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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjatte avdelningen)

den 11 juli 2013*
"Gemenskapsvarumirke — Ogiltighetsforfarande — Gemenskapsordmérket GRUPPO SALINI —
Ond tro — Artikel 52.1 b i forordning (EG) nr 207/2009”
I mal T-321/10,

SA.PAR. Srl, Rom (Italien), foretratt av advokaterna A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti och
G. Petrocchi,

sokande,
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av G. Mannucci och P. Bullock, bada i egenskap av ombud,

svarande,

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

Salini Costruttori SpA, Rom, foretritt av advokaterna C. Bellomunno och S. Troilo,

angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréans forsta 6verklagandenamnd
den 21 april 2010 (drende R 219/2009-1) om ett ogiltighetsforfarande mellan Salini Costruttori SpA
och SA.PAR. Srl,

meddelar

TRIBUNALEN (sjétte avdelningen),

sammansatt av ordféoranden H. Kanninen, samt domarna S. Soldevila Fragoso och G. Berardis
(referent),

justitiesekreterare: forste handldaggaren J. Palacio Gonziélez,
med beaktande av ansdkan som inkom till tribunalens kansli den 4 augusti 2010,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
18 november 2010,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 15 november 2010,

* Rattegangssprak: italienska.
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efter forhandlingen den 19 april 2013,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, SA.PAR. Srl, ingav den 12 maj 2004 en ansdkan om registrering av gemenskapsvarumérke
till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumédrken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
dndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumadrket utgors av ordkannetecknet GRUPPO SALINI.

De tjanster som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 36, 37 och 42 i
Niceoverenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av  varor och  tjanster vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar, for varje klass,
foljande beskrivning:

— Klass 36: "Forsakringsverksamhet; finansiella tjanster; monetira tjdnster; fastighetsmakleri.”
— Klass 37: "Byggnadskonstruktion; reparation/underhall; installationstjénster.”

— Klass 42: "Vetenskapliga och teknologiska tjéanster och dartill relaterad forskning och design;
industriell analys och forskning; konstruktion och utveckling av maskinvara och programvara;
juridiska tjénster.”

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 7/2005 av den 14 februari 2005.
Varumairket registrerades den 12 september 2005 under nummer 3831161.

Den 5 oktober 2007 ingav intervenienten, Salini Costruttori SpA, till harmoniseringsbyran en ansékan
om ogiltighetsforklaring av detta varumirke for samtliga tjinster som det registrerats for. De
ogiltighetsgrunder som aberopades till stod for ansokan var for det forsta de som avses i artikel 51.1 b
i forordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009), fér det andra de som avses i
artikel 52.1 b i forordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 b i forordning nr 207/2009), jamfoérd med
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009) och for det tredje de
som avses i artikel 52.1 ¢ i forordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 c i férordning nr 207/2009), jamford
med artikel 8.4 i férordning nr 40/94 (nu artikel 8.4 i féorordning nr 207/2009). Till stod for ansokan
aberopade intervenienten kdnnetecknet SALINI, som anvindes i Italien och var vilkant for tjansterna
"fastighetsmakleri, byggnadskonstruktion, reparation/underhall, installationstjénster, tjanster avseende
utformning”.

Den 17 december 2008 avslog annulleringsenheten ansékan om ogiltighetsfoérklaring i dess helhet. Till
den del ansokan grundade sig pa artikel 52.1 c i férordning nr 40/94, jamford med artikel 8.4 i samma
forordning, ansag annulleringsenheten ndrmare bestimt att intervenientens dokumentation inte var
tillracklig for att styrka “tidigare anvdndning” av ordkénnetecknet SALINI. Till den del ansokan
grundade sig pa artikel 52.1 b i forordning nr 40/94, jamford med artikel 8.1 i samma férordning,
konstaterade annulleringsenheten att intervenienten hade édberopat samma dokumentation till stod for
denna grund som den som aberopades till stod for den foregaende grunden. Den drog dérfor slutsatsen
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att intervenientens kdnnetecken inte kunde anses vara tillrackligt kant. Till den del ansokan grundade
sig pa artikel 51.1 b i den ovanndmnda férordningen, konstaterade annulleringsenheten i huvudsak att
intervenienten inte hade formatt styrka att sokanden hade varit i ond tro.

Den 9 februari 2009 6verklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyran
enligt artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—64 i forordning nr 207/2009).

Harmoniseringsbyrdns forsta overklagandendmnd bif6ll ~ &verklagandet genom beslut av den
21 april 2010 (nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandendmnden upphéivde dédrmed
annulleringsenhetens beslut och ogiltigforklarade det ifragavarande gemenskapsvarumarket.

Overklagandenimnden ansag for det forsta att annulleringsenheten, med hinsyn till att det var fraga
om ett foretags verksamhet med att genomfoéra stora vig- och vattenbyggnadsarbeten, hade gjort en
oriktig bedomning ndr den ansag att intervenienten hade forebringat otillracklig bevisning for att
styrka att kidnnetecknet SALINI, genom anviandningen av det, hade blivit ett allmant ként varumaérke i
Italien. Enligt 6verklagandendmnden utgdrs den omséttningskrets som berors av dessa tjanster av
byggherrar, ndmligen offentliga organ och privata foretag som deltar i en anbudsinfordran. Redan den
omstindigheten att arbeten har genomforts utvisar siledes att denna omsattningskrets har exponerats
for intervenientens kdnnetecken. Genom de handlingar som intervenienten har ingett i malet och de
handlingar som gavs in till 6verklagandenimnden och som denna lade till grund f6r sin provning,
styrks att intervenienten har anvint efternamnet Salini som varumirke i samband med sin
bolagsverksamhet och att detta var vilkdnt i Italien i den mening som avses i artikel 6 bis i
Pariskonventionen for industriellt rattsskydd av den 20 mars 1883, med &ndringar och tillagg.
Overklagandenimnden ansig emellertid att det var styrkt att kinnetecknet hade anvints endast
betriffande en del av de sokta tjinsterna, men att anvdndning inte styrkts for foljande tjénster:
"Forsakringsverksamhet; finansiella tjanster; monetéra tjanster; fastighetsmékleri.”

Betraffande risken for forvaxling mellan det dldre kdnnetecknet SALINI, ensamt eller tillsammans med
ordet costruttori, och det omstridda gemenskapsvarumidrket GRUPPO SALINI, ansag
overklagandendmnden att den gemensamma bestdndsdelen salini var dominerande och att orden
gruppo och costruttori var beskrivande och generiska. Overklagandenimnden fann att risk for
forvixling mellan de motstdende kénnetecknen foreldg hos omsittningskretsen om kénnetecknen
anvindes for tjanster och verksamhet som var identiska eller av liknande slag. Detta gillde i synnerhet
tjidnsterna "byggnadskonstruktion; reparation/underhall; installationstjanster” i klass 37 och tjansterna
"vetenskapliga och teknologiska tjanster och dartill relaterad forskning och design; industriell analys
och forskning” i klass 42. Overklagandenimnden ansdg diremot att risk for forvixling inte forelag
betriffande tjédnsterna "forsdkringsverksamhet; finansiella tjanster; monetira tjénster; fastighetsmékleri”
i klass 36 och betriffande tjansterna “konstruktion och utveckling av maskinvara och programvara;
juridiska tjanster” i klass 42.

Overklagandenimnden preciserade for det tredje att den som anséker om registrering av ett varumirke
kan anses vara i ond tro om ansokan ges in med vetskap om att den ér till skada for tredje man och att
skadan uppkommer till foljd av ett beteende som é&r klandervédrt i moraliskt avseende och fran
handelssynpunkt. Overklagandenimnden ansdg att intervenienten i férevarande drende hade styrkt att
sokanden varit i ond tro i detta avseende. Enligt dverklagandendmnden var ond tro styrkt genom att

— sokanden, den dag da ansokan om registrering av varumirke gavs in, dgde en stor andel i
intervenientens aktiekapital och sokandens styrelseledamodter var ledamoter i intervenientens
styrelse,

— genom att sokanden, den dag da ansdkan om registrering av varumérke gavs in, dérfor inte kunde
vara ovetande om att kidnnetecknet SALINI existerade och anvdndes av intervenienten, och dédrmed
inte kunde vara ovetande om att intervenientens rattigheter asidosattes genom sokandens agerande,
och genom att
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— intervenienten och sokanden lag i tvist med varandra den dag d& ansokan om registrering av
varumérke gavs in, vilket bekraftar att sokanden hade for avsikt att tillskansa sig intervenientens
rattigheter till det dldre kdnnetecknet.

Parternas yrkanden
Sokanden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersdtta réttegangskostnaderna, inbegripet kostnaderna i
forfarandet vid overklagandenamnden.

Harmoniseringsbyrén och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersdtta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har &beropat tre grunder till stod for sin talan. Dessa grunder avser asidosittande av
artikel 53.1 a i forordning nr 207/2009, jamford med artikel 8.2 ¢ i samma forordning, dsidosittande av
artikel 53.1 a i den ovanndmnda forordningen, jamford med artikel 8.2 b i samma férordning och
asidosdttande av artikel 52.1 b i den ovanndmnda férordningen. I samband med dessa grunder har
sokanden dessutom &beropat bristande motivering samtidigt med &sidosdttande av de ovanndmnda
bestimmelserna.

Tribunalen ska préva den tredje grunden forst. I denna har sokanden i huvudsak gjort géllande att
overklagandendmnden gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning nér den drog slutsatsen att
sokanden var i ond tro ndr ansokan om registrering av det omstridda varumirket som
gemenskapsvarumirke gavs in till harmoniseringsbyran. Overklagandenimnden drog slutsatsen att
sokanden varit i ond tro enbart pa grundval av forhallandet mellan sokandens och intervenientens
ledning samt pa grundval av den rattstvist som pagar mellan bolagen i Italien. Inga argument har lagts
till grund for pastaendet att sokanden hade vetskap om att denne fororsakat intervenienten skada och
detta pastaende stods inte genom nagon bevisning.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandens argument.

Ordningen for gemenskapsvarumarken bygger pa principen om “forsta ansokan” enligt artikel 8.2 i
féorordning nr 207/2009. Enligt denna princip kan ett kdnnetecken registreras som
gemenskapsvarumairke endast om ett dldre varumérke inte utgér hinder harfor. Detta giller oavsett
om det dldre varumidrket ar ett gemenskapsvarumirke, ett varumirke som registrerats i en
medlemsstat eller hos Benelux varumérkesbyra, ett varumérke som blivit foremal fér en internationell
registrering med réttsverkan i en medlemsstat eller ett varumérke som blivit foremal for en
internationell registrering med réttsverkan i unionen. Den omsténdigheten att tredje man anvéinder ett
icke-registrerat varumiérke utgér dédremot, utan att det paverkar tillimpningen av artikel 8.4 i
férordning nr 207/2009, inte ensam hinder for att ett identiskt eller liknande varumirke registreras
som gemenskapsvarumérke for varor eller tjanster som dr identiska eller av liknande slag (tribunalens
dom av den 14 februari 2012 i mal T-33/11, Peeters Landbouwmachines mot harmoniseringsbyran —
Fors MW (BIGAB), punkt 16, och av den 21 mars 2012 i mal T-227/09, Feng Shen Technology mot
harmoniseringsbyran — Majtczak (FS), punkt 31).
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Tillimpningen av denna princip nyanseras bland annat av artikel 52.1 b i foérordning nr 207/2009.
Enligt den bestimmelsen ska, efter ansokan till harmoniseringsbyran eller pa grundval av ett
genkdromal i mal om varumairkesintrang, ett gemenskapsvarumirke forklaras ogiltigt om den som
ansokt om registrering var i ond tro niar ansokan om varumadrkesregistrering gavs in. Det ankommer
pa den som ansoker om ogiltigforklaring och som har for avsikt att stodja sig pa denna grund att
styrka sadana faktiska omstdndigheter som gor det mojligt att sld fast att innehavaren av ett
gemenskapsvarumaérke var i ond tro nidr ansokan om registrering av det varumérket gavs in (domarna
i de ovan i punkt 18 nimnda malen BIGAB, punkt 17, och FS, punkt 32).

Sasom generaladvokaten Sharpston papekade i sitt forslag till avgorande inféor domstolens dom av den
11 juni 2009 i mal C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (REG 2009, s. 1-4893) (nedan kallad
domen i malet Lindt Goldhase), har begreppet ond tro, som avses i artikel 52.1 b i férordning
nr 207/2009, inte pa nagot satt definierats, avgransats eller ens beskrivits i unionslagstiftningen.

I domen i det ovan i punkt 20 ndmnda malet Lindt Goldhase lamnade domstolen, i samband med en
begidran om forhandsavgorande, flera preciseringar av hur begreppet ond tro enligt artikel 52.1 b i
forordning nr 207/2009 ska tolkas.

Enligt domstolen ska, vid provningen av huruvida sokanden varit i ond tro i den mening som avses i
artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009, samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet beaktas som
forelag vid den tidpunkt da ansdkan om registrering av ett kidnnetecken som gemenskapsvarumirke
gavs in. For det forsta ska den omstdndigheten beaktas att sokanden haft eller borde ha haft vetskap
om att tredje man i atminstone en medlemsstat anvéinder ett identiskt eller liknande kdnnetecken for
en vara eller tjanst som dr identisk eller av liknande slag, vilket innebédr en risk for forvixling med det
kédnnetecken som avses i registreringsansokan. Vidare ska beaktas, for det andra, sokandens avsikt att
hindra denne tredje man frdn att fortsdtta att anvdnda ett sadant kdnnetecken och for det tredje,
graden av rittsskydd for tredje mans kidnnetecken och for det kénnetecken som avses i
registreringsansdkan (domen i det ovan i punkt 20 ndmnda maélet Lindt Goldhase, punkt 53).

Det foljer emellertid av lydelsen i domen i det ovanndmnda malet att de faktorer som ridknades upp i
denna endast dr exempel pa omstindigheter som kan beaktas i samband med bedémningen av
huruvida den som ansokt om registrering var i ond tro ndr ansokan gavs in (tribunalens dom i det
ovan i punkt 18 nidmnda mélet BIGAB, punkt 20, och av den 13 december 2012 i mal T-136/11,
pelicantravel.com mot harmoniseringsbyran — Pelikan (Pelikan), punkt 26).

I samband med den helhetsbedomning som ska goras enligt artikel 52.1 b i férordning nr 207/2009 kan
dven beaktas vilka affirsméssiga overvaganden som legat till grund f6r en ansokan om registrering av
ett kdnnetecken som gemenskapsvarumérke (domen i det ovan i punkt 18 ndmnda malet BIGAB,
punkt 21) och i vilken tidsfoljd hdndelserna kring ingivandet &dgde rum (se, for ett liknande
resonemang och analogt, domstolens dom av den 3 juni 2010 i mal C-569/08, Internetportal und
Marketing, REU 2010, s. I-4871, punkt 52).

Det ér sdrskilt mot bakgrund av ovanndamnda 6verviaganden, i den man de ér tillimpliga i forevarande
mal, som provningen av huruvida det angripna beslutet ar lagenligt ska ske, i den del
overklagandendmnden drog slutsatsen att sokanden var i ond tro nédr ansdkan om registrering av det
omstridda varumarket gavs in.

Det framgar av handlingarna i malet och kan inte pa allvar bestridas att sokanden inte kunde vara
ovetande om, eller till och med kdnde till, att intervenienten sedan lang tid anvénde kénnetecknet
SALINI - bade i Italien och i utlandet, ensamt eller tillsammans med ordet costruttori — pa omradena
for byggande och utformning av stora offentliga infrastrukturarbeten, byggnadskonstruktion och
tjidnster avseende utformning inom bygg- och anldggningssektorn. Sokanden hade kénnedom om
intervenientens marknadssituation och bolagssituation och om omstindigheten att intervenienten
genomgick en kraftig expansion vid den tidpunkt da registreringsansokan gavs in samt holl pa att gora
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varumarket mer vilkdnt och 6ka sina marknadsandelar bade i Italien och utomlands. Detta framgar
bland annat av punkterna 31 och 35 i det angripna beslutet. I likhet med harmoniseringsbyran anser
tribunalen harvid att denna kdnnedom kan anses vara “kvalificerad”, eftersom den hade férvarvats av
personer som, i likhet med intervenientens bolagsmin, inte bara var medlemmar i familjen Salini,
utan dven dgde en stor del av aktiekapitalet i intervenienten eller agerade inom intervenientbolaget pa
grund av att de hade ledande befattningar i det bolaget, sasom framgar av punkterna 70-72 i det
angripna beslutet. Med hdnsyn till att sokandens bolagsmédn innehade hoga befattningar i
intervenientens ledning eller var ledaméter i intervenientens styrelse, hade de mdjlighet att paverka
intervenientens beslut och dven beslutet att eventuellt registrera det kédnnetecken som intervenienten
hade anvint sedan lang tid. Det framgar av bland annat handlingarna i &rendet hos
harmoniseringsbyran att en av dessa bolagsmin, F. S. S., var intervenientens styrelseordférande mellan
ar 2000 och ar 2003.

Att den som ansoker om registrering av varumaérke har sddan vetskap ar emellertid inte i sig tillrackligt
for att styrka att denne varit i ond tro. Detta giller — sdsom i fraga om sokanden i forevarande mal —
dven om dennes vetskap dr "kvalificerad”. Den avsikt som den som ansoker om registrering har néar
ansokan om registrering ges in ska namligen ocksd beaktas (domen i det ovan i punkt 20 ndmnda
malet Lindt Goldhase, punkterna 40 och 41).

Denna avsikt dr givetvis en subjektiv omstandighet, med den ska dnda faststéllas mot bakgrund av de
objektiva omstdndigheterna i det enskilda fallet (domen i det ovan i punkt 20 ndmnda malet Lindt
Goldhase, punkt 42).

Sasom harmoniseringsbyran har foreslagit ar det, for att avgéra om den som ansdker om registrering
av varumadrket dr i ond tro, siledes viktigt att bedoma dennes avsikt genom att dra en slutsats av de
objektiva omstdndigheterna och dennes konkreta handlingar, av dennes roll eller stillning, av dennes
kdnnedom om anvindningen av det dldre varumairket, av avtalsforhallanden mellan denne och den
som ansoker om ogiltigférklaring samt forhallandena mellan dem fore och efter ingaende av avtalet,
av huruvida 6msesidiga skyldigheter foreligger mellan dem, inbegripet lojalitetsplikter och skyldigheter
att upptrdda med heder som uppkommit pd grund av prokura eller pagaende eller avslutade
styrelseuppdrag i det foretag som ansoker om ogiltigforklaring, samt allmént av samtliga objektiva
omstiandigheter i samband med intressekonflikter ddr den som ansoker om registrering har varit

inblandad.

Det framgar av det angripna beslutet att 6verklagandendmnden, i motsats till vad sokanden har gjort
gillande, inte endast beaktade den kdnnedom om intervenientens anvdndning av kénnetecknet som
sokanden hade pa grund av sin priviligierade stéillning som aktiedgare i intervenienten, niagot som
sokanden for ovrigt inte har bestritt. Overklagandenimnden lade dessutom ett antal objektiva
omsténdigheter, som kunde kasta ljus over avsikterna hos sokandebolaget och dess ledning, till grund
for konstaterandet att detta hade varit i ond tro.

Enligt réttspraxis kan &ven hdndelsernas kronologi i samband med att det omstridda varumairket
registrerades utgora en omstidndighet som ska beaktas vid bedomningen av ond tro (se, for ett
liknande resonemang och analogt, domen i det ovan i punkt 24 nidmnda malet Internetportal und
Marketing, punkt 52). Sokanden ansokte om registrering av det omstridda varumarket — som enligt
vad som har visats inte har varit foremal for tidigare anvindning — bara nagra manader efter
uppkomsten av den bolagstvist med intervenienten som har gett upphov till osikerhet om den interna
jamvikten i detta bolag. Sdsom 6verklagandendmnden angav i punkt 74 i det angripna beslutet, ska
sarskild uppmaérksamhet fistas vid denna omsténdighet for att bedoma huruvida sékanden var i ond
tro. Det framgar i Ovrigt av handlingarna i maélet att intervenienten, under tiden innan
registreringsansokan gavs in, védsentligt 6kade sin omséttning och hade gjort varumairket betydligt mer
valkant. Sasom framgar av punkt 31 i det angripna beslutet var intervenienten néra att réknas till de
mest betydelsefulla aktorerna inom bygg- och anldggningsbranschen i Italien. I egenskap av aktiedgare
med innehav av en stor andel av intervenientens aktiekapital kunde sokanden inte vara ovetande om
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att intervenienten lopte risk for skada om sokanden i sitt eget namn registrerade ett kédnnetecken
bestdende av ett efternamn som var ndstan identiskt med det kdnnetecken som intervenienten
anviande sedan ldnge, samtidigt som intervenienten vixte kraftigt i den aktuella branschen.

Den omstidndigheten att sokanden visste eller pastod sig veta att intervenienten inte var intresserad av
att registrera ett kidnnetecken bestiende av efternamnet SALINI forstarkte, med beaktande av det
sarskilda faktiska sammanhang som beskrivits ovan, den intressekonflikt som kunde uppkomma
mellan sokanden och intervenienten. Det kan ndmligen inte uteslutas, inte heller pa grundval av vad
sokanden har anfort, att intervenienten valt att inte registrera det ovannidmnda kdnnetecknet med
hansyn till att detta bolag riktade sina tjdnster till en specifik omsittningskrets eller med hansyn till
ett pastatt underforstatt avtal som enligt vad sokanden har gjort gillande forelag mellan samtliga
medlemmar i familjen Salini med avseende p& anvdndningen av efternamnet i deras respektive
verksamheter. Intervenienten kan samtidigt ha utgatt fran att detta sirskiljande kénnetecken var
skyddat i réattsligt hdnseende och att det var vilkdnt oberoende av huruvida det registrerades.
Overklagandenimnden gjorde dirfor en riktig bedémning nir den, i punkt 71 i det angripna beslutet,
fann att den omstdndigheten att sokandebolaget, med beaktande av dess stora aktieinnehav i
intervenienten, hade handlat i sitt eget namn och inte i intervenientens, var ett tecken pa att sokanden
varit i ond tro.

Aven varumirkets karaktir kan vara relevant vid prévningen av huruvida ond tro foreligger (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 20 nidmnda malet Lindt Goldhase, punkt 50). Att
ansoka om ett ordmérke som bestar av efternamnet Salini och ordet "gruppo” — vilket traditionellt
innebadr att ett antal foretag dr verksamma under samma namn — f6ljer inte ndgon kommersiell logik.
Det kan diremot utvisa att sokanden hade for avsikt att tillskansa sig réttigheterna till intervenientens
varumirke. I egenskap av moderforetag i en koncern som flera foretag ingick i vid tidpunkten for
registreringsansokan, var intervenienten det enda foretag som kunde anvdnda uttrycket “gruppo
salini”. Detta framgar i huvudsak av 6verklagandendmndens undersokning i punkterna 70 och 71 i det
angripna beslutet. Det framgar av handlingarna i drendet hos harmoniseringsbyran att bland annat de
uppforanderegler som intervenientens bolagsstyrelse antog ar 2003 — och saledes fore ansokan om
registrering av det omstridda varumirket - inneho6ll en héanvisning till detta uttryck.
Tillimpningsomradet for dessa regler faststélls i punkt 2 i uppfoérandereglerna. I denna anges att
reglerna “upprittats for Gruppo Salini i dess helhet” och att "med Gruppo Salini forstas Salini
Costruttori SpA och samtliga bolag som kontrolleras av detta”. Sokanden kan séledes inte pasta sig ha
varit ovetande om dessa uppforanderegler och den dér angivna definitionen av uttrycket gruppo salini
ndr registreringsansokan gavs in.

Vid provningen av huruvida den som ansokt om registrering varit i ond tro kan slutligen hansyn tas till
hur vilként ett kinnetecken dr ndr ansokan om registrering ges in. Det dr namligen just en sddan grad
av vilkdndhet som kan rattfirdiga sokandens intresse av att skaffa ett bdttre rattsligt skydd for sitt
kdannetecken (domen i det ovan i punkt 20 ndimnda malet Lindt Goldhase, punkterna 51 och 52). I
forevarande mal framgar det inte av handlingarna i malet att det omstridda varumarket redan hade
anvints ndr registreringsansokan gavs in. Det dr emellertid styrkt att intervenientens kadnnetecken
hade anvints sedan flera artionden och att detta bolags verksamhet hade okat kraftigt i Italien under
de senaste aren. Kiannetecknet hade ddrmed blivit mer vilkdant hos omsattningskretsen.

Av vad anforts foljer att tribunalen delar 6verklagandendmndens bedomning att sokanden var i ond tro
nér registreringsansokan gavs in. Inget argument som s6kanden har framfort dr av sddan art att denna
slutsats kan ifragasittas.

Den ovan i punkt 32 nidmnda omstindigheten att intervenienten, trots pastdendet att det é&ldre
kdnnetecknet har anvénts i Italien sedan ar 1940, inte visade nagot intresse for att skydda detta
kdannetecken inom Europeiska unionen fore den dag da registreringsansokan gavs in, gor det inte
mojligt att sld fast att sokanden inte var i ond tro nir registreringsansokan gavs in. Sadana
omstidndigheter dr ndmligen hdnforliga endast till intervenientens subjektiva intressen (se, for ett
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liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 18 ndmnda maélet FS, punkt 51). Mojligheten enligt
artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009 att fa ett varumarke ogiltigforklarat — vilken enligt artikel 54.1
i forordning nr 207/2009 bestar utan rattighetsforlust till f6ljd av passivitet ndr den som ansokt om
varumaérkesregistrering var i ond tro nédr ansdkan gavs in — uppfyller kravet pa att ett vidstrackt skydd
ska sdkerstéllas for aktorer som anvdnder kdnnetecken som &nnu inte registrerats. I egenskap av
aktiedgare med innehav av en stor andel av intervenientens aktiekapital och med hénsyn till att vissa
personer i sokandebolagets ledning hade eller hade haft uppdrag och fullmakter i bolagets
organisation, borde sokandebolaget ha haft fullstindig kinnedom om skilen till att intervenienten,
enligt vad som pastatts, inte var intresserad av att skydda ett kidnnetecken bestdende av det aktuella
efternamnet. Under dessa forhallanden kan sokanden inte med framgang gora géllande pastdendet om
intervenientens ointresse — vilket sokanden hade kunnat bidra till att sla fast, och vilket sokanden i vart
fall hade kunnat motsitta sig — till stod for att sokanden inte var i ond tro nédr ansdkan om registrering
av varumadrket gavs in.

Detsamma giller betraffande sokandens argument att mer &@n tre ar hade forflutit innan intervenienten
gav in en ansokan om ogiltighetsforklaring till harmoniseringsbyran. Eftersom det &r fraga om en
omstindighet som dr hanforlig endast till intervenientens subjektiva intressen, kan inte heller den
omstdndigheten att intervenienten inte omedelbart reagerade pa registreringen av det omstridda
varumirket — vilken for ovrigt inte foregicks av nagon anvindning av detta varumirke — paverka
bedomningen av sokandens avsikter nir ansokan om registrering av gemenskapsvarumarket gavs in.

I friga om sokandens argument att efternamnet Salini i stor omfattning anvénds av andra foretag,
konstaterar tribunalen, i likhet med harmoniseringsbyran, att det i detta fall &r fraga om foretag som
med all sannolikhet drivs av personer som bar det efternamnet och inte varuméirken som har
registrerats och bestar av detta efternamn och att intervenienten inte kan hindra anvidndningen av
efternamnet.

Sokanden har gjort géllande att ett underforstatt avtal foreligger mellan medlemmarna i familjen Salini
och att dessa enligt detta avtal har rétt att anvdnda efternamnet for sina egna affirsverksamheter (se
dven ovan punkt 32). Tribunalen finner att ett sadant avtal ldngt ifrdn styrker att sokanden inte varit i
ond tro, utan i realiteten kan utvisa att sékandens agerande ir illojalt. Aven om det skulle styrkas att
ett sadant avtal foreligger, kan det inte strdckas ut till att omfatta anvindningen av efternamnet som
gemenskapsvarumirke och det innebidr inte heller att den som bidr detta efternamn har rétt att
registrera det som gemenskapsvarumirke. I motsats till vad sokanden verkar vilja gora géllande &r det
daremot mojligt att forbjuda registrering av ett sadant varumérke — d&ven om den som anstker om
registrering faktiskt bar detta efternamn — om det sokta varumarket gor intrang i en aldre rattighet.

Enligt artikel 9.1 i forordning nr 207/2009 ger ett gemenskapsvarumérke innehavaren ensamritt som
innebdr att denne har rétt att forhindra tredje man att anvinda ett tecken som dr identiskt med eller
liknar varumérket om de varor eller tjdnster som omfattas av varumérket ér identiska med eller av
liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till en risk for forvixling hos
allmanheten (tribunalens dom av den 17 januari 2012 i mal T-522/10, Magyarorszdg mot
harmoniseringsbyran — Hansa Mineralbrunnen (HELL), punkt 73). En sddan ensamritt star emellertid
i strid med skilen for ingadendet av det pastadda underforstadda avtal som sokanden har aberopat.

I fraga om sokandens argument att tvisten vid de italienska domstolarna — som parternas skrivelser
innehaller ménga hanvisningar till och som ndmns bland annat i punkterna 3, 4 och 74 i det angripna
beslutet — uppkom pa grund av skil som helt hianfor sig till intervenientens interna forhallanden och
endast beror intervenientens bolagsmédn konstaterar tribunalen endast att detta argument é&r
verkningslost med hdnsyn till intervenientens bolagsstruktur, i vilken aktiedgandet till storsta delen
delas mellan de tva grenarna av familjen Salini, varav sokanden tillhér den ena. Att en sadan tvist
foreligger dr namligen relevant endast for att sla fast det sammanhang i vilket ans6kan om registrering
av varumdrket gavs in. Detta dr oberoende av om den motsittning som ligger till grund for tvisten
berodde pa intervenienten eller om den berérde bidde denne och sokanden. I likhet med
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harmoniseringsbyran finner tribunalen att atminstone F. S. S. vid tiden for omstédndigheterna i malet
objektivt sett befann sig i en intressekonflikt pa grund av att han var styrelseledamot i bada bolagen.
Detta kan inte forbises med hansyn till den roll som han spelade i intervenientens bolagsstruktur. Han
var ndamligen styrelseordférande mellan ar 2000 och ar 2003 (se ovan, punkt 26) och darefter teknisk
direktor.

Vad slutligen betréffar den bristande motivering som sokanden har &beropat i rubriken till den tredje
grunden samt allmént och i forbigdende i sjdlva den grunden, erinrar tribunalen om att det av den
motivering som kravs enligt artikel 75 forsta meningen i férordning nr 207/2009 — vilken har samma
innebord som den motivering som avses i artikel 296 FEUF — enligt fast réttspraxis, klart och tydligt
ska framga hur den som har antagit rattsakten har resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte,
namligen dels att ge dem som berdrs av beslutet kinnedom om skilen for den vidtagna atgédrden, sa
att de kan tillvarata sina rattigheter, dels att gora det mojligt for unionsdomstolen att prova beslutets
lagenlighet (tribunalens dom av den 2 april 2009 i mél T-118/06, Zuffa mot harmoniseringsbyran
(ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), REG 2009, s. 1I-841, punkt 19, och av den 14 juli 2011 i
mal T 160/09, Winzer Pharma mot harmoniseringsbyran — Alcon (OFTAL CUSI), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 35). Bedomningen av om motiveringen av ett beslut uppfyller dessa krav ska
inte ske endast utifran motiveringens lydelse, utan dven utifran det sammanhang i vilket den ingar och
samtliga réttsregler pa det ifrdgavarande omradet (domen i det ovan i punkt 20 nidmnda maélet
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, punkt 20 och dér angiven réttspraxis).

Bedomningen av det angripna beslutet gor det i forevarande mal mojligt att sla fast att
overklagandendmnden, i punkterna 68—74 i detta beslut, angav skilen till att den, mot bakgrund av
olika handlingar i drendet, ansag att intervenienten hade styrkt att sokanden var i ond tro nir ansékan
gavs in.

Dessa argument har gett sokanden kdnnedom om skilen for det beslut som fattats, sa att denne har
kunnat tillvarata sina rattigheter, och gor det dven mojligt for tribunalen att prova det angripna
beslutets lagenlighet. I motsats till vad sokanden har gjort gillande kan 6verklagandendmnden darfor
inte klandras for att inte ha motiverat sitt beslut i detta avseende.

Med beaktande av vad ovan anférts gjorde overklagandendmnden en riktig bedémning ndr den
ogiltigforklarade det omstridda varumarket med stod av artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009, med
anledning av att ansdkan om registrering av gemenskapsvarumairket hade getts in i strid med
principerna om lojalitet och skyldighet att upptrdda med heder. Under forhallandena i forevarande
mal aldg det sokanden att iaktta dessa principer i forhéllande till intervenienten.

Talan kan saledes inte bifallas pa den tredje grunden.

Betrdffande den forsta och den andra grunden framgar det av artiklarna 52 och 53 i forordning
nr 207/2009 att det é&r tillrackligt att en av de ogiltighetsgrunder som anges i dessa bestimmelser ar
tillamplig for att en ansokan om ogiltighetsforklaring ska bifallas.

Nér tribunalen finner att det finns fog for en av de ogiltighetsgrunder som har aberopats av den som
har ansokt om ogiltighetsforklaring, far den begrénsa sin provning av beslutets lagenlighet till den
grund for talan som avser denna ogiltighetsgrund, vilken ar tillrdcklig for att bifalla ansokan om
ogiltighetsforklaring (se, for ett liknande resonemang och analogt, domstolens beslut av den
13 februari 2008 i mal C-212/07 P, Indorata-Servigcos e Gestdo mot harmoniseringsbyran, ej publicerad
i rattsfallssamlingen, punkterna 27 och 28, se &ven tribunalens dom av den 22 mars 2007 i
mal T-215/03, Sigla mot harmoniseringsbyran - Elleni Holding (VIPS), REG 2007, s. II-711,
punkt 100, och av den 7 december 2010 i mal T-59/08, Nute Partecipazioni och La Perla mot
harmoniseringsbyran — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), REU 2010,
s. 1I-5595, punkt 70 och déir angiven réttspraxis). Detta giller s& mycket mer nidr en av de
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ogiltighetsgrunder som 6verklagandendmnden har lagt till grund for sitt beslut, sasom i forevarande
mal, dr den ogiltighetsgrund som enligt artikel 52.1 b i forordning nr 207/2009 bestar i att
varumaérkessokanden varit i ond tro.

Sasom harmoniseringsbyran har anfort medfér ond tro ndr ansékan om varumaérkesregistrering ges in
namligen i sig att det omstridda varumarket ska ogiltigforklaras i sin helhet. Néar 6verklagandendmnden
sasom i forevarande mal, anser att det finns fog for en av de ogiltighetsgrunder som aberopats av den
som ansokt om ogiltigforklaring, men dnda beslutar att prova och, i forekommande fall, konstatera att
ansokan dven kan bifallas med stod av de 6vriga ogiltighetsgrunder som eventuellt har dberopats, utgor
denna del av beslutsmotiveringen emellertid inte ett nodvandigt skél for beslutet att bifalla ansokan om
ogiltighetsforklaring, eftersom skalet for beslutet utgors av en ogiltighetsgrund som medfor att det
omstridda varumairket i sin helhet dr ogiltigt. Denna ogiltighetsgrund bestar i forevarande fall av att
varumarkessokanden varit i ond tro (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 48
ndmnda malet NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punkt 70).

Av vad anforts foljer att talan ska ogillas och att det saknas skal att prova den forsta och den andra
grunden.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i tribunalens rittegangsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyrans och
intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjatte avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.

2) SA.PAR. Srl ska ersitta riattegangskostnaderna.
Kanninen Soldevila Fragoso Berardis
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 11 juli 2013.

Underskrifter
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