FROSCH TOURISTIK MOT HARMONISERINGSBYRAN — DSR TOURISTIK (FLUGBORSE)
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 3 juni 2009 *

I mal T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, Miinchen (Tyskland), foretritt av advokaterna H. Lauf och
T. Raab,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av B. Schmidt, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i forfarandet infér overklagandendmnden vid harmo-
niseringsbyran var

* Rattegangssprak: tyska.
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DSR touristik GmbH, Karlsruhe (Tyskland),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde
overklagandendmnd den 22 mars 2007 (drende R 1084/2004-4) om ett ogiltighets-
forfarande mellan DSR touristik GmbH och Frosch Touristik GmbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna M. Prek (referent) och V.
M. Ciucs,

justitiesekreterare: handlaggaren T. Weiler,

med beaktande av ansdkan, som inkom till forstainstansréttens kansli den 4 juni 2007,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till forstainstansréittens kansli den
17 september 2007,

efter forhandlingen den 15 januari 2009,
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FROSCH TOURISTIK MOT HARMONISERINGSBYRAN — DSR TOURISTIK (FLUGBORSE)

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Frosch Touristik GmbH, ingav den 1 april 1996 en ansékan om registrering
av gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med rédets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av
rddets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvaru-
mirken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumairket utgérs av ordkidnnetecknet FLUGBORSE.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 16, 39 och
42 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och motsvarar,
for var och en av dessa klasser, foljande beskrivningar:

— klass 16: "Trycksaker, speciellt prospekt, kataloger, broschyrer och bocker rérande
resor och turism”;
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— Kklass 39: "Resebyr4; arrangerande och organisation av resor; personbefordran”;

— Kklass 42: "Utskdnkning av mat och dryck; upplatande av kortvarigt boende; hotell,
vérdshus, restauranger; formedling (uthyrning) av feriebostdder”.

Gemenskapsvarumirket FLUGBORSE registrerades for sdkandens rikning den
29 oktober 1998. Registreringen gillde samtliga varor och tjinster som avséigs
i ansokan.

DSR touristik GmbH ansokte den 8 april 2003 om att ndmnda registrering skulle
forklaras ogiltig med stod av artikel 51.1 a i férordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a
iforordning nr 207/2009). Némnda bolag hdnvisade till att registreringen omfattades av
bestimmelserna om absoluta registreringshinder i artikel 7.1 b och ¢ i nidmnda
férordning foérordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i férordning nr 207/2009).
Bolaget gjorde ocksa gillande att for det fall det ifrdgasatta varumaérket inte ska anses
vara beskrivande for de varor och tjinster som det avser, ska det likvil forklaras ogiltigt
med tillimpning av artikel 51.1 a i férordning nr 40/94 jamford med artikel 7.1 g
i samma forordning (nu artikel 7.1 g i férordning nr 207/2009) med anledning av att det
ar vilseledande.

Den 7 april 2004 ansokte DSR touristik GmbH dessutom i andra hand om att de
rattigheter som tillhérde innehavaren av gemenskapsvarumirket skulle forklaras
upphévda i enlighet med artikel 50.1 b i forordning nr 40/94 (nu artikel 51.1 b
i forordning nr 207/2009) med anledning av att det ifrdgasatta varumérket hade blivit en
allmén beteckning inom handeln.
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Annulleringsenheten forklarade den 9 november 2004 det ifragasatta varumérket
ogiltigt for alla de varor och tjinster som det avsadg, med undantag for tjansterna
"utskdnkning av mat och dryck” och "restauranger”, som omfattas av klass 42.

Harmoniseringsbyréns fjarde 6verklagandendmnd avslog s6kandens 6verklagande av
annulleringsenhetens beslut genom beslut av den 22 mars 2007 (nedan kallat det
angripna beslutet).

Overklagandenimnden angav i huvudsak féljande:

— For att det ska kunna registreras maste ett gemenskapsvarumaérke inte bara uppfylla
villkoren i artikel 7 i forordning nr 40/94 vid tidpunkten for ansékan om
registrering, utan &dven under hela registreringsférfarandet. Av detta drar
overklagandendmnden slutsatsen att ansékan om ogiltighetsférklaring ska
bedomas med beaktande av marknadsvillkoren vid datumet for registreringen av
varumairket (den 29 oktober 1998).

— Det ifragasatta varumirket har satts samman i enlighet med tyska grammatiska
regler for att skapa ett nytt uttryck och har ingen annan betydelse én summan av
sina olika bestandsdelar. For den genomsnittliga tysksprakiga konsumenten
utgjorde uttrycket "Flugborse” vid datumet for registreringen en synonym till
"Flugdatenbank” (flygdatabas) eller “intelligente Suchmaschine” (intelligent
sokmotor).

— Den omstéindigheten att en tysk domstol &r 1995 bedomde att uttrycket "Flugborse”
fortfarande ldmnade ett visst utrymme at fantasin saknar avgorande betydelse
eftersom tyska spraket befinner sig i stdndig utveckling.
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— Vid datumet for registreringen var varumirket FLUGBORSE i de tysktalande
delarna av gemenskapen rent beskrivande f6r de omtvistade varorna och tjénsterna.

— Varumarket i fraga hade inte forvirvat sérskiljningsformaga till f6ljd av anvéindning
och artikel 51.2 i férordning nr 40/94 (nu artikel 52.2 i férordning nr 207/2009) var
darfor inte tillamplig i férevarande fall.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten ska

— ogiltigférklara det angripna beslutet i dess helhet och aterforvisa drendet till
harmoniseringsbyran for fornyad handlaggning, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten ska

— ogilla talan, och
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— forplikta sokanden att ersitta rattegidngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har aberopat tre grunder till stod for sin talan. De tre grunderna ror ett
asidosittande av artiklarna 51.1 a, 7.1 c respektive 51.2 i férordning nr 40/94.

Vad avser den forsta grunden erinrar forstainstansritten om att det foreskrivs
iartikel 51.1 a i forordning nr 40/94 att ett gemenskapsvarumérke ska forklaras ogiltigt
om det har registrerats i strid med bestimmelserna i artikel 7 i samma f6rordning.

Sokanden har i huvudsak klandrat 6verklagandendmnden for att ha asidosatt denna
bestimmelse genom att préva om gemenskapsvarumairket avvek fran de villkor som
stélls i artikel 7 i forordning nr 40/94 med utgédngspunkt fran datumet for registreringen
av gemenskapsvarumairket, naimligen den 29 oktober 1998. Enligt sokanden ar det enda
relevanta datumet for denna provning det datum da ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirket ingavs, vilket i forevarande fall var den 1 april 1996. Sokanden
har hénvisat till domstolens beslut av den 5 oktober 2004 i mal C-192/03 P, Alcon mot
harmoniseringsbyran (REG 2004, s. I-8993).

Harmoniseringsbyran anser att 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedémning nér
den kontrollerade om gemenskapsvarumaérket var beskrivande i den mening som avses
i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 vid tidpunkten for registreringen. Overklagande-
ndmnden &sidosatte foljaktligen inte artikel 51.1 a i forordning nr 40/94. Harmoni-
seringsbyran har i huvudsak gjort gillande att det i och for sig dr nodvandigt att alla
villkor dr uppfyllda nir ans6kan om registrering inges for att en giltig registrering av
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varumdrket ska kunna komma till staind. Det dr emellertid ocksd nddvandigt att
villkoren forblir uppfyllda till dess att varumaérket registreras.

Forstainstansritten gor foljande bedomning. Det foljer av det angripna beslutet, och
i synnerhet av punkterna 38—46 déri, att 6verklagandendmnden uteslutande grundade
sig pd marknadsvillkoren sdsom de forelag vid datumet for registreringen av
gemenskapsvarumairket, nimligen den 29 oktober 1998, nir den faststillde att det
ifrdgasatta varumirket var beskrivande for de varor och tjanster som det avsag, i den
mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.

Vid provningen av forevarande grund maste foljaktligen forstainstansrétten, inom
ramen for en ansokan om ogiltighetsforklaring med st6d av artikel 51.1 a i férordning
nr 40/94, faststéilla om det enda datum som é&r relevant vid provningen av om det
ifrdgasatta gemenskapsvarumérket &r forenligt med bestimmelserna i artikel 7
i ndmnda forordning dr det datum da ansékan om registreringen ingavs, sdésom
s6kanden har gjort géllande, eller om registreringsvillkoren tvirtom maéste fortsitta att
vara uppfyllda dnda fram till registreringen, sdsom harmoniseringsbyran har gjort
gillande.

I det ovan i punkt 14 ndmnda mélet Alcon mot harmoniseringsbyran hade en grund om
upphédvande dberopats med hénvisning till att forstainstansratten gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillimpning nir den, med utgangspunkt frén ett annat datum dn datumet
for ingivandet av ansokan om registrering av det ifragasatta gemenskapsvarumarket,
provade om ndmnda varumérke hade blivit en allmén beteckning och dérmed borde ha
ogiltigforklarats med stod av artikel 51.1 a i forordning nr 40/94. I beslutet i det mélet
faststillde domstolen att det datum dé ans6kan om registrering inges ar det datum som
ar relevant for denna prévning. Domstolen faststéllde dessutom att forstainstansritten
hade ritt att beakta handlingar som upprittats efter det att ansdkan ingivits, vilka
gjorde det mojligt att dra slutsatser angdende den situation som radde vid nimnda
datum, utan att det dérvid var fraga om en motségelsefull motivering eller en felaktig
rattstillimpning (beslutet i det ovan i punkt 14 ndimnda mélet Alcon mot harmoni-
seringsbyran, punkterna 40 och 41).
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Av detta foljer att sokanden med ritta har gjort gillande att det enda relevanta datumet
vid prévningen av en ansokan om ogiltighetsforklaring som grundar sig pa artikel 51.1 a
i forordning nr 40/94 &r datumet for ingivandet av ansékan om registrering av det
ifrdgasatta varumaérket. Denna tolkning av artikel 51.1 a i férordning nr 40/94 motségs
inte av att det enligt rédttspraxis dr majligt att beakta handlingar som uppréttats efter det
att ansokan ingivits. Tvirtom stoder ndmnda réttspraxis den aktuella tolkningen,
eftersom sadana handlingar endast far beaktas pa villkor att de ror situationen vid
datumet for ingivandet av ans6kan om registrering av varumaérket.

Diértill kommer att denna tolkning av artikel 51.1 a i férordning nr 40/94 &r den enda
som gor det mojligt att undvika att sannolikheten for att ett varumérke inte lingre ska
kunna registreras okar beroende pa hur linge registreringsforfarandet varar. Den
tolkning som har forordats av harmoniseringsbyrén i forevarande mél innebér dédremot
att registreringen av varumérket till viss del kommer att bero pd en slumpmaéssig
omstidndighet, ndmligen tidsatgangen for registreringsforfarandet. Det ska noteras att
nidmnda Overvigande avseende tidsitgangen for registreringsforfarandet &r ett av
skilen till att artikel 7.3 i férordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i forordning nr 207/2009)
har tolkats s4, att sdrskiljningsformaga som har férvérvats till foljd av anvandning ska ha
forvirvats fore ansokningsdagen (forstainstansriattens dom av den 12 december 2002
i mél T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrdn (ECOPY) (REG 2002, s. 11-5301,
punkterna 36 och 39).

Denna slutsats motséigs inte av harmoniseringsbyrans olika argument.

For det fall harmoniseringsbyrans resonemang ska forstas sa, att det foljer av sjalva
lydelsen av artiklarna 7.1 och 51.1 a i forordning nr 40/94 att datumet for registreringen
ocksa dr relevant, grundar det sig pa en felaktig tolkning av dessa bestimmelser.

Gemenskapslagstiftaren har ndmligen, genom att anvénda uttrycket ”[f]6ljande far inte
registreras” i artikel 7.1 i férordning nr 40/94 och uttrycket “gemenskapsvarumérket
har registrerats” i artikel 51.1 a i férordning nr 40/94, faststallt i vilka situationer
registrering av ett varumérke ska nekas eller ogiltigférklaras. Gemenskapslagstiftaren
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har déremot inte faststillt vilket datum som é&r relevant vid prévningen av absoluta
registreringshinder och absoluta ogiltighetsgrunder.

Vidare har harmoniseringsbyran hanvisat till artikel 41.1 i férordning nr 40/94 (nu
artikel 40.1 i forordning nr 207/2009). I denna bestimmelse anges att ”[e]fter det att en
ansokan om gemenskapsvarumairke offentliggjorts far fysiska eller juridiska personer
och sammanslutningar ... till [harmoniserings]byran ge in skriftliga anmérkningar och
i dem ange skalen till att byran pa eget initiativ skall vigra registrering av varumaérket,
sarskilt pa grund av bestimmelserna i artikel 7”. I samma bestimmelse preciseras att
nidmnda personer och sammanslutningar inte “skall ... betraktas som parter
i forfarandet vid [harmoniserings]byran”. Harmoniseringsbyrén har i huvudsak gjort
gillande att nér ett varumérke, som redan har undersokts, bedomts kunna registreras
och offentliggjorts, pa begéran av utomstéende ska undersokas igen och byran pa eget
initiativ kan végra registrering, har den ritt att beakta den omstdndigheten att
varumdrket, efter datumet for ansdkan om registrering, inte langre uppfyller villkoren
for att kunna registreras.

Forstainstansritten finner att inte heller detta argument kan godtas.

Harmoniseringsbyran prévar, med tillimpning av artikel 41.1 i féorordning nr 40/94.
huruvida det finns anledning att ateruppta granskningsforfarandet i syfte att
kontrollera huruvida det absoluta registreringshinder som &beropats ska medfora att
ans6kan om registrering av varumérket avslas (forstainstansrittens dom av den
9 april 2003 i mal T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrdn — Kolene (NU-
TRIDE), REG 2003, s. I1-1589, punkt 73. Inom ramen for denna férnyade prévning kan
granskaren, precis som vid den ursprungliga granskningen, emellertid beakta
handlingar som upprittats efter det att ansokan ingivits endast pa villkor att ndimnda
handlingar gor det mojligt att dra slutsatser angiende den situation som radde vid
datumet for ingivandet av ansokan (se punkterna 19 och 20 ovan).

Slutligen har harmoniseringsbyréan gjort géllande att det inom ramen f6r provningen av
absoluta registreringshinder ocksé ar nodvandigt att beakta utvecklingen efter det att
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ansokan om registrering ingavs, d&ven om det bara ror sig om en potentiell utveckling.
Harmoniseringsbyran har hénvisat till domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade
mélen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 37
forsta strecksatsen).

Forstainstansrétten gor harvid foljande bedomning. Det &r riktigt att det enligt fast
rittspraxis vid tillimpningen av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 ska bedémas om ett
beskrivande kdnnetecken for ndrvarande, enligt omsattningskretsens uppfattning, har
ett samband med den berdrda kategorin av varor eller om det i framtiden é&r troligt
att ett sddant samband kan uppsté (se forstainstansrittens dom av den 14 juni 2001
i de forenade maélen T-357/99 och T-358/99, Telefon & Buch mot harmoniserings-
byran (UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVER-
ZEICHNIS), REG 2001, s. II-1705, punkt 29 och dér angiven réttspraxis). Denna fraga
skiljer sig emellertid fran fragan om faststéillande av datum for prévningen av om
varumdrket 6verensstimmer med artikel 7.1 c i férordning nr 40/94, eller, nir det ror sig
om ett ogiltighetsforfarande, for prévningen av om en riktig bedémning har gjorts
i detta avseende. Den omsténdigheten att provningen av Gverensstimmelsen med
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 ska ske med utgangspunkt fran datumet fér ansékan
om registrering av gemenskapsvarumirket utesluter inte att en framétblickande analys
gors av varumérkets beskrivande karaktir, i den mén som ndmnda analys grundar sig p&
handlingar som ror situationen vid nimnda datum.

Av det ovan anforda f6ljer att 6verklagandendmnden, vid prévningen av om det var
motiverat att ogiltigférklara det ifrdgasatta varumirket med anledning av att det var
beskrivande for de varor och tjanster som det avsag, felaktigt grundade sig pa de
marknadsvillkor som géllde vid datumet for registreringen av varumérket, namligen
den 29 oktober 1998.

Av detta foljer att 6verklagandendamnden gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning
nér den tolkade artikel 51.1 a i forordning nr 40/94. Grunden om ett asidosittande av
denna bestimmelse ska foljaktligen godtas utan att det 4r nodvéndigt att forstainstans-
ratten provar de 6vriga grunder som har &beropats av sokanden.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmonisering-
sbyran ska forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran
har tappat malet, ska sokandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av fjirde overklagandenimnden vid Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och model-
ler) (harmoniseringsbyran) den 22 mars 2007 (drende R 1084/2004-4) ogiltig-
forklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 3 juni 2009.

Underskrifter
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