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Style & Taste, SL
mot
Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet

Tribunalens dom (tionde avdelningen i utokad sammansittning) av den 2 juni 2021

"EU-varumiérke — Ogiltighetsférfarande — EU-figurmiarke som éterger en polospelare —
Aldre nationell formgivning — Relativ ogiltighetsgrund — Artikel 52.2 d i férordning (EG)
nr 40/94 (nu artikel 60.2 d i férordning (EU) 2017/1001)”

EU-varumdrke - Avstdende, upphdvande och ogiltighet — Relativa ogiltighetsgrunder -
Anvéndning av varumdrket som kan forbjudas med stod av en annan dldre rdttighet —
Industriell dganderdtt — Figurmdrke som dterger en polospelare — Aldre nationell formgivning

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 52.2 d)

(se punkterna 25-32)
Resumé

Till f6ljd av en ansokan som ingavs till Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO)
den 29 september 2004, beviljades The Polo/Lauren Company LP registrering som
EU-varumairke av ett figurkdnnetecken som aterger en polospelare. Varumarket registrerades den
3 november 2005.

Style & Taste, SL, ingav den 23 februari 2016 en ansdkan om ogiltighetsforklaring av det
omstridda varumirket med stod av artikel 52.2 d i férordning nr 40/94', enligt vilken ett
EU-varumairke ska forklaras ogiltigt om anvdndningen av varumarket kan férbjudas med stod av
en dldre industriell dganderatt.? Till stod for sin ansokan om ogiltighetsforklaring aberopade
bolaget en spansk formgivning som hade registrerats den 4 mars 1997.

Style & Tastes ansokan om ogiltighetsforklaring avslogs genom beslut av EUIPO:s femte
overklagandendmnd den 7 januari 2019, med motiveringen att registreringen av den é&ldre
formgivningen hade upphort att gilla den 22 maj 2017. Style & Taste 6verklagade darfor till
tribunalen och yrkade om ogiltigforklaring av detta beslut.

Radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva,
omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av rddets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
EU-varumérken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess éndrade lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och radets forordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Artikel 52.2 d i férordning nr 40/94 (nu artikel 60.2 d i forordning 2017/1001).
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I sin dom slar tribunalen for forsta gangen fast att en ansdkan om ogiltighetsforklaring av ett
EU-varumirke med stod av artikel 52.2 i forordning nr 40/94 ska avslas om villkoren for att
forbjuda anvdndning av varumairket inte langre ar uppfyllda vid den tidpunkt da EUIPO fattade
beslut med avseende pa ansokan. Foljaktligen ogillas 6verklagandet.

Tribunalens bedomning

Tribunalen erinrar inledningsvis om att bestimmelserna i forordning nr 40/94 ska tolkas mot
bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken den éldre réttigheten ska ges foretriade framfor
varumdrken som registrerats senare.

Tribunalen papekar vidare att anvandningen av presens i artikel 52 i férordning nr 40/94 tyder pa
att EUIPO ska kontrollera att villkoren for att ett EU-varumarke ska forklaras ogiltigt enligt denna
bestammelse dr uppfyllda den dag da den fattar beslut med avseende pa ansdkan om
ogiltighetsforklaring. Tribunalen framhaller vidare att det framgér av systematiken i de dvriga
bestimmelserna i férordning nr 40/94 om relativa ogiltighetsgrunder, och sarskilt av artikel 56.2 i
den forordningen, att en ansdkan om ogiltighetsforklaring ska avslas om det med sdkerhet kan
faststéllas att réattigheterna har upphort att kollidera med det dldre EU-varumarket vid utgangen
av ogiltighetsforfarandet.

Tribunalen anser foljaktligen att vid tillimpningen av artikel 52.2 d i féorordning nr 40/94 ska
innehavaren av en sadan éldre industriell 4ganderdtt som avses i denna bestimmelse styrka att
vederborande kan forbjuda anviandningen av det omtvistade EU-varumairket, inte bara vid
tidpunkten for ansokan om registrering av detta varumairke eller prioritetsdagen for detta
varumadrke, utan dven vid den tidpunkt dd& EUIPO meddelar sitt beslut med avseende pa ansékan
om ogiltighetsforklaring. I forevarande fall konstaterar tribunalen att Style & Taste inte har pastatt
och &n mindre visat att det enligt spansk rédtt ar mojligt att forbjuda anvdndningen av ett
EU-varumirke med stod av en sddan formgivning efter det att registreringen har upphort att
gilla. Tribunalen anser saledes att anviandningen av det omstridda varumaérket inte lingre kunde
forbjudas med stod av den dldre formgivningen som Style & Taste aberopat vid den tidpunkt da
det 6verklagade beslutet antogs.
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