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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjétte avdelningen)

den 13 september 2013 *

"Gemenskapsvarumérke — Ogiltighetsforfarande — Gemenskapsordmérket CASTEL —
Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktar — Artikel 7.1 c i férordning (EG) nr 207/2009 —
Upptagande till sakprévning — Absolut registreringshinder som inte &beropats infor
overklagandendmnden — Provning av sakforhallandena pa eget initiativ — Artikel 76.1 i forordning
(EG) nr 207/2009”

I mal T-320/10,

Fiirstlich Castell’sches Domidnenamt Albrecht Fiirst zu Castell-Castell, Castell (Tyskland), foretrétt
av advokaterna R. Kunze, G. Wiirtenberger och T. Wittmann,

sokande,
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretrddd av P. Geroulakos och G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Castel Freres SAS, Blanquefort (Frankrike), foretritt av advokaterna A. von Miihlendahl och
H. Hartwig,

angdende en talan mot det beslut som harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd meddelade
den 4 maj 2010 (drende R 962/2009-2), om ett ogiltighetsforfarande mellan Fiirstlich Castell’sches
Dominenamt Albrecht Fiirst zu Castell-Castell och Castel Fréres SAS,
meddelar

TRIBUNALEN (sjatte avdelningen)
sammansatt av ordforanden H. Kanninen samt domarna I. Labucka och S. Soldevila Fragoso (referent),

justitiesekreterare: handldggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2010,

* Rattegangssprak: engelska.
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med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
15 november 2010,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 10 november 2010,
med beaktande av den dndrade sammansittningen av tribunalens avdelningar,
efter forhandlingen den 8 november 2012,

foljande

Dom

[uteldmnas]

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersdtta réttegangskostnaderna.

Vid forhandlingen uppgav Castel Fréres SAS att foretaget avstar fran att gora gillande bilagorna I. 9
och I. 10 i sin svarsinlaga, vilka har foretetts for forsta gangen vid tribunalen.

Rittslig bedomning

[utelamnas]

Huruvida grunden avseende dsidosdttande av artiklarna 7.1 d och 52.1 a i forordning nr 207/2009 kan
tas upp till sakprovning

[uteldmnas]

Det framgar av den administrativa akten att grunden avseende asidosittande av artikel 7.1 d i
forordning nr 207/2009 inte anfordes vid overklagandendmnden och att den saledes har framstéllts for
forsta gangen vid tribunalen.

I motsats till vad sokanden har gjort gillande ankom det under alla omstindigheter inte pa

overklagandendmnden att pa eget initiativ prova detta absoluta registreringshinder i ett
ogiltighetsforfarande.

1 — Nedan aterges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bor publiceras.
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Vid provningen av om det foreligger négra absoluta registreringshinder ska granskarna vid
harmoniseringsbyran och, efter 06verklagande, harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnder, i
overensstimmelse med artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 utan sérskilt yrkande prova
sakforhallandena for att faststdlla huruvida det sokta varumidrket omfattas av nagot av de
registreringshinder som stadgas i artikel 7 i samma férordning. Harav f6ljer att harmoniseringsbyrans
behoriga enheter kan komma att grunda sina avgéranden pa sakférhéllanden som inte aberopats av
sokanden. Harmoniseringsbyran ska pa eget initiativ prova de relevanta sakforhallanden som skulle
kunna foranleda den att tillimpa ett absolut registreringshinder (domstolens dom av den 22 juni 2006 i
méal C-25/05 P, Storck mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-5719, punkt 50, samt
forstainstansréittens dom av den 15 mars 2006 i méal T-129/04, Develey mot harmoniseringsbyran
(Formen pa en plastflaska), REG 2006, s. II-811, punkt 16, och av den 12 april 2011 i de forenade
mélen T-310/09 och T-383/09, Fuller & Thaler Asset Management mot harmoniseringsbyran
(BEHAVIOURAL INDEXING och BEHAVIOURAL INDEX), ej publicerad i rattsfallssamlingen,
punkt 29).

I ett ogiltighetsforfarande kan harmoniseringsbyran dock inte vara skyldig att, i likhet med granskaren,
pa eget initiativ prova de relevanta sakforhéllanden som kan foranleda den att tillimpa de absoluta
registreringshindren. Det framgar av artiklarna 52 och 55 i forordning nr 207/2009 att
gemenskapsvarumaérket anses giltigt till dess att det forklaras ogiltigt av harmoniseringsbyran efter ett
ogiltighetsforfarande. For varumaérket galler saledes en giltighetspresumtion, som é&r en logisk foljd av
den kontroll som harmoniseringsbyran gor inom ramen fo6r provningen av en registreringsansokan.

Denna giltighetspresumtion medfor att harmoniseringsbyrans skyldighet enligt artikel 76.1 i forordning
nr 207/2009 att pa eget initiativ prova de relevanta sakforhallanden som skulle kunna féranleda den att
tillampa de absoluta registreringshindren enbart giller vid harmoniseringsbyrans granskares prévning
av en registreringsansokan och, efter Overklagande, vid Overklagandendmndernas provning i
forfarandet om registrering av varumarket. I ett ogiltighetsforfarande dr det emellertid, mot bakgrund
av att gemenskapsvarumairket efter registrering presumeras vara giltigt, den person som har ansokt
om ogiltighetsforklaring som vid harmoniseringsbyran ska redogéra for de konkreta omstindigheter
som pastas paverka varumairkets giltighet.

Det framgar av det ovan anforda att overklagandenamnden inte var skyldig att i ogiltighetsforfarandet
pa eget initiativ prova de relevanta sakforhallanden som kunde ha foranlett den att tillimpa det
absoluta registreringshinder som stadgas i artikel 7.1 d i forordning nr 207/2009.
Grunden ska saledes avvisas.
[utelamnas]
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjatte avdelningen)
foljande:
1) Det beslut som andra overklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) meddelade den

4 maj 2010 (drende R 962/2009-2) forklaras ogiltigt.

2) Harmoniseringsbyran ska bira sina rittegangskostnader och ersitta de riattegangskostnader
som Fiirstlich Castell’sches Dominenamt Albrecht Fiirst zu Castell-Castell haft.

3) Castel Fréres SAS ska bira sina rittegangskostnader.
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Kanninen Labucka Soldevila Fragoso
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 13 september 2013.

Underskrifter
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