MAURER + WIRTZ MOT HARMONISERINGSBYRAN — EXPORTACIONES ACEITERAS FEDEOLIVA
(TOSCA DE FEDEOLIVA)

TRIBUNALENS DOM (sjitte avdelningen i utokad sammanséttning)
den 17 mars 2010*

I mél T-63/07,

Maiurer + Wirtz GmbH & Co. KG, Stolberg (Férbundsrepubliken Tyskland), foretratt
av advokaten D. Eickemeier,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: engelska.

II - 961



DOM AV DEN 17.3.2010 — MAL T-63/07

varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyréans 6verklagandendmnd var

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, Jaén (Spanien),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 18 december 2006 (irende R 761/2006-2) om ett
invandningsforfarande mellan Milhens GmbH & Co. KG och Exportaciones
Aceiteras Fedeoliva, AIE, meddelar

TRIBUNALEN (sjitte avdelningen i utokad sammanséttning)

sammansatt av ordforanden A.W.H. Meij (referent) samt domarna V. Vadapalas,
I. Labucka, N. Wahl och L. Truchot,

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 1 mars 2007,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansréttens kansli den
20 juni 2007,
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med beaktande av beslutet av den 30 mars 2009 om att tillita att Maurer + Wirtz
GmbH & Co. KG trider i stallet for Millhens GmbH & Co. KG,

med beaktande av att domaren I. Labucka utsetts for att avdelningen ska bli beslutfor,
eftersom domaren T. Tchipev fatt forhinder,

efter forhandlingen den 11 juni 2009,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE ingav den 29 oktober 2003 en ansékan om
registrering av gemenskapsvarumarke till harmoniseringsbyrén i enlighet med radets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse (ersatt av radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).
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Det sokta varumarket utgors av nedanstiaende figurkidnnetecken:

&

FEDEOLIVA

De varor och tjdnster som registreringsansokan avsadg omfattas av klasserna 16, 29, 35
och 39 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster
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vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och mot-
svarar foljande beskrivning:

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dérav, ej ingadende i andra klasser;

tryckta material; bokbinderimaterial; fotografier; Pappersvaror (skriv-
och kontorsmaterial); klister och lim for pappersvaror och hushallsaindamal;
konstndrsmaterial; malarpenslar; skrivmaskiner och kontorsférnodenheter (ej
mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (utom apparater); plastmaterial
for emballering, ej ingdende i andra klasser; trycktyper; klichéer”

Klass 29: "Atliga oljor, speciellt olivolja”

Klass 35: "Reklam, foretagsledning, foretagsadministration, import och export,
hjalptjanster vid drift eller ledning av franchisingforetag; detaljférsiljning i butik
och via globala datornit, marknadsforing och agenturer for produkter”

Klass 39: "Transport; emballering och férvaring av gods; anordnande av
rundresor”

Ansokan om registrering av gemenskapsvarumairke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 41/2004 av den 11 oktober 2004.
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Miilhens GmbH & Co. KG invinde mot registreringen av det sokta varumirket den
7 januari 2005 pa grundval av artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94 (nu arti-
kel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 207/2009).

Till stod for sin talan dberopade Miilhens registreringarna av f6ljande édldre varumir-
ken:

— Gemenskapsordmairket nr 90852 TOSCA, registrerat den 16 februari 2001 for
"parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, tandkram, tval”

— Det tyska ordmirket nr 102194 TOSCA, registrerat den 26 oktober 1907 for
“tvélsapa samt toalettval i fast form och pulverform, parfymvaror, eau de cologne,
lanolin, kosmetiska salvor, smink, puder, harolja, harvatten, lotion for harbottnen,
verktyg for tandvard, munvard, hudvérd och skdggvard, harfirgning, parfymerade
forpackningar, tandborstar och nagelborstar, badsalt”.

— Det tyska ordmérket nr 258495 TOSCA, registrerat den 10 januari 1921 for
"kosmetiska beredningar, sérskilt parfymerade beredningar”

— Det tyska ordmérket nr 301590 TOSCA, registrerat den 7 maj 1923 for "tvalsapa
samt toalettval i fast form och pulverform, parfymvaror, eau de cologne, lanolin,
kosmetiska salvor, smink, puder, hérolja, hérvatten, lotion f6r hérbottnen, verktyg
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for tandvard, munvird, hudvard och skiggvard, hérfirgning, parfymerade
forpackningar, tandborstar och nagelborstar, badsalt”

— Det tyska ordmirket nr 1048297 TOSCA, registrerat den 13 maj 1983 for
“parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, tval, tandkrdam, harvatten, kemiska
produkter for hygiendndamal, desinfektionsmedel”

— Det vilkdnda varumérket TOSCA, anvént i Tyskland for "parfymvaror, eau de
toilette, eau de cologne, kroppslotion, toalettval, duschgel, deodorant, talk”.

Invindningen grundades sdrskilt pa ”parfymvaror, eau de toilette, eau de cologne,
kroppslotion, toalettvél, duschgel, deodorant, talk” Betraffande dessa varor abero-
pade Miilhens de éldre varumérkenas renommé och invindningen riktades mot
samtliga varor och tjéanster som angavs i varumérkesansokan.

Invandningsenheten avslog invindningen den 10 april 2006 med motiveringen att
de varor och tjinster som avsadgs med de motstiende varumérkena var uppenbart
olika, varfor det inte forelag nagon risk for férvéxling i den mening som avses i arti-
kel 8.1 b i férordning nr 40/94. Sokanden hade dessutom inte anfort omstandigheter,
forebringat bevisning eller inkommit med yttranden for att visa att anvindningen av
det sokta varumairket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre
varumadrkets sérskiljningsformaga eller renommé i den mening som avses i artikel 8.5
i férordning nr 40/94.

Miilhens overklagade invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran den
31 maj 2006.
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Overklagandenimnden avslog éverklagandet genom beslut av den 18 december 2006
(nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandenimnden faststillde invindnings-
enhetens bedomning att de varor och tjdnster som avsags med de motstdende varu-
mairkena var olika och att risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 dirfor inte kunde foreligga. Overklagandenamnden avslog daref-
ter overklagandet till den del detta grundats pa artikel 8.5 i forordning nr 40/94, efter-
som Miilhens hade forebringat bevisning och inkommit med yttranden endast for
att visa att de dldre varumarkena TOSCA hade renommé i Tyskland, men inte anfort
omstédndigheter eller inkommit med yttranden for att styrka att anvdndningen av det
varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av
eller vara till forfang for de dldre varumérkenas sirskiljningsforméga eller renommé.
Overklagandenimnden godtog dessutom inte Miilhens argument att det forelag risk
for urvattning av de dldre varumirkena genom att deras sérskiljningsformaga kunde
komma att sdnkas, eftersom detta argument aberopats for forsta gangen vid 6verkla-
gandendmnden.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— avsla ans6kan om registrering av gemenskapsvarumirke, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta riattegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Riittslig bedomning

Huruvida det andra yrkandet kan provas i sak

I sitt andra yrkande har sékanden begért att tribunalen ska avsla ansékan om regi-
strering av gemenskapsvarumaérke.

Sokandens yrkande maéste hirvid i sak uppfattas som ett yrkande om att harmonise-
ringsbyran ska aldggas att avsla ansékan om registrering av gemenskapsvarumaérke.
Enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94 (nu artikel 65.6 i férordning nr 207/2009)
ar harmoniseringsbyran skyldig att vidta de atgiarder som krévs for att folja unions-
domstolens dom. Det ankommer dirfor inte pé tribunalen att rikta foreldgganden till
harmoniseringsbyran. Det aligger ndmligen harmoniseringsbyran att ritta sig efter
domslutet och domskilen i tribunalens dom (se forstainstansrittens dom av den
21 april 2005 i mal T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyran — Johnson &
Johnson (monBeBé€), REG 2005, s. II-1401, punkt 24 och dér angiven réttspraxis).
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Den andra grunden kan darfor inte prévas i sak.

Prévning i sak

Sokanden har i sak aberopat tre grunder avseende for det forsta asidosédttande av
artiklarna 43.1, 73 samt 74.1 och 74.2 i féorordning nr 40/94 (nu artiklarna 42.1, 75
respektive 76.1 och 76.2 i forordning nr 207/2009), f6r det andra asidosittande av
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 och for det tredje asidosattande av artikel 8.1 b i f6r-
ordning nr 40/94.

Tribunalen ska bedéma den tredje grunden forst.

Den tredje grunden: dsidoséttande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har hévdat att de varor och tjdnster som avses med de motstdende varu-
mirkena delvis dr av liknande slag, dels eftersom olivolja ofta anviands for kosmetiska
dndamal i duschgel och schampo i klass 29, dels eftersom dessa varors férpackningar
har forsetts med det kidnnetecken som ingér i de dldre varumaérkena, vilket medfor att
det foreligger likhet avseende emballering och férvaring av gods i klass 39.
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Sokanden har vidare hévdat att risk for forvaxling foreligger. Sokanden anser att
genomsnittskonsumenten kan tro att de varor som avses med det sokta varumérket
kommer fran samma foretag som s6kandens varor.

Harmoniseringsbyran har bestritt s6kandens argument.

— Tribunalens bed6mning

Sasom 6verklagandendmnden angav i punkt 16 i det angripna beslutet anférde s6kan-
den inte nagot argument hos ndmnden f6r att bestrida invdndningsenhetens beslut
att avsla invindningen, som grundades pa artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Enligt artikel 74.1 i férordning nr 40/94 ska i drenden om relativa registreringshinder
provningen vara begréinsad till vad parterna aberopat och yrkat. Hérav foljer att da det
ar fraga om ett relativt registreringshinder, kan rittsliga och faktiska omstandigheter
som har aberopats vid tribunalen men som inte tidigare har anférts vid 6verklagande-
niamnden inte paverka lagenligheten av ett beslut som 6verklagandendmnden har fat-
tat (domstolens dom av den 13 mars 2007 i mal C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot
Kaul, REG 2007, s. 1-2213, punkt 54, och tribunalens dom av den 15 februari 2005 i
mél T-169/02, Cerveceria Modelo mot harmoniseringsbyran — Modelo Continente
Hipermercados (NEGRA MODELO), REG 2005, s. II-505, punkt 22.

Harav foljer att rattsliga och faktiska omstindigheter som har dberopats vid tribuna-
len, men som inte tidigare har anforts vid harmoniseringsbyran, inte kan beaktas i
samband med den prévning av lagenligheten av beslut som fattats av harmoniserings-
byréns 6verklagandendmnder som forstainstansritten anfortrotts enligt artikel 63 i
forordning nr 40/94. Dessa omstéindigheter kan dérfor inte godtas (domen i det ovan-
nimnda malet NEGRA MODELO, punkterna 22 och 23).
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Eftersom sokanden till stod for sitt 6verklagande vid 6verklagandendmnden inte
anférde nagot argument om att invidndningsenhetens beslut saknade grund med
avseende pa tillimpningen av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, kan talan inte provas
pa denna grund.

Den forsta grunden: &sidosittande av artiklarna 43.1, 73 samt 74.1 och 74.2 i
forordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har hévdat att 6verklagandendmnden gjorde fel nar den, med motiveringen
att sokanden hade anfért nya omstandigheter, inte gjorde en sakprévning av s6kan-
dens argument att det forelag risk for urvattning av de dldre varumérkena genom att
deras sirskiljningsforméga kunde komma att sinkas. Sokanden har anfort att detta
argument endast avser en del av frigan om vilken skada som dsamkats de éldre varu-
mirkenas sdrskiljningsformaga och renommé. Detta argument anférdes ddrfor inom
den frist som harmoniseringsbyran foreskrivit. Sokanden anser i 6vrigt att det inte
ar forbjudet att aberopa nya omstindigheter efter utgdngen av den frist som avses
i artikel 42.3 i forordning nr 40/94 (nu artikel 41.3 i férordning nr 207/2009) och i
regel 19 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumarke (EGT
L 303, s. 1) och vidare att 6verklagandendmnden underldt att anvénda sitt utrymme
for skonsméssig bedomning enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94.

Sokanden har dessutom anfort att 6verklagandendmnden &sidosatte artikel 43.1 i
férordning nr 40/94 genom att inte upplysa s6kanden om att den inte beaktade nya
omstindigheter som anfordes for forsta gangen vid nimnden. Overklagandenimn-
den uppmanade ndmligen inte parterna att yttra sig sd ofta som var nédvandigt.
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Overklagandenimnden asidosatte dven artikel 73 i forordning nr 40/94, eftersom den
lade skil som s6kanden inte yttrat sig dver till grund for det angripna beslutet.

Harmoniseringsbyran har forst och framst gjort géllande att denna grund &r Gver-
flodig, eftersom utgéngen av malet hade blivit densamma, dven om &verklagande-
nidmnden hade bedomt argumentet att det forelag risk for urvattning av de éldre
varumérkena genom att deras sérskiljningsformaga kunde komma att sdnkas. Sokan-
den hade ndmligen inte anfort ndgon omstédndighet till stod for sitt pastaende.

Harmoniseringsbyran har vidare gjort gillande att, eftersom det &r uppenbart att
detta nya argument dr otillrdckligt for att motivera att artikel 8.5 i forordning nr 40/94
ska tillimpas och darmed otillriackligt for att inverka pa utgéngen i malet, &r ett av
de villkor, som anges i domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot
Kaul, for att argument som anforts for sent ska beaktas inte uppfyllt. Sokanden har
dessutom avsiktligt agerat for att forhala forfarandet eller har dtminstone varit orim-
ligt vardslos genom att inte anfora nagra argument hos invindningsenheten i ett s&
avgorande avseende, vilket medférde att nagon verklig diskussion om det dberopade
registreringshindret inte kunde foras. Harmoniseringsbyran har hirvid anfort att
sokandeforetaget inte har angett av vilken anledning det inte anférde detta argument
vid invindningsenheten.

— Tribunalens bed6mning

I punkt 31 i det angripna beslutet konstaterade 6verklagandendmnden att sokanden
hade kryssat i ruta 95 i ans6kan om inviandning. S6kanden angav ddrmed att invénd-
ningen mot registreringen av det sokta varumérket grundades pa uppfattningen att
detta skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre varumirkets
sarskiljningsforméga eller renommé. Sokanden angav dirmed att invindningen
grundades pa artikel 8.5 i férordning nr 40/94.
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I punkt 35 i det angripna beslutet konstaterade dverklagandendmnden dessutom att
sOkanden, inom den frist som foreskrivs for att ligga fram fakta, bevisning och argu-
ment till stod for invandningen, och som avses i artikel 42.3 i forordning nr 40/94,
hade inkommit med yttranden och férebringat bevisning for att visa att de éldre varu-
mirkena TOSCA hade renommé i Tyskland, men inte férebringat nagon bevisning
eller inkommit med yttranden for att visa att anvdndningen av det sokta varumérket
utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang f6r de aldre
varumairkenas sérskiljningsformaga eller renommé.

Sasom framgar av punkt 37 i det angripna beslutet anférde sokanden under forfa-
randet vid 6verklagandendmnden argument om att anvindningen av det s6kta varu-
mirket skulle medféra urvattning av de dldre varumirkenas renommé, eftersom
omsattningskretsen inte langre skulle forknippa s6kandens varor med varumérket
TOSCA. I punkt 38 i det angripna beslutet angav emellertid 6verklagandendmnden
att detta pastdende utgjorde en "ny faktisk omstindighet” Overklagandenimnden
fann att denna omstdndighet enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94 inte kunde
provas i sak, eftersom den hade &beropats efter utgangen av den frist som invénd-
ningsenheten slagit fast och eftersom sokanden inte hade aberopat att nya omstén-
digheter forelag och inte heller pastatt sig ha haft faktiska eller rittsliga svarigheter
som utgjorde hinder mot att sokanden anférde detta argument under forfarandet vid
invindningsenheten (punkterna 41 och 43-45 i det angripna beslutet).

I motsats till 6verklagandendmnden finner emellertid tribunalen att detta argument
endast uttryckte en omsténdighet i forfarandet vid 6verklagandendmnden som anfor-
des redan da ansokan om invidndning gavs in. Genom att kryssa i ruta 95 i denna
ansokan angav sokanden namligen att invdndningen grundades pa uppfattningen att
det sokta varumaérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for de dldre
varumadrkenas sérskiljningsformaéga eller renommé.

I det argument som anférdes vid 6verklagandendmnden anges dérfor pa sin hojd vil-
ken skada som dsamkades de dldre varumirkena. Detta var enligt sokandens upp-
gift urvattning av de édldre varumérkenas renommé. Sékanden angav en kortfattad
motivering, ndmligen pastdendet att "omséttningskretsen inte langre skulle férknippa
sokandens varor med varumiarket TOSCA”.
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Kriterierna for att tillimpa ett relativt registreringshinder eller nagon annan bestam-
melse som &beropats till stod for de yrkanden som framstillts av parterna ingar
naturligtvis bland de rittsliga forhallanden som ska prévas av harmoniseringsbyran
(se forstainstansrattens dom av den 1 februari 2005 i mél T-57/03, SPAG mot har-
moniseringsbyran — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. 11-287, punkt 21,
och av den 16 januari 2007 i mal T-53/05, Calavo Growers mot harmoniseringsbyran
— Calvo Sanz (Calvo), REG 2007, s. II-37, punkt 59). I sokandens argument angavs
emellertid endast att villkoren i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 &r uppfyllda i foreva-
rande mal och motiveringen angavs kortfattat, nimligen att omséttningskretsen inte
langre skulle forknippa de dldre varumérkena med de varor som dessa avser.

Med beaktande av den motivering for invindningen som sékanden anférde vid
invindningsenheten, finner tribunalen att detta argument endast utgor en precise-
ring betréiffande den péastadda risken for skada och en motivering for denna. Nagon
uppgift om nya omstiandigheter har emellertid inte lagts till i den mening som avses i
artikel 74.2 i forordning nr 40/94.

Det ovanndmnda argumentet avsag att precisera av vilket slag och vilket ursprung
den skada var som invéindningen mot registrering av det sokta varumairket syftade till
att férhindra i enlighet med artikel 8.5 i férordning nr 40/94. Overklagandenimnden
gjorde sig saledes skyldig till felaktig rittstillimpning genom att ange att detta argu-
ment utgjorde en ny faktisk omstandighet som aberopats i den mening som avses i
artikel 74.2 i férordning nr 40/94 och genom att inte préva detta i sak. Overklagan-
dendmnden borde ha beaktat sokandens argument i enlighet med artikel 74.2 i denna
forordning.

Harmoniseringsbyran har i andra hand gjort géllande att skandens argument i vart
fall &r uppenbart otillrackligt for att invindningen ska bifallas i enlighet med arti-
kel 8.5 i férordning nr 40/94, eftersom sdkanden inte har forebringat nagon bevisning
till stod for sitt pastaende.

Tribunalen konstaterar hérvid att beslutets motivering inte innehaller ndgon bedom-
ning av fragan huruvida sékandens argument var uppenbart otillrackligt f6r att moti-
vera att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 skulle tillimpas.
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Den omfattning i vilken en invindare som stoder sig pa det relativa registrerings-
hindret i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 ska aberopa och styrka en framtida icke
hypotetisk risk for att anvdndningen av det sokta varumaérket skulle vara till forfang
for eller dra otillborlig fordel av de dldre varumérkena varierar i forhallande till om
det omedelbart kan fastslas att det sokta varumérket kan medféra nagon av de risker
som avses i den ovanndmnda bestdmmelsen.

Det ar namligen mojligt, sérskilt i frdga om en invidndning grundad pé ett exceptio-
nellt kdnt varumarke, att sannolikheten for en framtida icke hypotetisk risk for att
anviandningen av det sokta varumairket skulle vara till forfang for eller dra otillborlig
fordel av det dldre varumairket dr s& uppenbar att invindaren inte behover dberopa
eller styrka nigon annan faktisk omstindighet i detta avseende. Det dr emellertid
dven mojligt att det inte omedelbart kan fastslas att det sokta varumirket, 4ven om
detta ar identiskt med eller liknar det kanda aldre varumairket, kan medfora att det
dldre kdnda varumaérket utsétts for ndgon av de risker som avses i artikel 8.5 i férord-
ning nr 40/94. I ett sadant fall ska en sddan framtida icke hypotetisk risk for forfang
eller otillborlig fordel styrkas med hjilp av andra omstandigheter, som det ankommer
pa invindaren att aberopa och styrka (forstainstansrdttens dom av den 22 mars 2007
i mal T-215/03, Sigla mot harmoniseringsbyran — Elleni Holding (VIPS), REG 2007,
s. [I-711, punkt 48).

Med hénsyn till den bevisning som hade forebringats betraffande de dldre varumar-
kenas renommé, ankom det i forevarande mal darfor pa 6verklagandendmnden att
bedoma om sokandens precisering betriffande den risk som de ovanndmnda varu-
mirkena utsattes for genom registreringen av det sokta varumarket, ndmligen risken
for urvattning och den motivering som héirvid anfordes, ndmligen att omséttnings-
kretsen inte ldngre skulle forknippa de édldre varumirkena med de varor som dessa
avser, var tillrickliga for att invdndningen skulle bifallas i enlighet med artikel 8.5 i
férordning nr 40/94.
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Sasom ovan anforts, framgar det emellertid av det angripna beslutet att 6verklagan-
dendmnden inte beddmde denna fraga. Overklagandendmnden tog némligen inte
upp sokandens argument till sakprévning.

Det ska under dessa forhallanden konstateras att tribunalen, vid prévningen av huru-
vida det angripna beslutet var réttsenligt, inte kan beakta harmoniseringsbyrans
pastaende att s6kandens argument var uppenbart otillrackligt for att motivera att
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 skulle tillimpas pa grund av att s6kanden inte hade
forebringat nagon bevisning till stod for sitt pastaende.

I samband med en talan om ogiltigférklaring prévar tribunalen huruvida 6verkla-
gandendmndens beslut &r rittsenliga. Om tribunalen finner att ett angripet beslut ar
rattsstridigt, ska den ogiltigforklara beslutet. Den kan inte ogilla talan och ersitta den
motivering som ldmnats av 6verklagandendmnden, som har utfirdat den angripna
rattsakten, med sin egen.

Med beaktande av vad ovan anforts finner tribunalen att 6verklagandendmnden asi-
dosatte artikel 74.1 i férordning nr 40/94 genom att inte ta upp det argument till
sakprovning som sékanden anférde under férfarandet vid 6verklagandendmnden och
som avsag att registrering av det sokta varumirket skulle medféra urvattning av de
dldre varumirkenas renommé, eftersom omsittningskretsen inte lingre skulle for-
knippa dessa varumirken med de varor de avser.

Talan ska sdledes bifallas savitt avser den forsta grunden, och det angripna beslu-
tet ska ogiltigforklaras till den del 6verklagandendmnden avslog den invandning som
grundats pa artikel 8.5 i forordning nr 40/94. Det saknas skl att prova den andra
grunden.
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DOM AV DEN 17.3.2010 — MAL T-63/07

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i tribunalens réittegangsregler kan rétten besluta att kostnaderna
ska delas eller att vardera parten ska bdra sin kostnad, om parterna 6msom tappar
maélet pé en eller flera punkter. Eftersom savdl harmoniseringsbyran som sokanden
delvis har tappat malet, ska vardera parten béra sin réittegangskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjitte avdelningen i utokad sammanséttning)

foljande:

1) Det beslut som fattats av andra overklagandenimnden vid Byran for
harmoniseringinomdeninremarknaden (varumirken, monsterochmodeller)
(harmoniseringsbyran) den 18 december 2006 (irende R 761/2006-2)
ogiltigforklaras, i den del det innebér avslag pa den invindning som grundats
pa artikel 8.5 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (nu artikel 8.5 i radets forordning (EG) nr 207/2009
av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken).

2) Talan ogillas i 6vrigt.
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3) Maurer + Wirtz GmbH & Co. KG och harmoniseringsbyran ska béra sina
egna rittegangskostnader.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 17 mars 2010.

Underskrifter
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