SECURVITA MOT HARMONISERINGSBYRAN (NATUR-AKTIEN-INDEX)
FORSTAINSTANSRATTENS BESLUT (andra avdelningen)
den 30 juni 2009*

I mal T-285/08,

Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH, Hamburg (Tyskland), foretratt av M. van Eendenburg, C. Uhlig och J. Nabert,
avocats,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av S. Schéffner, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rattegangssprak: tyska.
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angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde
6verklagandendmnd den 26 maj 2008 (drende R 525/2007 - 4) med anledning av en
ansokan om registrering av ordkénnetecknet Natur-Aktien-Index som gemenskaps-
varumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden I. Pelikdnovd samt domarna K. Jirimie (referent) och
S. Soldevila Fragoso,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ans6kan som inkom till forstainstansrittens kansli den 21 juli 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansréittens kansli den
3 november 2008,
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foljande

Beslut

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH, ingav den 19 januari 2006 en anso6kan till harmoniseringsbyran om registrering av
kénnetecknet Natur-Aktien-Index som gemenskapsvarumérke i enlighet med radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaruméirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, 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)).

De varor och tjanster som registreringsansékan avsag omfattas av klasserna 16, 36 och
42 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilldgg, och motsvarar
foljande beskrivning:

— Klass 16: "Trycksaker.”
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— Klass 36: "Finansiella bedomningar, finansiell radgivning, forsakringsradgivning,
tjidnster avseende borsnotering, kompensationstjanster, langivning, bérsméklar-
tjanster, factoring, finansiella upplysningar, finansiell marknadsforing, finansiering,
sdrskilda investeringsfonder, kapitalinvesteringstjanster, sjukforsikring, krediter,
livforsakring, leasing, pensionsforsikringstjénster, sparande, forvaltningstjénster,
formogenhetsforvaltning, forsidkringsformedling, forsakringsupplysning, forsak-
ringsradgivning, forsikringar, byggnadsforvaltning, fastighetsforvaltning, fastig-
hetsvirdering, fastighetsarrende, fastighetsméklartjinster, fastighetsformedlings-
verksambhet, finansiell formedlingsverksamhet, uppbédrande av hyror, ligenhets-
uthyrning, bostadsformedling.”

— Klass 42: "Upplatande av licenser som omfattas av industriellt rattsskydd.”

Genom beslut av den 14 februari 2007 avslog granskaren ansékan om registrering pé
grundval av artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i férordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och ¢ samt
7.2 i forordning nr 207/2009) med motiveringen att det sokta varumérket dels var
beskrivande, dels saknade sérskiljningsformaga for den tysksprakiga delen av allmén-
heten.

Den 4 april 2007 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrén
i enlighet med artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94 (nu artiklarna 58—64 i férordning
nr 207/2009).

Fjarde 6verklagandendmnden avslog 6verklagandet genom beslut av den 26 maj 2008
(nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandenimnden ansig i huvudsak att det
sokta kdnnetecknet saknade sérskiljningsformaga i den mening som avsesiartikel 7.1 b
i forordning nr 40/94 med avseende pa de tysksprakiga regionerna i Europeiska
gemenskapen, eftersom det inneholl “direkta upplysningar” till allménheten som
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utvisade att det var fraga om ett borsindex for aktier i de storsta ekologiska foretagen
eller i foretag vars verksamhet ar inriktad pé ekologisk hallbarhet.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten ska dndra det angripna beslutet pa sa satt att
harmoniseringsbyran forpliktas att registrera det sokta varumirket som gemenskaps-
varumarke.

Harmoniseringsbyréan har yrkat att forstainstansrétten ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

II - 2177



10

11

BESLUT AV DEN 30.6.2009 — MAL T-285/08

Rittslig bedomning

Enligt artikel 111 i rattegangsreglerna kan forstainstansrétten fatta ett motiverat beslut
utan ytterligare behandling om det ér uppenbart att den saknar behorighet att prova en
viss sak eller att talan inte kan tas upp till provning eller att talan helt saknar réttslig
grund.

Forstainstansrétten finner att handlingarna i forevarande mal innehaller tillrdackliga
upplysningar. Rétten beslutar dérfor att med tillimpning av den ovanndmnda
bestimmelsen avgora malet utan ytterligare behandling.

Det ska konstateras att det enda yrkandet i forevarande mal syftar till att
forstainstansratten ska dndra det angripna beslutet pé sa sétt att harmoniseringsbyran
forpliktas att registrera det sokta varumarket som gemenskapsvarumaérke.

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att harmoniseringsbyran enligt fast
rittspraxis, i enlighet med artikel 63.6 i forordning nr 40/94 (nu artikel 65.6 i férordning
nr 207/2009), ar skyldig att vidta de atgarder som krévs for att f6lja gemenskapsdom-
stolens dom. Det ankommer darfor inte pa forstainstansrétten att rikta foreldgganden
till harmoniseringsbyran. Det aligger harmoniseringsbyran att rétta sig efter domslutet
och domskilen i denna dom (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001
i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyran
(Giroform), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33, av den 21 april 2005 i mal T-164/03,
Ampafrance mot harmoniseringsbyran — Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005,
s. II-1401, punkt 24, och av den 15 mars 2006 i mél T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki
Artopoiia mot harmoniseringsbyran — Ferrero (FERRO), REG 2006, s. 11-785,
punkt 15).
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Det enda yrkandet i forevarande mél syftar visserligen till att harmoniseringsbyran ska
forpliktas att registrera det sokta varumérket. Forstainstansrétten finner emellertid att
detta yrkande utgor en ans6kan om &ndring i den mening som avses i artikel 63.3
iforordning nr 40/94 (nu artikel 65.3 i férordning nr 207/2009). I denna foreskrivs med
avseende pa talan som vicks mot 6verklagandendmndernas beslut att “[d]omstolen
skall vara behorig att undanréja eller dndra ett 6verklagat beslut”.

Forstainstansritten erinrar hiarvid om att artikel 63.3 i forordning nr 40/94 enligt fast
rattspraxis ska ldsas mot bakgrund av artikel 63.2 i forordning nr 40/94 (nu artikel 65.2
iforordning nr 207/2009). Enligt denna artikel giller att "[e]tt Gverklagande far grundas
pé bristande behorighet, asidoséttande av vésentliga formforeskrifter, asidoséttande av
fordraget, av [forordning nr 40/94] eller av nagon rdttsregel som giller deras
tillaimpning eller rorande maktmissbruk” samt i samband med artiklarna 229 EG och
230 EG (forstainstansrattens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble
mot harmoniseringsbyran (BABY-DRY), REG 1999, s. 1I-2383, punkterna 50 och 51,
och av den 31 maj 2005 i mal T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyran - Nuova
Sala (PARMITALIA), REG 2005, s. I1-1881, punkt 25).

Forstainstansriattens behorighet att édndra ett beslut innebédr att forstainstansritten
fattar det beslut som o6verklagandendmnden borde ha fattat i enlighet med
bestimmelserna i forordning nr 40/94 (se, for ett motsvarande synsitt, forstain-
stansrdttens dom av den 4 oktober 2006 i mal T-190/04, Freixenet mot harmoniser-
ingsbyran (formen av en vit slipad flaska), ej publicerad i rattsfallssamlingen,
punkterna 16 och 17).

Huruvida ett yrkande, som syftar till att forstainstansrétten ska dndra ett beslut som en
overklagandendmnd har fattat, kan provas i sak maste darfor bedomas med beaktande
av 6verklagandendmndernas behérigheter enligt forordning nr 40/94.
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Det ska emellertid erinras om att 6verklagandendmnden enligt artikel 62.1 i férordning
nr 40/94 (nu artikel 64.1 i férordning nr 207/2009), efter prévning av om ett
overklagande av ett beslut som fattats av en av de instanser som anges i artikel 57.1
i forordning nr 40/94 (nu artikel 58.1 i forordning nr 207/2009) &r befogat, “antingen
[far] vidta de atgdrder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det 6verklagade
beslutet eller aterforvisa drendet till denna enhet for handlaggning”. Hérav foljer att
overklagandendmnden inte har behorighet att rikta foreldgganden till den instans vars
beslut den har bedomt.

Det enda yrkandet i forevarande mél kan visserligen tolkas som en ansdkan om éndring
som syftar till att forstainstansritten ska dndra det angripna beslutet, inte i den
meningen att harmoniseringsbyran ska forpliktas att registrera det sokta varumarket,
utan i den meningen att det sokta varumairket ska registreras. Forstainstansratten anger
for detta vidkommande att ett varumaérke registreras, sedan det har konstaterats att
villkoren i artikel 45 i forordning nr 40/94 (nu artikel 45 i féorordning nr 207/2009) ar
uppfyllda. Det ska preciseras att harmoniseringsbyrans olika enheter i fraga om
registrering av gemenskapsvarumérken hérvid inte fattar nagot formellt beslut som kan
overklagas.

I artikel 45 i férordning nr 40/94 foreskrivs ndmligen att "[o]m en ansokan &r
i 6verensstimmelse med bestimmelserna i denna forordning och nagon invindning
inte har framstallts inom den tid som anges i artikel 42.1, eller om en invdndning har
avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, skall varumérket registreras som ett
gemenskapsvarumirke, under forutsittning att registreringsavgiften betalats inom
foreskriven tid”. I samma bestammelse preciseras att "[o]m avgiften inte betalas inom
denna tid skall ans6kan anses aterkallad”.

Enligt artikel 126 i férordning nr 40/94 (nu artikel 131 i férordning nr 207/2009) svarar
granskarna for att pa byrans vdgnar fatta beslut om ans6kningar om registrering av ett
gemenskapsvarumérke, inbegripet de fragor som anges i artiklarna 36, 38 och 66
i forordning nr 40/94 (nu artiklarna 36, 37 och 68 i forordning nr 207/2009), utom nér
fragorna ligger inom en invéindningsenhets befogenhet. Enligt artikel 127.1 i férordning
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nr 40/94 (nu artikel 132.1 i férordning nr 207/2009) svarar for 6vrigt invindnings-
enheterna for att fatta beslut om invindningar mot ansékningar om registrering av ett
gemenskapsvarumérke.

Av de bestimmelser som citerats ovan i punkterna 18 och 19 foljer att granskarens och
invindningsenhetens behorighet inte inbegriper faststillandet av att villkoren for
registrering av ett gemenskapsvarumirke, som foreskrivs i artikel 45 i forordning
nr 40/94, ar uppfyllda.

Harav foljer att en 6verklagandendmnd, i samband med ett 6verklagande i enlighet med
artikel 57.1 i forordning nr 40/94 av ett beslut som fattats av en granskare eller en
invindningsenhet, med beaktande av den behérighet som 6verklagandendmnderna har
enligt artikel 62.1 i forordning nr 40/94, kan avgora 6verklagandet endast med avseende
pé vissa av de villkor for registrering av ett gemenskapsvarumérke som angetts ovan
i punkt 19, ndmligen antingen med avseende pa huruvida ansdkan om registrering ar
forenlig med bestimmelserna i den ovanndmnda forordningen eller med avseende pé
utgangen i det invindningsforfarande som ansokan kan vara foremal for.

Det ska darfor konstateras att 6verklagandendmnderna inte har behorighet att prova en
ansokan som syftar till att de ska registrera ett varumarke.

Under dessa forhallanden ankommer det i enlighet med den rattspraxis som angetts
ovan i punkt 14 inte heller pa forstainstansritten att prova en ansékan om dndring som
syftar till att forstainstansrétten ska dndra Gverklagandendmndens beslut i denna
mening.
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u  Av vad ovan anforts foljer att det enda yrkandet i forevarande mal ska avvisas. Det &r
dérfor uppenbart att talan ska avvisas.

Rittegangskostnader

55 Enligt artikel 87.2 i réttegéngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom s6kanden har tappat mélet, ska
denne forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna i enlighet med harmoniserings-
byrans yrkande.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan avvisas, eftersom det dr uppenbart att den inte kan provas i sak.
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2) Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH ska ersiitta rittegangskostnaderna.

Luxemburg den 30 juni 2009

E. Coulon I. Pelikdnova

Justitiesekreterare Ordférande
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