003.

Nagot bevis pa fornyelse av registreringen av det dldre varumérket gavs inte in inom
den foreskrivna fristen.

Eftersom intervenienten inte hade inkommit med bevis pd fornyelse av registre-
ringen, underrittade harmoniseringsbyrdn intervenienten den 30 april 2003 om att
harmoniseringsbyran skulle fatta beslut om invindningen pa basis av det framlagda
bevismaterialet.

Genom beslut av den 12 juni 2003 (nedan kallat invindningsenhetens beslut) avslog
invindningsenheten invindningen. Som skil angavs att intervenienten, trots att
bolaget i vederbdrlig ordning hade anmodats dirom, inte hade inkommit med bevis
pa att intervenientens dldre rittigheter fortfarande géllde efter den 27 juli 2000, det
vill siga den dag da registreringsperioden for det dldre varumirket enligt
intervenientens dokumentation hade gatt ut.
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Intervenienten overklagade den 11 augusti 2003 invindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 23 maj 2004 (nedan kallat det omtvistade beslutet) bifoll
harmoniseringsbyrans forsta dverklagandenimnd 6verklagandet. Overklagande-
nimnden fann att den #ldre rittigheten fortfarande gillde per den dag da
invindningen framstilldes och till och med per den dag da intervenienten
anmodades att inkomma med bevis (den 13 juni 2000). Intervenienten var saledes
inte skyldig att bevisa att registreringen av varumaérket hade fornyats.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— uppta talan till sakprovning,

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att foérstainstansrétten skall

— bifalla s6kandens talan om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet,
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— forplikta intervenienten att ersétta rittegingskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersétta intervenientens rittegingskostnader.

Huruvida harmoniseringsbyrans yrkanden kan tas upp till sakprévning

Forstainstansritten erinrar, med avseende pa harmoniseringsbyrans stéllning i
forfarandet, om att dven om harmoniseringsbyran saknar saklegitimation och
ddrmed ritt att viicka talan mot ett beslut som fattats av en dverklagandenimnd v
den dédremot inte skyldig att forsvara sidana beslut nédr de dr foremal for talan vid
forstainstansritten eller att yrka att varje talan som vicks mot ett sddant beslut skall
ogillas (forstainstansrittens dom av den 30 juni 2004 i mal T-107/02, GE Betz mot
harmoniseringsbyrdan — Atofina Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. 11-1845,
punkt 34, av den 15 juni 2005 i mal T-186/04, Spa Monopole mot harmoniserings-
byrdn — Spaform (SPAFORM), REG 2005, s. I1-2333, punkt 20, och av den
25 oktober 2005 i mal T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyran
(Cloppenburg), REG 2005, s. 1I-4633, punkt 22). Det ar inget som hindrar att
harmoniseringsbyran stiller sig bakom ett av sokandens yrkanden eller nojer sig
med att dverlimna fragan till forstainstansriittens beddmning samtidigt som den
redogor for de argument som den anser att forstainstansritten kan ha nytta av att
kinna till (domen i det ovannimnda malet BIOMATE, punkt 36, och i det
ovannimnda malet Cloppenburg, punkt 22). Harmoniseringsbyran far diremot inte
framstilla yrkanden om ogiltigforklaring eller dndring av éverklagandenimndens
beslut med avseende pd en punkt som inte dr framstilld i ansékan eller framféra
grunder som inte framstillts i ansokan (domen i det ovannimnda mélet
Cloppenburg, punkt 22, se dven, for ett liknande resonemang, domstolens dom av
den 12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. [-9573, punkt 34).
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Det yrkande genom vilket harmoniseringsbyrdn stéller sig bakom sokandens
yrkande om ogiltigforklaring kan upptas till sakprovning, eftersom yrkandet och
de argument som framforts till stod for detta inte gér utover sékandens yrkanden
och grunder.

Prévning i sak

A — Parternas argument

Sokanden har dberopat en grund for talan om ogiltigforklaring av det omtvistade
beslutet. Sokanden har gjort gillande att Gverklagandendmnden genom det
omtvistade beslutet asidosatte forordning nr 40/94, sirskilt artikel 74, och
genomforandeforordningen, sérskilt reglerna 16 och 20. Av dessa bestimmelser
foljer att den relevanta dagen da den ildre rittigheten skall vara gillande och
betriffande vilken invéndaren skall visa att rittigheten &r géllande &r den dag da
invédndningsenheten fattar sitt beslut eller, i vart fall, den dag da fristen for att
inkomma med andra bevis gir ut. Den relevanta dagen #r didremot inte den dag da
invéndning framstills.

Syftet med regel 16 i genomforandeférordningen ger vid handen att invindnings-
enheten och den som anséker om ett gemenskapsvarumérke maste ha méjlighet att
kontrollera att registreringen av det #ldre varumirke som dberopas som hinder for
registrering av det sokta gemenskapsvarumirket alltjamt ér géllande, eftersom det
endast #dr ett giltigt varumirke som kan ligga till grund for en invindning.
Invindningsenheten far enligt regel 16.3 och regel 20.2 i genomforandeférordningen
faststdlla en sista dag for att inkomma med bevis om ndgra bevis inte ingetts
tillsammans med sjidlva anmélan om invindning.
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Sokanden har vidare anfort foljande. I det omtvistade beslutet konstateras att
invindningsenheten inte fir beakta att registreringsperioden fér de #ldre
varumirkesrittigheterna har gatt ut innan den fattar beslut betriffande invind-
ningen. I det omtvistade beslutet konstateras vidare att inviindningsenheten inte far
krdva att bevis skall ges in pa att registreringen av det #ldre varumdrket fornyats.
Dessa konstateranden strider enligt sékanden mot bestimmelserna i férordning
nr 40/94 och i genomforandeforordningen, liksom mot den allménna systematiken
vid prévningen av relativa registreringshinder.

Harmoniseringsbyran delar sékandens uppfattning och har dirvid gjort gillande
foljande. Det omtvistade beslutet strider mot harmoniseringsbyrdns interna
riktlinjer om invéndningsforfarandet. Diri anges att "inom fyramanadersfristen for
att inkomma med kompletteringar skall inviindaren inkomma med bevis pa att
registreringen av det eller de varumérken som invindaren aberopar som hinder f6r
registrering fortfarande ir gillande. Om négot bevis pa att registreringen fornyats
inte getts in, skall den dldre registreringen inte beaktas ... eller sd skall inviindningen
avslds sdsom ogrundad. For att undvika att invéindningsenheten avgér en invindning
som grundas pa en dldre registrering som inte férnyats, skall granskaren emellertid
anmoda invdndaren att inkomma med bevis pd att registreringen férnyats om
registreringsperioden for en registrering som styrkts i vederborlig ordning gér ut
mellan utgangen av fyramanadersfristen och den dag d& beslut meddelas. Detta
giller oavsett om sokanden motsitter sig eller ¢j.”

Intervenienten har framfort sex argument till stod for att dverklagandenimnden
tillimpade forordning nr 40/94 och genomforandeférordningen pa ett korrekt sitt.

Intervenienten har for det forsta gjort géllande att det tempus som anviinds i artikel
8.1 i forordning nr 40/94 ér presens ("invinder”) och inte futurum. Vidare har artikel
8.2 i forordningen avfattats i perfekt ([vlarumérken som har registrerats). Av dessa
badda bestimmelser jimfoérda med varandra framgir att det dr den dag da
invindningen framstilldes som &r avgorande. Siledes finns det inte nigon
bestammelse i artikel 8 i forordning nr 40/94 som aldgger invindaren att behalla
sin stillning som innehavare av det éldre varumirket eller att visa att invindaren
behaller denna stéllning efter det att inviindningsperioden gatt ut.
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Intervenienten anser for det andra att det enda villkor som foreskrivs i artikel 42.1 i
forordning nr 40/94 #r att en invindning skall framstéllas pd den grunden att
varumirket inte far registreras enligt artikel 8 i forordningen. Aven detta krav har
avfattats i presens. Det kridvs dessutom att invéindaren bland annat &r innehavare av
de dldre varumirken, vilka det hinvisas till i artikel 8.2 i férordningen. Aven denna
bestdmmelse har avfattats i presens. Hérav foljer att inviindaren inte &r skyldig att
visa att denne kommer att vara innehavare under en odefinierad tidsrymd som
striicker sig in i framtiden och efter det att invéndningsperioden gick ut. Att denna
bedomnmg ar riktig framgér dven av artikel 42.3 i forordningen, dér det uppstills
krav pi att invindaren skall ange de grunder som &beropas. Aven i denna
bestdmmelse dr det presens som anvinds. Invindaren skall ange de grunder som
foreligger denna dag och som kan &beropas som hinder for registrering av det sokta
gemenskapsvarumérket. Det finns inte nigon invindare som med sékerhet kan ange
vilken stéllning som invéndaren kommer att ha under en odefinierad tidsrymd som
stricker sig in i framtiden och efter det att invéndningsperioden gick ut. I vart fall
skulle detta strida mot lydelsen av artikel 42.3 i forordning nr 40/94.

Intervenienten har foér det tredje gjort gillande att det i reglerna 15 och 16 i
genomforandeforordningen inte finns nagon bestimmelse om att det skall visas att
registreringen av det dldre varumirket fortfarande &r gillande den dag da
invindningsenheten meddelar sitt beslut i sak, vilket péstatts av sokanden. Att
lagstiftaren antagit dylika detaljerade bestimmelser utan att ndrmare ange att
invindaren skall visa att dess rittigheter giller dven efter det att invindnings-
perioden gitt ut, innebir enligt intervenienten att det varit lagstiftarens avsikt att
inte uppstilla ndgot krav pd att dylik bevisning skall &beropas. Det ar i linje med
rattsprincipen expressio unius est exclusio alterius (ndmnandet av att en sak dr med
innebér att en annan sak dr uttryckligen utesluten). Bestimmelserna har for ovrigt
avfattats i presens eller i preteritum.

Intervenienten har vidare hénvisat till regel 15.2 c i i genomférandeférordningen
som har foljande lydelse: "d4 invindningen gérs av innehavaren till det &ldre mérket
eller den tidigare réttigheten, ... [skall anmédlan om invindning innehélla] nagot som
visar att denne &r innehavare av detta mérke eller denna réttighet”. Hirav foljer att
det enda som skall visas enligt denna bestimmelse dr att invindaren &r innehavare
av det dldre varumérket den dag d& invdndningen framstalls.
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Intervenienten har for det fjarde erinrat om att réttssikerheten kriver att en
gemenskapsrittslig reglering méjliggor fér dem som berdrs dirav att fa kiinnedom
om den exakta omfattningen av sina skyldigheter enligt regleringen (domstolens
dom av den 1 oktober 1998 i mal C-233/96, Danmark mot kommissionen,
REG 1998, s. I-5759, punkt 38). Sokandens uppfattning att det dr den dag da
harmoniseringsbyran meddelar sitt beslut angaende inviindningen som harmonise-
ringsbyran skall bedéma huruvida registreringen av det dldre varumérket &r gillande
vilar p& en godtycklig och osiker grund. Den mojliga tidsutdrikten innebér att
invindaren i si fall maste gora en uppskattning av nér beslutet i sak sannolikt
kommer att meddelas eller att inviindaren fortlopande ger in uppdaterad bevisning
angéende det édldre varumérket.

Intervenienten har for det femte gjort gillande att det strider mot den
gemenskapsrittsliga principen om férbud mot retroaktiv tillimpning att uppstilla
krav pa att invindaren visar att det dldre varumirket fortfarande finns eller att
registreringen giller dven efter det att invindningsperioden gétt ut.

Den dag da invandningen framstilldes, det vill siga den 28 januari 2000, skickades
ett dokument till intervenienten dér medgivande gavs till att ge in en kopia pa
registreringen efterat. En kopia pa registreringsbeviset for det dldre varumérket gavs
in den 24 februari 2000, Det gors gillande i punkt 18 i intervenientens svar att
ndmnda registrering visar att registreringen av varumirket var gillande den 27 juli
2003, det vill séga efter det att invindningsperioden gitt ut. Den 13 juni 2000
tillstillde harmoniseringsbyran intervenienten en skrivelse med uppgift om att den
kontradiktoriska delen av forfarandet hade borjat och med anmodan om att
intervenienten skulle inkomma med fakta, bevis och skl till styrkande av vad som
gjordes gillande. Om intervenienten, sdsom gjorts gillande av sékanden, genom
denna skrivelse alades att inkomma med bevisning till styrkande av att
registreringen fornyats, bevisning som redan getts in under invindningsperioden,
s& har detta krav retroaktiv verkan och ér séledes inte godtagbart.

Intervenienten har for det sjitte gjort géllande att inte heller artikel 74 i férordning
nr 40/94 kan anses stodja sokandens uppfattning. Syftet med denna bestimmelse
motsvarar det som anges i rubriken till densamma, det vill siga att definiera
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omfattningen av harmoniseringsbyrins provning av sakférhillandena pa eget
initiativ. Det bestrids saledes att detta avsnitt innebir att inviindaren skall visa for
harmoniseringsbyran att registreringen av ett varumirke alltjamt ggller fram till den
dag dé invindningsenheten meddelar sitt beslut.

B — Forstainstansréttens beddmning

Sokanden har med stéd av harmoniseringsbyran gjort gillande att framfor allt tva
péstdenden i det omtvistade beslutet 4r felaktiga. Overklagandenimnden gjorde for
det forsta en felaktig beddmning d& den kom fram till att den omstindigheten att
registreringsperioden for det varumérke som invindningen grundas p4 hade gatt ut
inte innebar att invindningsenheten retroaktivt fick éndra en invindares stillning
och avsld invindningen. Foér det andra gjorde &verklagandenimnden enligt
sokanden fel dd den kom fram till att invindaren en ging for alla skall redogora
for grunderna for sin invindning och att varken invindningsenheten eller
overklagandendmnderna far begéra att senare bevisning skall ges in till styrkande
av att registreringen av det idldre varumirke som invindningen grundas pa
fortfarande ar géllande. Dessa pastienden strider enligt sokanden mot den allménna
systematiken i forordning nr 40/94 och i genomférandeférordningen pa sa sitt att
invindningsenheten tvingas att konstatera att det sokta varumirket star i
konfliktférhallande till ett dldre varumérke som inte lingre #r skyddat.

Varumérkets huvudsakliga funktion #r enligt fast rittspraxis att for konsumenten
eller slutanvindaren garantera ursprunget i friga om en vara som marknadsfors
under varumérket, sa att denne utan risk for férvixling kan sirskilja denna vara fran
varor som har ett annat ursprung (domstolens dom av den 23 maj 1978 i mal
102/77, Hoffmann-La Roche, REG 1978, s. 1139, punkt 7, svensk specialutgava,
volym 4, s. 107, av den 29 april 2004 i de férenade malen C-456/01 P och C-457/01
P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-5089, punkt 48, och av den
16 september 2004 i méal C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. 1-8317, punkt 23). Det foreligger inte ndgot allmént intresse av att ge allt det skydd
som avses i forordning nr 40/94 4t ett varumérke som inte fyller sin huvudsakliga
funktion (domen i de ovanndmnda forenade malen Henkel mot harmoniserings-
byran, punkt 48).

II - 2868



31

32

33

MIP METRO MOT HARMONISERINGSBYRAN — TESCO STORES (METRQ)

Bestdmmelserna i artiklarna 8 och 42 i forordning nr 40/94 och reglerna 15, 16 och
20 i genomférandeférordningen rérande relativa registreringshinder och invind-
ningsforfarande har huvudsakligen som syfte att sikerstilla att ett dldre varumirke
kan bevara sin funktion av att ange ursprung. Detta gors genom att det féreskrivs att
det dr mojligt att besluta att inte registrera ett nytt varumirke som star i
konfliktforhallande till det &ldre varumérket pa grund av att det foreligger en risk for
att det nya varumirket férvixlas med det dldre.

Fragan huruvida tvd varumérken stir i konfliktférhallande till varandra skall
bedémas utifrdn tva synvinklar. Vad géller det materiella tillimpningsomradet fér de
ovannimnda bestimmelserna maste det édldre varumérket och det sékta varumirket
vara identiska eller likna varandra, de varor eller tjiinster som omfattas av de tva
varumirkena skall vara av samma eller av liknande slag, och det skall finnas en risk
for att kiinnetecknen forvéxlas med varandra. Nér det géller tillimpningen i tiden av
ndmnda bestdmmelser skall de bida varumirkena ha anviints samtidigt under en
viss tidsrymd. Ett dldre varumdrkes funktion av att ange ursprung kan inte dventyras
av ett annat varumérke som registreras forst efter utgéngen av registreringsperioden
for det dldre varumiirket. Om de tvd varumérkena inte anvénts samtidigt, star de inte
heller i konfliktférhallande till varandra.

I det omtvistade beslutet anges féljande: "Invindningsenheten fir inte retroaktivt
dndra invindarens stillning enbart pa den grunden att registreringsperioden for det
nationella varumérket gitt ut under invindningsforfarandet.” Férstainstansritten
finner att 6verklagandenimnden dérigenom inte beaktade att nigot konfliktférhal-
lande inte foreligger mellan det sokta varumirket och ett #ldre varumirke om
registreringsperioden for det senare varumirket gick ut under invéindningsforfa-
randet, eftersom det sokta varumirket far registreras férst efter utgingen av
invandningsférfarandet. Det skydd som dverklagandenimnden tillerkéinde det dldre
varumérket kan séledes inte motiveras med att varumirkets huvudsakliga funktion
skall skyddas. I stillet strider det mot innebdrden och systematiken i de
bestimmelser som reglerar bedémningen av relativa registreringshinder och
invindningsforfarandet.
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Vidare delar forstainstansritten s6kandens och harmoniseringsbyrans bedémning
att invindningsenheten och 6verklagandenimnderna skall beakta #ndrade for-
héllanden som uppkommer mellan den dag d& invéindning framstills och den dag da
beslut meddelas i invindningsforfarandet och som framgér av den bevisning som
parterna gett in som svar pa harmoniseringsbyréns begdran om upplysningar.

I dom av den 23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran
— LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 26, slog forstainstans-
ritten fast att vid overklagandenimndernas Gverprévning enligt artikel 61.1 i
forordning nr 40/94 av invdndningsenhetens beslut, s& &r 6éverklagandets utging
beroende av fragan huruvida ett nytt beslut som har samma innehall som det
overklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt di éverklagandet avgors.

Vid denna 6verprovning far harmoniseringsbyrans éverklagandenimnder vidta de
dtgdrder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det verklagade beslutet
eller aterforvisa drendet till denna enhet for ny handldggning (domen i det ovan i
punkt 35 nimnda mélet KLEENCARE, punkt 24). Den princip som slagits fast i
denna réttspraxis skall saledes tillimpas pa invindningsenhetens bedémning, vilket
innebér att varken invindningsenheten eller 6verklagandenidmnderna far fatta ett
beslut som inte &r lagenligt vid den tidpunkt dé& de avgér drendet mot bakgrund av
bevisning som aberopats av parterna under forfarandet.

Intervenienten har emellertid gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde ritt da
den i det omtvistade beslutet slog fast att invéndaren en géng for alla skall redogora
for grunderna for sin invindning och &beropa relevant bevisning. Invindningsen-
heten far enligt intervenienten inte grunda sin bedémning pa att nigon bevisning
inte &beropats till styrkande av att registreringen av det &ldre varumérket fornyats,
eftersom invindningsenhetens begéran om upplysningar om férnyelsen av
registreringen inte var motiverad enligt nagon bestdimmelse i forordning nr 40/94
eller i genomférandeforordningen,
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Férstainstansritten erinrar i detta avseende om att det framgar av den rittspraxis
som ndmns i punkt 30 ovan att bestimmelserna i férordning nr 40/94 och i
genomforandeférordningen skall tolkas mot bakgrund av varumirkets huvudsakliga
funktion. Harmoniseringsbyrdn madste veta hur linge registreringen av det &ldre
varumiérket ar géllande for att kunna bedéma om det #ldre varumirket forlorar sin
funktion av att ange ursprung pa grund av att det anviinds samtidigt som det sékta
varumirket, med vilket det dldre varumirket kan forvixlas.

Befogenheten att inhdmta upplysningar frdn invéindaren kan hérledas ur bestim-
melserna i forordning nr 40/94 och genomférandeférordningen. Enligt artikel 76 i
forordning nr 40/94 fir harmoniseringsbyrdn siledes inhdmta upplysningar och
forordna om foreteende av handlingar i samtliga férfaranden, bland annat om det 4r
erforderligt for att avgora ett invindningsforfarande. Vidare framgar det av regel 16
jamford med regel 20 i genomfdrandeférordningen att harmoniseringsbyran far
anmoda invindaren att inkomma med fakta, bevis och skil, bland annat
registreringsintyg betréffande det dldre varumirket, som inte aterfinns i anmilan
om invindning,

Intervenienten anser daremot att invéindaren inte kan tvingas att visa att invindaren
dr innehavare av det dldre varumarket under en obegrinsad tidsperiod, efter det att
invindningsperioden gatt ut.

Forstainstansriitten finner i detta avseende att intervenienten i det forsta, andra,
tredje och sjitte argumentet endast har gjort géllande att nigon sidan skyldighet for
inviindaren inte foljer av vare sig artiklarna 8, 42 och 74 i forordning nr 40/94 eller
av reglerna 15 och 16 i genomférandefdrordningen. Intervenienten har inte framfort
ndgot argument for att visa att harmoniseringsbyrén enligt artikel 76 i forordning
nr 40/94 eller enligt regel 16 jamford med regel 20 i genomférandeférordningen inte
har riitt att anmoda invindaren att visa att registreringen av varumérket har fornyats
efter registreringsperiodens utgang, da registreringsperioden gar ut efter det att
anmélan om inviindning getts in. Intervenientens argument grundas dessutom i
detta avseende pid en separat tolkning av vilka tempus som anvints i
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bestimmelserna i ovanndmnda forordningar. Déremot har nigon hinvisning inte
gjorts till de principer som ligger till grund for de relativa registreringshindren och
invéndningsforfarandet.

Intervenientens argument &r inte heller relevanta i sak sévitt avser detta mal. D&
fristen for att inkomma med upplysningar gick ut (den 13 mars 2003) eller under
invdndningsenhetens ursprungliga frist (den 13 oktober 2000) var frigan om
huruvida registreringen av det dldre varumirket fortfarande var gillande inte
beroende av nigon framtida omstindighet, utan av huruvida intervenienten hade
fornyat registreringen av sitt varumérke, vars ursprungliga registreringsperiod hade
gatt ut den 27 juli 2000. Séiledes var det hér friga om en begiran om bevisning till
styrkande av en omstidndighet som redan hade intriffat. Forstainstansritten finner
sdledes, till skillnad frdn vad som gjorts géllande av intervenienten, att begiiran om
upplysningar inte avsig varuméirkesregistreringens giltighet under en obegrinsad
tidsrymd som striicker sig in i framtiden.

Genom sitt fjarde argument har intervenienten gjort gillande att rittsosikerhet kan
komma att rdda pa grund av att inviindaren inte kan kénna till om bevisningen till
styrkande av att registreringen av det dldre varumirket férnyats skall ges in
spontant, fortlopande eller efter anmodan fran harmoniseringsbyran. Det krav som
uppstills betriffande bevisning till styrkande av att registreringen av det #ldre
varumdrket dr gallande innebir saledes att invindaren maste gissa vilken dag som
beslut kommer att meddelas i inviindningsférfarandet.

Intervenienten kan inte vinna framgéng med detta argument. Det framgar ingalunda
av invindningsenhetens beslut att harmoniseringsbyran uppstiller ngot krav pa att
invindaren fortlopande ger in bevisning till styrkande av att registreringen fornyats,
utan nigon begiran ddrom fran harmoniseringsbyrén. Att ndgon sidan skyldighet
skulle foreligga framgar inte heller av de inlagor som getts in av harmoniserings-
byran och sokanden. I harmoniseringsbyréns riktlinjer betriffande invindnings-
forfarandet anges uttryckligen det motsatta, némligen att "granskaren skall anmoda
invéndaren att inkomma med bevisning till styrkande av att registreringen fornyats”.
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Genom sitt femte argument har intervenienten gjort gillande att befogenheten att
begdra upplysningar om huruvida registreringen av det dldre varumérket férnyats
strider mot principen om férbud mot retroaktiv tillimpning. Vad avser detta
argument dr det tillrdckligt att konstatera att intervenienten, som svar pa en skriftlig
fraga fran forstainstansritten, medgett att den felaktigt angav i punkt 18 i sitt svar att
registreringen av det dldre varumdrket gillde @nda till den 27 juli 2003 pa grundval
av dokument som getts in till invindningsenheten, men att det ritteligen skulle vara
den 27 juli 2000.

Forstainstansritten finner séledes att 6verklagandenimnden gjorde fel di den kom
fram till att invéindningsenheten inte fick beakta att registreringsperioden for det
dldre varumiérket gick ut fore tidpunkten for invindningsenhetens beslut i
invéindningsforfarandet. Overklagandeniamnden gjorde #ven fel da den kom fram
till att invindningsenheten inte har befogenhet att begéra upplysningar om huruvida
registreringen av det dldre varumdrket fornyats efter det ursprungliga ingivandet av
bevisning. Dérigenom tolkade 6verklagandenimnden bestimmelserna i forordning
nr 40/94 och genomférandeférordningen om bedémningen av relativa registre-
ringshinder och invandningsforfarande pa ett siitt som strider mot de principer som
ligger till grund for ndmnda bestimmelser. Overklagandenimnden &vertridde
dérvid sérskilt artikel 76 i forordning nr 40/94 och regel 20 i genomforandeforord-
ningen.

Talan skall siledes bifallas pad den enda grund som &beropats av sokanden.
Forstainstansrétten ogiltigforklarar dirfor det omtvistade beslutet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegingsreglerna skall tappande part férpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Sékanden har yriat att harmonise-
ringsbyrdn skall forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna. Harmoniseringsbyran
har tappat mdlet, eftersom det omtvistade beslutet ogiltigforklaras och skall déirfor
forpliktas att ersitta sokandens rittegdngskostnader. Intervenienten har tappat
malet och skall dérfor béra sin egen rittegingskostnad.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av forsta éverklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, moénster och
modeller) den 23 mars 2004 (drende R 486/2003-1) ogiltigforklaras,

2) Harmoniseringsbyran skall biira sin egen rittegangskostnad och ersitta
sokandens rittegangskostnad.

3) Intervenienten skall bira sin rittegingskostnad.

Jaeger Tiili Czicz

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 13 september 2006.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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