g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen i utokad sammanséttning)

den 2 juni 2021*

"EU-varumirke — Ogiltighetsférfarande — EU-figurmirke 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
forordning (EU) 2017/1001)”

I mal T-169/19,
Style & Taste, SL, Madrid (Spanien), foretritt av advokaten L. Plaza Ferniandez-Villa,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av S. Palmero Cabezas och H.
O’Neill, bdda i egenskap av ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var

The Polo/Lauren Company LP, New York, New York (Forenta staterna), foretritt av advokaten
M. Garayalde Nifo,

angdende ett dverklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte 6verklagandendmnd den
7 januari 2019 (drende R 1272/2018-5) om ett ogiltighetsforfarande mellan Style & Taste och The
Polo/Lauren Company,

meddelar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen i utdkad sammansattning),

sammansatt av ordfdranden S. Papasavvas, samt domarna A. Kornezov, E. Buttigieg,
K. Kowalik-Banczyk (referent) och G. Hesse,

justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av overklagandet som inkom till tribunalens kansli den 19 mars 2019,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 20 juni 2019,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 10 juni 2019,

* Rattegangssprak: spanska.

SV
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med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrittelsen om att det
skriftliga forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begéran om muntlig forhandling, och av att
tribunalen saledes, pa grundval av referentens rapport och med tillimpning av artikel 106.3 i
tribunalens rattegangsregler, har beslutat att avgora mélet pa handlingarna,

foljande
Dom

Bakgrunden till tvisten

Intervenienten, The Polo/Lauren Company LP, ingav den 29 september 2004 en ansdkan om
registrering av EU-varumadrke till Europeiska unionens immaterialrdttsmyndighet (EUIPO) i enlighet
med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT
L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009,
s. 1), i dess dndrade lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och radets forordning (EU)
2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Det sokta varumadrket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

Registreringsansokan avsag varor, vilka omfattas av klasserna 9, 18, 20, 21, 24 och 25 i
Nice6verenskommelsen om  internationell  klassificering av ~ varor och tjanster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg.

Varumairket registrerades den 3 november 2005 under nummer 4049201.
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Den 23 februari 2016 ingav klagandebolaget, Style & Taste, SL, en ansokan om ogiltighetsforklaring av
det omstridda varumirket pd grundval av en industriell dganderéitt i den mening som avses i
artikel 52.2 d i férordning nr 40/94 (nu artikel 60.2 d i férordning 2017/1001).

Ansokan om ogiltighetsforklaring grundades pa den spanska formgivning som registrerades den
4 mars 1997 under nummer D 0024087, vilken aterges nedan:

/1

C

Genom beslut av den 10 maj 2018 avslog annulleringsenheten ansékan om ogiltighetsforklaring.

Den 5 juli 2018 overklagade klaganden annulleringsenhetens beslut vid EUIPO med stod av
artiklarna 6671 i féorordning 2017/1001.

Genom beslut av den 7 januari 2019 (nedan kallat det Gverklagade beslutet) avslog EUIPO:s femte

overklagandendmnd 6verklagandet med motiveringen att registreringen av den é&ldre formgivningen
hade upphort att gélla den 22 maj 2017.

Parternas argument

Klaganden har yrkat att tribunalen ska dndra det overklagade beslutet pa sa sitt att det omstridda
varumairket forklaras ogiltigt.

EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet,

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Tribunalen erinrar inledningsvis om att med beaktande av datumet for ingivandet av den aktuella
registreringsansokan, det vill siga den 29 september 2004, vilket dr avgorande for faststillandet av
tillamplig materiell rétt, regleras omstindigheterna i malet av de materiella bestimmelserna i
forordning nr 40/94 (se, for ett liknande resonemang, beslut av den 5 oktober 2004,
Alcon/harmoniseringskontoret, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punkterna 39 och 40, och dom av den
29 januari 2020, Sky m.fl., C-371/18, EU:C:2020:45, punkt 49). Eftersom forfaranderegler enligt fast
rattspraxis i allmédnhet ska anses tillimpliga fran och med den dag da de triader i kraft (se dom av den
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11 december 2012, kommissionen/Spanien, C-610/10, EU:C:2012:781, punkt 45 och dér angiven
rittspraxis), dr forfarandebestimmelserna i forordningarna nr 207/2009 och 2017/1001 tillampliga i
malet.

Upptagande till provning

EUIPO har i forsta hand gjort géllande att klagandens enda yrkande ska avvisas. EUIPO menar att
eftersom oOverklagandendmnden inte tog stdllning till samtliga villkor for tillimpningen av
artikel 52.2 d i forordning nr 40/94, kan tribunalen inte forklara det omstridda varumairket ogiltigt.
EUIPO har tillagt att tribunalen inte heller kan rikta ett férelaggande till EUIPO om att det omstridda
varumérket ska forklaras ogiltigt.

EUIPO har i andra hand gjort gillande att klaganden under alla omstindigheter inte har nagot
berdttigat intresse av att fa saken provad, eftersom registreringen av den éldre formgivningen har
upphort att gélla.

Tribunalen papekar i detta avseende for det forsta att klaganden inte har yrkat att tribunalen ska rikta
ett forelaggande till EUIPO, utan att tribunalen ska dndra det 6verklagade beslutet.

EUIPO har visserligen med rétta gjort géllande att fragan huruvida en ansékan om éndring kan tas upp
till provning ska bedomas mot bakgrund av den behorighet som tillkommer 6verklagandendmnden (se
dom av den 18 oktober 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15,
EU:T:2016:618, punkt 12 och dir angiven rittspraxis). Det rdcker emellertid att péapeka att
overklagandendmnden i forevarande fall var behorig att forklara det omstridda varumairket ogiltigt, i
enlighet med artikel 71.1 och artikel 163.1 i forordning 2017/1001.

Vidare erinrar tribunalen, i likhet med EUIPO, om att tribunalens behorighet att &ndra
overklagandendmndens beslut inte innebér att ritten far ersitta overklagandenimndens beddémning
med sin egen. Tribunalen far inte heller gora bedomningar i fragor dar 6verklagandendmnden &nnu
inte uttalat sig. Tribunalens behorighet att éndra beslut ska saledes i princip endast avse de fall dér
ritten — efter att ha provat overklagandendmndens bedomning — pa grundval av fastlagda rittsliga
och faktiska omstédndigheter kan bestimma det beslut som dverklagandendmnden var skyldig att anta
(dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 72).
Fragan huruvida villkoren for att tribunalen ska kunna utdva sin behorighet att dndra beslut ar
uppfyllda i forevarande fall dr emellertid en sakfraga som saknar betydelse for huruvida 6verklagandet
kan tas upp till provning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 mars 2020, Sumol + Compal
Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUMO011), T-296/19, ej publicerad, EU:T:2020:93, punkt 22).

For det andra ska det erinras om att det foljer av fast rattspraxis att en sokandes berittigade intresse av
att fa saken provad forutsitter att ogiltigforklaringen eller éndringen av den angripna réttsakten i sig
kan fa rattsverkningar och att talan saledes kan medfora en fordel for den person som har vickt den
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 september 2015, Mory m.fl./kommissionen,
C-33/14 P, EU:C:2015:609, punkt 55 och dér angiven rattspraxis). Det ska dock konstateras att enligt
artikel 54.2 i férordning nr 40/94 (nu artikel 62.2 i férordning 2017/1001) ska de réttsverkningar som
enligt denna forordning dar knutna till det varumérke som har forklarats ogiltigt aldrig anses ha
existerat. Harav foljer att en ogiltighetsforklaring av det omstridda varumairket, vilken endast kan ske
efter det att det overklagade beslutet ogiltigforklarats eller dndrats, kan fa rdttsverkningar som kan
medféra en fordel for klaganden under perioden foére utgdngen av den é&ldre formgivningens
registrering. Foljaktligen, och i motsats till vad EUIPO har gjort gillande, innebdr varken den
omstiandigheten att registreringen av den é&ldre formgivningen har upphort att gilla eller den
omstédndigheten att klaganden inte med stod av denna formgivning kan forbjuda anvidndning av andra
varumirken som registrerats efter det att registreringen av ndmnda formgivning upphort att gilla att
klaganden inte har ett berittigat intresse av att det 6verklagade beslutet ogiltigforklaras eller andras.
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Klagandens 6verklagande kan foljaktligen tas upp till provning.

Provning i sak

Till stod for overklagandet har klaganden, trots ett otydligt resonemang, anfort en enda grund,
niamligen att 6verklagandendmnden gjorde fel nidr den avslog ansokan om ogiltighetsférklaring med
motiveringen att registreringen av den dldre formgivningen hade upphort att gélla nar det 6verklagade
beslutet antogs. Klaganden har i detta avseende gjort gillande att det enligt spansk ritt inte var mojligt
att fornya registreringen av denna formgivning, men att formgivningen inte hade upphort att existera
pd grund av att registreringen hade upphort att gilla. Klaganden har vidare anfort att det i
ogiltighetsforfarandet riackte att styrka att formgivningen var dldre dn det omstridda varumérket och
att det hade visats att det forelag en risk for forvixling i enlighet med spansk ratt.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

I artikel 52 i forordning nr 40/94 anges de relativa ogiltighetsgrunderna for ett EU-varumarke. I
artikel 52.2 d i forordning nr 40/94 anges narmare bestamt att "[e]fter ansokan till [EUIPO] eller pa
grund av ett genkdromal i mal om varumirkesintrang skall ett [EU-varumaérke] ... forklaras ogiltigt
om anviandningen av ett sadant varumirke kan forbjudas pa grund av en annan éldre réttighet, séarskilt
... industriell dganderitt, enligt [unionslagstiftningen] eller enligt den nationella ritt som ger detta
skydd.”

Tribunalen erinrar hédrvid om att bestimmelserna i férordning nr 40/94 ska tolkas mot bakgrund av
prioritetsprincipen, enligt vilken den é&ldre rattigheten har foretride framfor varumérken som
registrerats senare (se, for ett liknande resonemang, dom av den 21 februari 2013, Fédération
Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punkt 39). De rittigheter som &r knutna till ett
EU-varumiérke ska foljaktligen inte paverka innehavares rattigheter som forvérvats fore
ansokningsdagen eller prioritetsdagen for detta varumaérke.

Under dessa omstdndigheter ska det papekas att artikel 52.2 d i forordning nr 40/94 syftar till att
skydda de enskilda intressena hos innehavare av dldre industriella dganderdtter som kolliderar med
yngre EU-varumérken. For att en ansokan om ogiltighetsforklaring ska kunna inges med avseende pa
sadana varumirken med stod av denna bestimmelse maste nimnda innehavare av &ldre réttigheter
med nodvindighet styrka att det foreligger kolliderande rattigheter fran och med ansokningsdagen
eller prioritetsdagen for dessa varumarken.

Hirav foljer att innehavaren av den éldre industriella dganderédtten som avses i denna bestimmelse, for
att kunna ansoka om ogiltighetsforklaring av ett EU-varumérke med stod av artikel 52.2 d i férordning
nr 40/94, med nodvandighet maste styrka att denna rattighet ger honom eller henne ritt att forbjuda
anvindningen av varumaérket vid ansokningsdagen eller prioritetsdagen for det varumérket.

Det ska dessutom papekas att anvindningen av presens i artikel 52 i forordning nr 40/94 tyder pa att
EUIPO ska kontrollera att villkoren for att ett EU-varumirke ska forklaras ogiltigt enligt denna
bestimmelse &r uppfyllda den dag da den fattar beslut med avseende pa ansékan om
ogiltighetsforklaring. I artikel 52.1 i denna férordning foreskrivs att ett EU-varumirke far forklaras
ogiltigt om den é&ldre réttighet som avses i denna bestimmelse "finns” och villkoren "dr uppfyllda”,
sasom EUIPO for ovrigt med rétta har papekat i sina riktlinjer avseende artikel 60.1 c i férordning
2017/1001. P& samma sidtt foreskrivs i artikel 52.2 i férordning nr 40/94 att ett sadant varumérke far
forklaras ogiltigt om anvéndningen "kan forbjudas”. Det ska for ovrigt dven konstateras att det i regel
37 b iii i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
forordning nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1) foreskrivs att vid en ansokan om ogiltighetsforklaring
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enligt artikel 52.2 i férordning nr 40/94 ska den som ansoker om ogiltighetsforklaring visa att han eller
hon "dr innehavare” av nagon av de rattigheter som anges i denna bestimmelse eller att han eller hon
"ar berattigad” att gora ansprak pa den rittigheten.

Vidare framgéar det av systematiken i de Ovriga bestdmmelserna i forordning nr 40/94 om relativa
ogiltighetsgrunder att en ansdkan om ogiltighetsforklaring ska avslas om det med sdkerhet kan
faststillas att réttigheterna har upphort att kollidera med det dldre EU-varumairket vid utgdngen av
ogiltighetsforfarandet.

I detta avseende foljer, till exempel, av artikel 56.2 i férordning nr 40/94 att pa begiran av innehavaren
av ett EU-varumairke ska ansokan om ogiltighetsforklaring av det varumaérket avslas for det fall att det
dldre EU-varumirke som &beropats som stod for den ansokan inte har varit foremal for verkligt bruk
under en tid av fem ar fore dagen for ndmnda ansokan och foljaktligen kan forklaras upphéavt med
stod av artikel 50.1 a i forordning nr 40/94. Artikel 56.2 i forordning nr 40/94 gor det saledes mojligt
for innehavaren av ett EU-varumidrke att undvika att varumirket forklaras ogiltigt om den som
ansoker om ogiltighetsforklaring inte kan visa att situationen med rittigheter som kolliderar med det
dldre EU-varumarket kvarstar vid utgangen av ogiltighetsforfarandet.

Av detta foljer att den omstandigheten att ett EU-varumaérke som aberopats till stod for en ansokan om
ogiltighetsforklaring inte ldngre atnjuter unionsrattsligt skydd vid den tidpunkt dd@ EUIPO meddelar sitt
beslut med avseende pa denna ansokan ska leda till att ansokan avslas.

Under dessa omstiandigheter konstaterar tribunalen att vid tillimpningen av artikel 52.2 d i forordning
nr 40/94 ska innehavaren av en siddan dldre industriell dganderdtt som avses i denna bestimmelse
styrka att vederborande kan forbjuda anvindningen av det omtvistade EU-varumairket, inte bara vid
tidpunkten for ansokan om registrering av detta varumérke eller prioritetsdagen for detta varumaérke,
sasom angetts ovan i punkt 24, utan dven vid den tidpunkt dd EUIPO meddelar sitt beslut med
avseende pa ansokan om ogiltighetsforklaring.

I forevarande fall har det inte bestritts att registreringen av den éldre formgivningen upphorde att gilla
ar 2017, det vill sdga innan det 6verklagade beslutet antogs den 7 januari 2019. Vidare har klaganden
gjort gillande att det enligt spansk rédtt inte var mojligt att fornya registreringen av denna
formgivning, men att formgivningen inte hade upphort att existera pa grund av att registreringen hade
upphort att galla. Klaganden har emellertid inte pastitt och 4n mindre visat att det enligt spansk ratt &r
mojligt att forbjuda anvandningen av ett EU-varumérke med stdd av en sadan formgivning efter det att
registreringen har upphort att gélla. Klaganden har tvirtom medgett att den éldre formgivningen, pa
grund av att registreringen har upphort att gilla, har blivit tillginglig for allmdnheten och att den
foljaktligen kan anvdndas av "alla spanjorer”.

Det kan foljaktligen konstateras att anvandningen av det omstridda varumaérket inte lingre kunde
forbjudas med stod av den dldre formgivningen nar det 6verklagade beslutet antogs. Harav foljer att
overklagandendmnden gjorde en riktig beddomning nédr den avslog klagandens ansdkan om
ogiltighetsforklaring.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall sdvitt avser klagandens enda grund.
Overklagandet ska darfor ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i rédttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat malet, ska EUIPO:s och intervenientens yrkande
bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen i utokad sammanséttning)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Style & Taste, SL, ska ersitta rittegangskostnaderna.

Papasavvas Kornezov

Kowalik-Banczyk
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 2 juni 2021.

Underskrifter
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Buttigieg

Hesse
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