DOM AV DEN 12.5.2009 — MAL T-410/07
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 12 maj 2009 *

I mal T-410/07,

Jurado Hermanos, SL, Alicante (Spanien), foretriadd av advokaten C. Martin Alvarez,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av P. Lopez Fernandez de Corres och
O. Montalto, bada i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 3 september 2007 (drende R 866/2007-2) om sokandens
ansokan om aterstéllande av forsutten tid,

meddelar

* Rittegangssprak: spanska.
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FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden I. Pelikdnova (referent) samt domarna K. Jirimie och
S. Soldevila Fragoso,

justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzélez,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrattens kansli den 16 novem-
ber 2007,

med beaktande av det beslut som forstainstansrittens ordférande fattade den
18 februari 2008 i mal T-410/07 R, Jurado Hermanos mot harmoniseringsbyran
(JURADO) (ej publicerat i rattsfallssamlingen), att avsld sokandens anstkan om
interimistiska atgarder,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till forstainstansrittens kansli den
10 mars 2008,

efter forhandlingen den 17 december 2008,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 25 april 1996 ansokte Café Tal de Costa Rica SA hos harmoniseringsbyran om
registrering av ordmérket JURADO som gemenskapsvarumérke for kaffe och andra
varor i klass 30 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilldgg.

Efter det att harmoniseringsbyrdn registrerat det sokta varumérket under
nummer 240 218, ingick Café tal de Costa Rica (nedan kallad varumérkesinnehavaren)
den 5 augusti 1998 ett exklusivt licensavtal med sokanden, Jurado Hermanos, SL,
rorande det omtvistade varumaérket. I avtalet, som ingick i ett annat exklusivt licensavtal
som samma parter ingatt den 15 april 1996 och som rérde tva spanska och ett polskt
varumdrke, angavs att licensen skulle vara i 48 ar, alltsa till ar 2046. Licensupplatelsen
fordes in i registret 6ver gemenskapsvarumérken i enlighet med artikel 22.5 i radets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse.

Genom skrivelse av den 26 september 2005 underrittade harmoniseringsbyran,
i enlighet med artikel 47.2 i forordning nr 40/94, savil varumérkesinnehavaren som
sokanden, i egenskap av innehavare av en exklusiv licens till det omtvistade varumarket,
om att registreringsperioden for varumaérket skulle upphora den 25 april 2006. I denna
skrivelse forklarade harmoniseringsbyrén hur férnyelse kunde sokas och angav att en
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begiran om detta skulle ges in fére den 30 april 2006, alternativt allra senast fore den
1 november 2006, forutsatt att en tilliggsavgift erlades.

Da harmoniseringsbyréan inte mottog nagon begédran om férnyelse inom de foreskrivna
fristerna, underriattade den genom skrivelse av den 24 november 2006 varumérkes-
innehavaren om att varumérket hade avforts fran varumirkesregistret med verkan fran
den 25 april 2006.

Den 23 mars 2007 ingav sokanden en ansdkan om éterstéllande av forsutten tid enligt
artikel 78 i forordning nr 40/94. Sékanden uppgav sig inte ha mottagit skrivelsen av den
26 september 2005 utan av en ren tillfillighet, genom att besoka harmoniseringsbyrans
Internetsajt, ha fatt reda péa att registreringen av det omtvistade varumirket inte hade
fornyats.

Genom beslut av den 21 maj 2007 avslog harmoniseringsbyrans varumairkes- och
registeravdelning ansokan om aterstillande av forsutten tid, da sokandebolaget inte
visat att det hade iakttagit all omsorg som betingats av omsténdigheterna.

Den 31 maj 2007 6verklagade s6kanden beslutet av den 21 maj 2007 till harmoniser-
ingsbyran med stod av artiklarna 57—-62 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 3 september 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog
andra 6verklagandendmnden overklagandet utan att ha provat huruvida sékanden
uppfyllde villkoret att ha iakttagit all omsorg som betingats av omstdndigheterna.
Overklagandenimnden fann att sokanden varken hade ritt att begira fornyelse av
registreringen av det omtvistade varumérket eller ansoka om aterstéllande av férsutten
tid i detta avseende, da varumirkesinnehavaren inte uttryckligen bemyndigat detta.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten ska

— 1 forsta hand ogiltigforklara det angripna beslutet och bifalla den ansékan om
aterstallande av forsutten tid som getts in till harmoniseringsbyran, och

— iandra hand prova fragan i sak och dérvid erkénna sokandens stéllning som berérd
part i forfarandet om fornyelse av registrering av det omtvistade varumérket, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta réittegdngskostnaderna.

Vid férhandlingen uppgav s6kanden, efter en fraga frin ritten, att dess andra yrkande
ska forstas som ett yrkande om att forstainstansritten ska dndra det angripna beslutet.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten ska

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

Rittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan dberopat tva grunder, for det forsta asidoséttande av
ritten till forsvar och rétten att yttra sig och for det andra felaktig rattstillimpning vid
tolkningen av forordning nr 40/94. Forstainstansritten finner det lampligast att prova
den andra grunden forst.

Den andra grunden: Felaktig rdttstilldmpning vid tolkningen av forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandendmnden i det angripna beslutet tolkat
artikel 78.1, jamford med artikel 47.1, i forordning nr 40/94 pa ett felaktigt sitt, da
ndamnden fann att sokanden inte var part i forfarandet om fornyelse av varumarket, av
den anledningen att s6kanden inte uttryckligen bemyndigats av varumérkesinneha-
varen att begira fornyelse.

Harmoniseringsbyran har tillbakavisat s6kandens argument.
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Forstainstansrattens bedomning

Enligt artikel 78.1 i férordning nr 40/94 forutsitter aterstillande av forsutten tid vid
harmoniseringsbyrén for det forsta att sokanden ar part i det berérda forfarandet, for
det andra att denne inte har kunnat iaktta en frist i férhallande till byrén, trots att han
har iakttagit all omsorg som har betingats av omstdndigheterna, och for det tredje att
denna underlatenhet har haft till omedelbar {6ljd enligt bestimmelserna i férordning
nr 40/94 att en rattighet gétt forlorad.

Vad giller det forsta villkoret kan fornyelse enligt artikel 47.1 i forordning nr 40/94
begiras av innehavaren av varumaérket eller av ndgon som uttryckligen bemyndigats av
denne. Av detta foljer att endast innehavaren av varumirket och personer som
uttryckligen bemyndigats av denne kan betraktas som parter i forfarandet om fornyelse.

I motsats till vad sokanden har anfort, foljer det inte av harmoniseringsbyrans
skyldighet enligt artikel 47.2 forsta meningen i forordning nr 40/94 — att underrétta
sadana personer som har en registrerad ritt till gemenskapsvarumérket om registre-
ringsperiodens upphdrande — att dessa ér parter i forfarandet om foérnyelse. Sdsom
framgar av artikel 47.2 andra meningen i férordning nr 40/94, dar det foreskrivs att en
underlitenhet att limna underréttelse inte ska medféra ansvar for harmonisering-
sbyran, och av regel 29 andra meningen i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95
av den 13 december 1995 om genomforande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1),
dér det preciseras att underlatenhet att laimna informationen i fraga inte ska paverka
registreringens upphorande, medfor artikel 47.2 forsta meningen i férordning nr 40/94
bara en informationsskyldighet f6r harmoniseringsbyrdn som helt och hallet ar
underordnad forfarandet och inte syftar till att ge vare sig innehavaren av varumérket
eller ndgon annan nagra rittigheter.

Forstainstansrétten kan inte heller godta s6kandens argument att skriftvixlingen
mellan s6kanden och harmoniseringsbyrdn om inférandet av varumdirkeslicensen
i registret och om tvisten mellan s6kanden och varumirkesinnehavaren visar att
harmoniseringsbyran ansag att sokanden var "part i varumérkesérendet”. For det forsta
ar "part i varumirkesédrendet” inte nigot begrepp som éterfinns i forordning nr 40/94.
For det andra kan den omsténdigheten att harmoniseringsbyréan haft skriftvixling med
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sokanden forklaras av att detta foretag var innehavare av en licens for varumérket och
ddrmed part i forfarandet om inférande av denna licens i registret. For det tredje ar inte
bestimmelserna i forordning nr 40/94 dispositiva fér harmoniseringsbyran. Aven om
det visade sig att harmoniseringsbyran felaktigt funnit att sokanden var part
i forfarandet om fornyelse, skulle detta inte vara tillrickligt for att ge s6kanden
denna stéllning.

Slutligen godtar forstainstansritten inte sokandens argument att direktiven om
forfarandet vid harmoniseringsbyrén (del E, avsnitt 6, med rubriken "Fornyelse”), som
sokanden ingett och dir det star angivet “Slutlig version (27.11.2003)”, vad géller
fornyelse av en registrering, réttsligt jamstéller en varumairkeslicenstagare med
innehavaren av varumarket i fraga.

For det forsta ska det konstateras att forfarandet infér harmoniseringsbyran regleras
genom bestdimmelserna i férordningarna nr 40/94 och 2868/95. Vad giller direktiven
om forfarandet infor harmoniseringsbyran, som publicerats pa dess Internetsajt, utgor
dessa bara en kodifiering av det handlingsmonster som harmoniseringsbyran foresatter
sig att folja. De utgor séledes en egen begriansning fran byrans sida, forutsatt att de ar
forenliga med 6verordnade rittsliga bestimmelser, sétillvida som det ankommer pa
harmoniseringsbyran sjélv att folja dessa regler som den dlagt sig. Ddaremot far dessa
direktiv inte avvika fran forordningarna nr 40/94 och 2868/95, och det &r foljaktligen
endast utifrdn de sistndimnda som sokandens mdjlighet att begira fornyelse av
registreringen av det omtvistade varumérket ska bedomas.

For det andra har de direktiv som s6kanden gett in, oberoende av fragan huruvida de var
tillimpliga i tiden (ratione temporis) pa omstidndigheterna i det aktuella fallet, inte det
innehall som s6kanden pastatt. I synnerhet har sokanden bara delvis citerat punkt 6.3.1
i direktiven och bland annat utelamnat ett stycke dir det anges att "den person som har
en registrerad ritt till gemenskapsvarumarket inte sjilv kan ge in en begiran om
fornyelse, utom ... om denne uttryckligen har bemyndigats av innehavaren av
gemenskapsvarumaérket att begira fornyelse”. Det foljer saledes pa intet sétt av dessa
direktiv att sokanden i egenskap av innehavare av en licens for varumarket réttsligt ar
att jamstélla med innehavaren av varumérket vad géller fornyelse av detta. Tvirtom
foljer hérav att denne, i likhet med alla andra, maste fa uttryckligt bemyndigande av
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varumadrkesinnehavaren for att kunna ge in en begéran om fornyelse och dérvid maste
visa att den har fatt ett saidant bemyndigande.

D4 so6kanden foljaktligen inte, redan genom att ha en licens for varumérket, ar part
i forfarandet om fornyelse av detta varumarke, ska det provas huruvida denne hade fatt
bemyndigande av varumérkesinnehavaren att begéra fornyelse av registreringen.

Dérvid kan inledningsvis noteras att skanden inte vid nagot tillfille under forfarandet
infor harmoniseringsbyran eller infor forstainstansriatten har redovisat nagot sddan
uttryckligt bemyndigande fran varumérkesinnehavaren. Att harmoniseringsbyran inte
uttryckligen krévt att sokanden skulle inkomma med ett sddant bemyndigande saknar
dérvid betydelse, eftersom det alag sokanden att visa att villkoren for att tillimpa de
bestimmelser denne 6nskade stodja sig pa var uppfyllda, utan att harmoniseringsbyran
var skyldig att anmoda sokanden att gora det.

Forstainstansratten kan inte heller godta sokandens pastaenden att foretaget, i egenskap
av exklusiv licenstagare, hade ritt att under licensens giltighetstid begéra fornyelse av
varumadrket om varumaérkesinnehavaren inte gjorde det. Det &r riktigt att ett uttryckligt
bemyndigande i princip kan ges i licensavtalet. I detta fall innehaller licensavtalet
emellertid ingen sddan bestimmelse. Vidare kan konstateras att &ven om det antas att
sOkanden héavdar att det exklusiva licensavtalet innebédr ett bemyndigande for
licenstagaren att begidra fornyelse av registreringen, eller rentav att ett sadant
bemyndigande ska tillerkdnnas denne som en sanktionsatgérd for det rattsmissbruk
och rittsliga bedrdgeri som varumairkesinnehavaren pastétts ha gjort sig skyldig till, ar
detta oforenligt med den tydliga ordalydelsen i och syftet med artikel 47.1 i forordning
nr 40/94. Déri foreskrivs att bemyndigandet ska vara uttryckligt, och bestimmelsen ger
inte nagot stod for tanken att den skulle kunna anvéndas som sanktionsatgérd
gentemot enskilda parter.
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Inte heller ar sokandens argument relevant att det var omdjligt att innan den forlangda
fristen enligt artikel 47.3 tredje meningen lopte ut fa ett domstolsavgorande dér
varumdrkesinnehavaren forpliktades att uttryckligen bemyndiga s6kanden att begira
fornyelse av registreringen. Aven om det styrktes att detta faktiskt var oméjligt, kan det
inte medfora att det uttryckliga kravet pa bemyndigande i artikel 47.1 i forordning
nr 40/94 sitts at sidan.

Vad slutligen géller sokandens argument att det administrativa forfarandet dr béttre
lampat att skydda dess intressen dn en civilprocess, eftersom det skulle ge méjlighet att
uppritthalla varumérkets giltighet, gor forstainstansritten foljande bedomning. Det &r
dérvid fraga om lamplighetsbedomningar fran sokandens sida av vilka rattsliga medel
som denne bor vilja for att tillvarata sina affdrsmissiga intressen, ett val som helt faller
pé sokandens eget ansvar. Det valet kan ddremot inte binda harmoniseringsbyrén, vare
sig betréffande den stillning sokanden ska tillerkénnas i ett administrativt forfarande
eller betriffande utgangen i detta forfarande. Om s6kanden véljer att inte vinda sig till
domstol for att fa ett bemyndigande att begira fornyelse av registreringen, ankommer
det saledes inte pa harmoniseringsbyran att lindra den underldtenheten genom att
tilldela s6kanden denna réttighet i strid med forordning nr 40/94.

Av vad som anforts foljer att sokanden inte var part i forfarandet om fornyelse av
registreringen av varumérket, eftersom foretaget inte uttryckligen hade bemyndigats av
varumdrkesinnehavaren att begéra en sadan fornyelse. Sokanden kunde saledes inte
anséka om terstillande av forsutten tid i detta forfarande. Overklagandenamnden
gjorde saledes inte fel nir den avslog sokandens dverklagande av det skilet.

Dé det forsta villkoret i artikel 78.1 i forordning nr 40/94 séledes inte ar uppfyllt, kan
sokandens talan inte bifallas avseende den andra anférda grunden. Det finns ddrmed
inte anledning att prova de 6vriga villkoren i denna bestdmmelse.
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Den forsta grunden: Asidosdittande av rétten till forsvar och ritten att yttra sig

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att 6verklagandendmnden grundade det angripna beslutet
bland annat pa att s6kanden inte tillerkdndes stéllning som berord part, i forfarandet
om fornyelse av registreringen av det omtvistade varumirket. Eftersom sokandens
stillning som berord part inte alls ifrdgasattes i beslutet fran varumirkes- och
registeravdelningen, fann bolaget det inte nédvandigt att i sitt 6verklagande ta stéllning
till den fragan. Overklagandenimnden, som kinde till beslutet fran varumirkes- och
registeravdelningen, borde dérfor ha latit sokanden yttra sig innan den avslog
overklagandet av det skilet att denne inte var en berord part.

Harmoniseringsbyran har tillbakavisat sokandens argument.

Forstainstansrattens bedomning

Enligt artikel 73 andra meningen i férordning nr 40/94 far harmoniseringsbyréns beslut
endast grunda sig pd omsténdigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver.
I ndmnda bestimmelse faststills med avseende pa gemenskapens varumérkesrétt den
allménna principen om skydd for ritten till forsvar. Enligt denna allmdnna
gemenskapsrittsliga princip ska de gentemot vilka myndighetsbeslut ar riktade ges
tillfalle att vederborligen framféra sina synpunkter i de fall dessa beslut mérkbart
paverkar deras intressen. Rétten att yttra sig ror samtliga faktiska och rittsliga
omstindigheter som ligger till grund for ett beslut och inte den beslutande
myndighetens slutliga stillningstagande (forstainstansrdttens dom av den 7 fe-
bruari 2007 i mal T-317/05, Kustom Musical Amplification mot harmoniseringsbyran
(formen pé en gitarr), REG 2007, s. [I-427, punkterna 24, 26 och 27 och dér angiven
rattspraxis).
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Det foljer vidare av rittspraxis att rétten till forsvar endast asidositts pa grund av fel
i forfarandet, om detta haft en faktisk inverkan pa de bertrda foretagens mojlighet att
forsvara sig (forstainstansréittens dom av den 14 december 2005 i mal T-210/01,
General Electric mot kommissionen, REG 2005, s. II-5575, punkt 632 och ddr angiven
rattspraxis). Saledes ska asidoséttandet av géllande regler som syftar till att skydda
ratten till forsvar endast betraktas som ett fel i det administrativa forfarandet, om det
visas att forfarandet utan detta &sidosittande skulle ha fitt ett annat resultat (domen
i det ovanndmnda malet General Electric mot kommissionen, punkt 632; se dven, for ett
liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den 17 december 1991 i mél T-7/89,
Hercules Chemicals mot kommissionen, REG 1991, s. I1I-1711, punkt 56, svensk
specialutgava, volym 11, s. II-83, och av den 30 september 2003 i de foérenade
malen T-191/98 och T-212/98-T-214/98, Atlantic Container Line m.fl. mot
kommissionen, REG 2003, s. II-3275, punkt 340).

Sasom konstaterats vid prévningen av den andra grunden, handlade dock harmoni-
seringsbyran korrekt nir den fann sékanden inte var part i forfarandet om férnyelse av
registreringen, eftersom sokanden inte hade uppvisat nagot uttryckligt bemyndigande
fran varumirkesinnehavaren att begéra denna fornyelse. Det ska dérvid tillaggas att
sokanden aldrig uppgett sig kunna inge nagot sddant bemyndigande, om detta hade
efterfragats. Av detta f6ljer att forfarandet infor harmoniseringsbyran i alla handelser
inte hade kunnat leda till ndgot annat resultat én att 6verklagandenimnden avslog
overklagandet.

Sokandens talan kan saledes inte bifallas avseende den forsta grunden. Det dr darvid
inte nodvandigt att préva huruvida sékanden gavs tillfélle, innan det angripna beslutet
fattades, att vederborligen framfora sina synpunkter betraffande huruvida denne var
part i forfarandet om fornyelse.

Dé sokanden inte kan vinna framgéng med négon av de bada grunderna, ska dennes
forstahands- och andrahandsyrkanden ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler ska tappande part forpliktas
att ersitta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat
att sokanden ska forpliktas att ersitta rittegidngskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat malet, ska denne ersitta rattegdngskostnaderna, inbegripet dem som avser det
interimistiska forfarandet.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Jurado Hermanos, SL ska ersitta riattegangskostnaderna, inbegripet dem som
avser det interimistiska forfarandet.

Pelikdnova Jurimde Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 12 maj 2009.

Underskrifter
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