IMAGINATION TECHNOLOGIES MOT HARMONISERINGSBYRAN
DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 11 juni 2009*

I mal C-542/07 P,

angdende ett Overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs
den 30 november 2007,

Imagination Technologies Ltd, med site i Kings Langley, Hertfordshire (Forenade
kungariket), foretritt av M. Edenborough, barrister, med fullmakt fran P. Brownlow och
N. Jenkins, solicitors,

sokande,

i vilket den andra parten ar:

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

svarande i forsta instans,

meddelar

* Rattegangssprak: engelska.
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DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden M. Ile$i¢ samt domarna A. Tizzano och
J.-J. Kasel (referent),

generaladvokat: Y. Bot,
justitiesekreterare: forste handldggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 12 februari 2009,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra mélet utan
forslag till avgorande,

foljande

Dom

Imagination Technologies Ltd (nedan kallat Imagination Technologies) har yrkat att
domstolen ska upphéva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas
forstainstansritt den 20 september 2007 i mal T-461/04, Imagination Technologies
mot harmoniseringsbyran (PURE DIGITAL) (nedan kallad den 6verklagade domen).
I denna dom ogillade forstainstansritten klagandens talan om ogiltigforklaring av
harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnds beslut av den 16 september 2004
om att avsla begdran om registrering av ordmérket PURE DIGITAL som gemenskaps-
varumdrke (nedan kallat det omtvistade beslutet) med motiveringen att varumérket
i fraga "dr beskrivande och saknar sirskiljningsforméaga”, i den mening som avses
i artikel 7.1 b och c i radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
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gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), och att artikel 7.3 inte ér tillimplig med hénsyn till ingiven bevisning.

Tillimpliga bestimmelser

Forordning nr 40/94 har upphivts genom radets férordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1),
vilken trddde i kraft den 13 april 2009. Med héansyn till den tidpunkt som férevarande
mal ror ska det emellertid fortfarande avgoras med tillimpning av férordning nr 40/94.

I artikel 7.1 i férordning nr 40/94 anges att f6ljande inte far registreras:

b) Varumirken som saknar sdrskiljningsforméaga.

¢) Varumirken som endast bestar av kdannetecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviandning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjdnsterna.
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Enligt artikel 7.3 ska "punkternal b), c¢) och d) ... inte tillimpas om varumdrket till f5ljd
av dess anviandning har uppnatt en sérskiljningsférmaga i fraga om de varor eller
tjdanster for vilka det ansoks om registrering”.

Artikel 9.3 i forordning nr 40/94 har f6ljande lydelse:

”3. Derittigheter som ar knutna till gemenskapsvarumaérket skall gélla i forhéllande till
tredje man frdn dagen for offentliggérandet av varumirkets registrering. Skalig
ersittning far emellertid krévas betrédffande handlingar som foretas efter offentliggé-
randet av en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke, om handlingen
efter offentliggorandet av registrering av varumérket skulle vara forbjuden pé grund av
detta offentliggorande. Den domstol vid vilken talan har anhéngiggjorts far inte avgora
mélet forrén registreringen har offentliggjorts.”

I punkterna 1 och 2 i artikel 51 i ndmnda forordning, vilken har rubriken ”Absoluta
ogiltighetsgrunder”, foreskrivs f6ljande:

1. ... ett gemenskapsvarumairke [ska] forklaras ogiltigt
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b) om s6kanden var i ond tro nér ansékan om varumaérkesregistrering gavs in.

2. Om gemenskapsvarumarket har registrerats i strid med bestimmelserna i artikel 7.1
b), c) eller d), far det dnda inte forklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess
anvidndning, har uppnatt sirskiljningsférméaga for de varor eller tjanster for vilka det &r
registrerat.”

Bakgrund till tvisten

Imagination Technologies ingav den 1 oktober 2001 en ansdkan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran, i enlighet med férordning nr 40/94.

Det sokta varumirket utgors av ordkénnetecknet PURE DIGITAL. De varor och
tjdnster som registreringsansokan avser omfattas av klasserna 9 och 38 i Nice6verens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumérkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning:

— Klass 9: ”Elektriska och elektroniska apparater for anvindning med multimediala
underhéllningssystem; installationsapparater for mottagning, inspelning och
atergivning av ljud, video och digital information; digitala videoadapters och
interaktiva videoadapters for anvindning med datorer, videoapparater; maskinvara,
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programvara for anvindning med multimedie- och grafiktillimpningar; hogtalare,
forstarkare, avkodare, dvd-system och digitala radiosystem; fickdatorer och
kommunikationsanordningar; kort, ljudkort, insticksmoduler, band, skivor,
kassetter och andra databdrare som anvédnds for att lagra data, ljud och bilder;
underhallningssystem i bilar, nirmare bestimt, navigationssystem, bilradioappa-
rater eller system fOr atergivning av bild pé varje form av displaysystem i en bil; delar
och tillbehor och elektroniska komponenter for samtliga ovanndmnda varor.”

— Klass 38: "Telekommunikation av information, datorprogram och dator- och
videospel och program; tjanster avseende elektronisk post; upplatande av
telekommunikationsatkomst till databaser och till Internet.”

Harmoniseringsbyrans granskare avslog registreringsansokan den 12 december 2003
med motiveringen att varumaérket i fraga var beskrivande och saknade sérskiljnings-
formaga, i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94. Granskaren
forklarade dessutom att artikel 7.3 inte var tillimplig med hidnsyn till den bevisning som
ingetts av Imagination Technologies.

Den 29 januari 2004 6verklagade Imagination Technologies detta beslut till harmoni-
seringsbyran. Andra 6verklagandendmnden avslog 6verklagandet genom det omtvis-
tade beslutet och faststillde saledes att d et sokta varumirket inte ska registreras.
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Forfarandet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 1 december 2004 vickte
Imagination Technologies talan om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet.

Klaganden anforde foljande tre grunder till stod for sin talan:

— Asidosittande av artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94 genom att
overklagandendmnden felaktigt har ansett att kdnnetecknet saknar inneboende
sarskiljningsformaga.

— Asidosittande av artikel 38.2 i forordning nr 40/94 genom att Gverklagande-
ndmnden inte har beaktat mdjligheten att begéra forklaring om avstaende enligt
denna bestimmelse.

— Asidosittande av artikel 7.3 i forordning nr 40/94 genom att 6verklagandenimnden
borde ha forklarat att varumaérket har forvarvat sarskiljningsformaga till foljd av
sokandens anvindning av detsamma.

Forstainstansritten forklarade forst att de tva forsta grunderna saknar stéd. Den tog
dérefter stéllning till argumenten rorande artikel 7.3 i forordning nr 40/94, bland annat
argumentet att harmoniseringsbyran inte har beaktat bevisningen om anvéindning med
hénvisning till att denna ror tiden efter det att registreringsansokan ingavs.
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Forstainstansrdtten hidnvisade i punkt 77 i den 6verklagade domen till sin fasta
rattspraxis (se forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mél T-247/01,
eCopy mot harmoniseringsbyrdn (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 36, av den
13 december 2004 i mal T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Pucci
(EMILIO PUCCI), REG 2004, s. 11-4297, punkterna 71 och 72, och av den 15 decem-
ber 2005 i mal T-262/04, BIC mot harmoniseringsbyrén (formen pé en cigarettindare
med stift), REG 2005, s. II-5959, punkt 66) och forklarade att ett varumirke maste ha
forvarvat sin sarskiljningsformaga till f6ljd av anvdndning innan registreringsansékan
for detta varumairke inges.

Enligt forstainstansrétten ér detta den enda tolkning som é&r forenlig med det inre
sammanhanget for systemet med absoluta och relativa registreringshinder for
gemenskapsvarumirken. Detta sammanhang kréver att ansokningsdagen dr avgorande
for vilken prioritet ett varumarke ska ha i forhallande till ett annat varumérke. Denna
tolkning gor det d&ven mojligt att undvika att den som har ansékt om registrering av ett
varumdrke kan dra otillborlig nytta av att registreringsforfarandet eventuellt drar ut pa
tiden for att bevisa att dennes varumérke har forvirvat sirskiljningsforméaga till foljd av
anvindning efter det att ansokan ingavs.

Forstainstansritten avfardade vidare, i punkt 78 i den 6verklagade domen, klagandens
argument angaende artikel 51.2 i férordning nr 40/94. Forstainstansratten forklarade
att denna bestimmelse har sin grund i att innehavaren av varumérket kan ha
berittigade forvdntningar och ha gjort investeringar under tiden efter registreringen,
medan det ddremot inte kan uppstd nigra berittigade forvantningar genom en
registreringsansokan. Det saknades saledes anledning att beakta eventuell anvindning
av varumarket efter det att registreringsansokan hade ingetts.

Forstainstansritten forklarade slutligen, i punkt 79 i den 6verklagade domen, att
bevisningen avseende tiden efter det att ansokan hade ingetts inte gav grund for att dra
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slutsatser om anviandningen av varumérket fram till ansokan (se analogt domstolens
beslut av den 27 januari 2004 i mél C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159,
punkt 31, och av den 5 oktober 2004 i mal C-192/03 P, Alcon mot harmoniserings-
byran, REG 2004, s. I-8993, punkt 41).

Forstainstansritten fann saledes att dven den tredje grunden saknade stod.

Forstainstansritten ogillade séledes talan i dess helhet.

Forfarandet vid domstolen

Klaganden har i sitt 6verklagande yrkat att domstolen ska

— upphiva den 6verklagade domen och

— faststilla att denne har rétt till ersattning for sina réittegangskostnader i forevarande
mal och i malet vid forstainstansratten.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet i dess helhet och

— forplikta klaganden att ersitta riattegangskostnaderna.

Overklagandet

Parternas argument

Imagination Technologies har till stod for 6verklagandet anfort en enda grund, vilken
gar ut pa att forstainstansritten har dsidosatt artikel 7.3 i férordning nr 40/94, i den del
som denna har ansett att det varumérke som ansékan om registrering ror maste ha
forvirvat sin sdrskiljningsférmaga innan ansékan inges.

Imagination Technologies anser att den sirskiljningsformaga som krédvs inte
nodvindigtvis maste ha forvérvats innan registreringsansokan ingavs, utan dven kan
forviarvas under registreringsforfarandet fram till dess att ett beslut angdende
sarskiljningsformagan fattas, det vill sdga fram till dess att harmoniseringsbyran
avgor huruvida det foreligger absoluta registreringshinder vad avser varumirket.
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Imagination Technologies anser for det forsta att redan "det inre sammanhanget for
systemet” med absoluta och relativa registreringshinder, som forstainstansrétten har
hénvisat till i punkt 77 i den 6verklagade domen, tillater att det uppstar en situation som
kan jamstillas med den som klagandens tolkning av artikel 7.3 i forordning nr 40/94
medfor.

Klaganden menar att artikel 51.2 i forordning nr 40/94 foreskriver att nir det forsta
varumadrket har registrerats i strid med artikel 7.1 b, c eller d i denna férordning, kan
denna registrering inte ldngre ifragasittas, om detta varumérke under mellantiden har
forvarvat sarskiljningsformaga. Denna forsta registrering utgor saledes hinder mot att
en registreringsansokan senare inges, trots att det forsta varumérket saknade
sarskiljningsformaga nér den andra registreringsansokan ingavs.

Nar det ror sig om artikel 51.2 i forordning nr 40/94 kan bedémningen angaende
varumdrkets sarskiljningsformaga siledes goras efter registreringen. Enligt klaganden
krévs daremot inte att 4ven anvindningen maste ha dgt rum efter denna registrering.
Varumirket kan séledes forvirva sérskiljningsformaga under registreringsférfarandet.
Eftersom det enligt artikel 51.2 i forordning nr 40/94 ér tillatet med bevisning som ror
det faktum att varumarket har forvérvat sdrskiljningsformaga till foljd av anvindning
efter det att registreringsansokan ingavs, bor samma resonemang tillimpas vad avser
artikel 7.3 i ndmnda f6érordning.

Klaganden anser vidare att man vad géller beréttigade forvantningar, som forsta-
instansrétten har tagit upp punkt 78 i den 6verklagade domen som ett led i sin analys av
artikel 51.2 i férordning nr 40/94, méste beakta att innehavaren av ett varumérke som
felaktigt har registrerats ar fullt medveten om att registreringen inte ar séker.

Klaganden menar dessutom att det &r meningslost att bokstavstolka artikel 7.3
i forordning nr 40/94 sa, att uttrycket "for vilka det ansoks om registrering” endast avser
tidpunkten da registreringsansokan inges. En sddan tolkning tar inte hdnsyn till den
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utveckling som kan komma att ske, exempelvis genom andringar i forteckningen 6ver
varor och tjinster eller genom att registreringsansokan dras tillbaka.

Klaganden havdar dessutom att artikel 9.3 i férordning nr 40/94 &r av betydelse och att
denna bestdmmelse ger stod for klagandens standpunkt vad avser vilken dag som man
ska utgd ifrdn vid beddmningen av ett varumadrkes sarskiljningsformaga. Om den
avgorande dagen var den dag da harmoniseringsbyran tar stillning till sirskiljnings-
féormagan, skulle det ndmligen endast vara mojligt att med stod av ndmnda artikel 9.3
bevilja ”[s]kélig ersdttning ... betraffande handlingar som foretas efter offentliggérandet
av en ansokan om registrering av ett gemenskapsvarumérke” i det fall da det ror sig om
ett varumérke som verkligen har sérskiljningsférmaga.

Klaganden har slutligen gjort géllande att det finns en princip i rittspraxis som innebér
att hénsyn ska tas till relevanta omstédndigheter som har intraffat efter det att
domstolsforfarandet inleddes. Domstolen har pa detta sitt, vad giller varumarkesin-
trang, beaktat omstédndigheter som har intréffat efter det att ansokan ingavs fram till
dess att malet avgjordes (dom av den 27 april 2006 i méal C-145/05, Levi Strauss,
REG 2006, s. I-3703, punkt 37).

Forstainstansratten har dessutom forklarat att hdnsyn ska tas till omstandigheter som
har intraffat fran det att en invindning framstélldes till dess att beslutet fattades
(forstainstansrittens dom av den 13 september 2006 i mal T-191/04, MIP Metro mot
harmoniseringsbyran-Tesco Stores (METRO), REG 2006, s. [1-2855, punkt 46).

Harmoniseringsbyran hévdar diremot att artikel 7.3 i forordning nr 40/94 har
tillimpats korrekt i det omtvistade beslutet.
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En bokstavstolkning av artikel 7.3 i férordning nr 40/94 och sérskilt uttrycket "for vilka
det ansoks om registrering” ger stod for tolkningen att varumérket méste ha forvérvat
nodvindig sarskiljningsformaga innan registreringsansokan inges.

En teleologisk tolkning av artikel 7.3 i forordning nr 40/94, i vilken man utgér ifran "det
inre sammanhanget for systemet” med absoluta och relativa registreringshinder,
lamnar inte utrymme for att godta bevisning om varumérkets sérskiljningsformaga
efter det att registreringsansokan har ingetts. Klagandens tolkning riskerar att leda till
att varumirkesinnehavarens ensamritt utvidgas pa ett konstlat sétt och uppmuntra
sokande att snabbt ansoka om registrering av varumirken som saknar sérskiljnings-
formaga, i det enda syftet att kunna tillgodorikna sig ett prioritetsgivande datum vad
avser skyddet for tecknen i fraga.

Det skyddssystem som har inforts genom férordning nr 40/94 innehéller férvisso enligt
artikel 7.3 i samma forordning ett undantag frdn principen att endast tecken som
uppfyller de krav som uppstills i denna rittsakt ska skyddas som gemenskapsvaru-
mérken. Detta undantag ar dock knutet till hur tecknet redan har anvénts fram till dess
att skyddsperioden borjade.

Vad avser pastdendet att de berittigade férvantningarna ar svaga anser harmoniser-
ingsbyran att klagandens argument saknar stod, eftersom denne i sa fall inte heller kan
fa négra berittigade forvantningar genom en registrering av dennes varumérke.
Harmoniseringsbyran menar att om alla som ansoker om registrering av ett varumérke
ar medvetna om att deras ansokningar har svagt stdd, ska de anses ha agerat i ond tro,
varvid undantaget i artikel 51.1 b i forordning nr 40/94 forlorar sitt andamal. Uttrycket
"berattigade forvintningar” ska istéllet tolkas s4, att det uppstar en juridisk presumtion
att innehavarens ensamrétt ar giltig genom att denne far sitt varumérke registrerat.
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Harmoniseringsbyran har vidare gjort géllande att artiklarna 7.3 och 51.2 i férordning
nr 40/94 ir sa olika i materiellt och juridiskt hinseende att det inte dr mojligt att fora
analogiresonemang. Detta giller 4n mer eftersom dessa bestimmelser utgoér undantag
fran principen att ett tecken inte ska registreras, om det foreligger ett absolut
registreringshinder, och sddana undantag ska tolkas restriktivt. Redan existensen av
artikel 51.2 i férordning nr 40/94 visar for ovrigt att gemenskapslagstiftaren endast har
velat att sérskiljningsférméga som har forvirvats efter registrering ska beaktas i detta
enda fall.

Vad giller artikel 9.3 i férordning nr 40/94, som ror skadestand och erséttning som kan
krévas efter offentliggbrandet av registreringen av varumérket, anser harmonisering-
sbyran att denna bestimmelse inte pd négot sitt péverkar de rdttigheter som
innehavaren far av det prioritetsgivande datum som féljer av registreringen.

Harmoniseringsbyran hévdar att i vilket fall som helst skulle klagandens resonemang,
om det omsattes i praktiken, medfora en risk for att principerna om processekonomi
och rittssidkerhet dsidosattes genom att sokandena lockades att systematiskt begéra
forlangningar av sina ansdkningar, vilket skulle leda till att granskningsforfarandet drog
ut pé tiden och att de administrativa kostnaderna 6kade samt en 6kad risk for att tredje
man skulle komma att inge ansékningar for tecken som ar identiska med dem som ror
ett pagdende registreringsforfarande.

Harmoniseringsbyran har slutligen anmaérkt att de domar som klaganden har &beropat
ror mal som har handlat om nédvéndigheten av att bevara giltigheten for en éldre
rittighet pa grund av omstidndigheter som har intréffat efter det att varumaérket
registrerades, varfor de saknar relevans for forevarande mal.
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Domstolens bedomning

Vad avser klagandens grund for 6verklagandet ska det erinras om att det i artikel 7.3
i forordning nr 40/94 foreskrivs att “[p]unkterna 1 b), c) och d) [inte ska] tillimpas om
varumadrket till f6ljd av dess anvandning har uppnétt en sirskiljningsférmaga i fraga om
de varor eller tjdnster for vilka det ansoks om registrering”.

Det framgar redan av ordalydelsen av denna bestimmelse, och sirskilt av omsténdig-
heten att perfekt anvidnds i uttrycken “varumérket ... har uppnatt” [la marque a acquis]
och "till f6ljd av dess anvindning” [aprés I'usage qui en a été fait], att varumérket maste
ha forvirvat sdrskiljningsformaga till foljd av tidigare anvdndning redan innan
registreringsansokan inges.

Detta konstaterande rérande den franska versionen stdds av en undersokning av flera
andra sprakversioner, diribland den engelska, den tyska, den italienska och den
nederlindska versionen.

Utvecklingen pa riattsomradet visar for ovrigt tydligt att gemenskapslagstiftarens avsikt
har varit att endast ge skydd i form av ett gemenskapsvarumairke for varumérken som
har forvirvat sirskiljningsformaga genom anvéndning innan registreringsansokan
ingavs.

Artikel 7.3 i férordning nr 40/94 har nidmligen i huvudsak samma ordalydelse som
artikel 3.3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumairkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgava, omréde 13, volym 17, s. 178), vilken har upphivts genom Europa-
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parlamentets och rédets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrm-
ningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilken tradde i kraft
den 28 november 2008.

Artikel 3.3 i direktiv 89/104 har féljande lydelse:

"Ett varumadrke skall inte ... ogiltigforklaras med stod av punkt 1 b, c eller d, om det fore
tidpunkten for registreringsansékan och som en foljd av det bruk som har gjorts av det
har forvérvat sérskiljningsforméga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna
bestimmelse skall gélla dven da sdrskiljningsformégan har forvarvats efter tidpunkten
for registreringsansokan eller tidpunkten for registreringen.”

I fjarde skélet i direktiv 89/104 preciseras att direktivet inte frantar medlemsstaterna
deras ritt att fortsétta att skydda sddana varumérken som har forvarvats till foljd av
anvindning, utan endast behandlar dem med avseende pé forhéllandet mellan dem och
sadana varumérken som har forvérvats genom registrering.

Syftet med forordning nr 40/94 &r att det ska inréttas ett gemenskapssystem for
varumdrken. Forordning nr 40/94 innebar att gemenskapsritten inte lingre gav
medlemsstaterna mojlighet att tillimpa artikel 7.3 i férordningen pa varumérken som
har forvérvat sarskiljningsformaga efter det att registreringsansokan ingavs eller efter
registreringen. Detta visar att gemenskapslagstiftaren hade for avsikt att begrinsa
skyddet f6r varumérken enligt artikel 7.3 i forordningen till att endast avse varumérken
som har forvirvat sérskiljningsforméga till f6ljd av anvandning innan registrerings-
ansokan ingavs.
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En bokstavstolkning av artikel 7.3 i férordning nr 40/94 respektive artikel 3.3 forsta
meningen i direktiv 89/104 ger vid handen att sirskiljningsformégan maste ha
forvérvats till foljd av anvindning av varumaérket innan registreringsansékan ingavs.

I den del som klaganden har ifragasatt bokstavstolkningen av artikel 7.3 i forordning
nr 40/94 genom att hidvda att en sadan tolkning inte gor det mojligt att beakta
omsténdigheter som intriffar efter det att registreringsansokan har ingetts, ricker det
att anmérka att klaganden i sin argumentation inte har forklarat pa vilket sétt dndringar
i forteckningen 6ver varor och tjanster eller att registreringsansokan dras tillbaka kan
vara av betydelse for vid vilken tidpunkt varumérkets sarskiljningsformaga ska
bedémas. Overklagandet kan siledes inte bifallas med stéd av detta argument.

Sasom forstainstansritten korrekt har ansett i punkt 77 i den 6verklagade domen ér en
sddan bokstavstolkning av artikel 7.3 i forordning nr 40/94 den enda tolkning som é&r
forenlig med det inre sammanhanget for systemet med absoluta och relativa
registreringshinder for gemenskapsvarumérken. Detta sammanhang kréiver att ansok-
ningsdagen &r avgorande for vilken prioritet ett varumaérke ska ha i férhéllande till ett
annat varumérke.

Ett varumirke som saknar sérskiljningsformaga nér registreringsansoékan inges skulle
dessutom kunna aberopas i ett invindnings- eller ogiltighetsforfarande som ett
registreringshinder gentemot ett annat varumarke for vilket ans6kan har ingetts efter
ansokningsdagen for det forsta varumairket. En sadan situation dr &n mer oacceptabel
nér det andra varumérket redan har en sérskiljningsformaga nédr dess registrerings-
ansokan inges och det forsta varumirket da dnnu inte har uppnatt en sdrskiljnings-
formaga till foljd av anvandning.
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Klagandens argument att artikel 51.2 i férordning nr 40/94 redan tillater bevisning om
anvindning efter det att registreringsansokan har ingetts saknar séledes stod.

Genom artikel 51.2 i férordning nr 40/94 har det inrattats ett undantag fran de absoluta
ogiltighetsgrunderna i artikel 51.1. Ett sidant undantag ska tolkas restriktivt och kan
saledes inte utgdra grund for en analog tolkning av artikel 7.3 i samma férordning.

Sasom forstainstansrétten korrekt har papekat i punkt 78 i den 6verklagade domen
motiveras artikel 51.2 i férordning nr 40/94 dessutom av att varumaérkesinnehavaren
har berittigade forvintningar till f6ljd av att varumérket har registrerats, och det ar pa
grund av dessa berittigade forvantningar som varumérkesinnehavaren har gjort
investeringar efter registreringen. Sddana berittigade forvantningar till f6ljd av att
varumdrket har registrerats kan emellertid inte uppstd genom att en registrerings-
ansokan inges.

Klagandens pastiende att en varumirkesinnehavare vars varumérke felaktigt har
registrerats har svaga berittigade férvantningar, eftersom denne dr medveten om att
registreringen av varumérket r oséker, dr inte 6vertygande. Om varje innehavare av ett
felaktigt registrerat varumérke skulle anses vara i ond tro, méste artikel 51.1 b
i forordning nr 40/94, enligt vilken ond tro hos den som har ansokt om registrering
utgor en absolut ogiltighetsgrund, tillimpas i samtliga fall da ett varumirke har
registrerats av misstag, vilket innebar att artikel 51.2 blir meningslos.
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Klaganden har pastatt att det ligger helt i linje med artikel 9.3 i férordning nr 40/94 att
bedoma varumaérkets sérskiljningsformaga den dag som skélen for avslaget 6verprovas.
Domstolen finner det hérvid tillrdckligt att anmérka att denna artikel dels ligger i linje
med tolkningen att sdrskiljningsformagan maste ha forvdrvats innan registrerings-
ansokan inges, dels ror den ersédttning som tredje man kan forpliktas att betala vad avser
omstdndigheter som har intréffat efter det att registreringsansékan offentliggjordes
men innan varumairket registrerades. Klaganden har emellertid inte visat vad fragan om
de rattigheter som ett gemenskapsvarumairke ger mot tredje man har for betydelse for
fragan huruvida varumaérkets sirskiljningsformaga ska bedémas utifran hur denna sag
ut ndr registreringsansdkan ingavs.

Vad avser de domar som klaganden har aberopat till stod for sitt pastaende ska det
anmadrkas att domstolen i sin dom i det ovannamnda malet Levi Strauss tog stéllning till
vilka konsekvenser som foljer av innehavarens beteende vad avser omfattningen av
skyddet for ett vederborligen registrerat varumirke och anmaérkas att forstainstans-
ritten i sin dom i det ovanndmnda mélet MIP Metro mot harmoniseringsbyran-Tesco
Stores (METRO) har forklarat att omstdndigheter som foréndras fran det att
invindningen inges till dess att invindningsenheten fattar sitt beslut ska beaktas.

Dessa domar saknar emellertid betydelse for férevarande mél, som ror en registre-
ringsansdkan som avser ett varumérke som saknade sarskiljningsformaga nér ansékan
ingavs.

Domstolen anser dérfor att forstainstansritten gjorde ritt nar den forklarade att
varumdrket i fraga maste ha forvirvat sarskiljningsformaga till foljd av anvéndning
innan registreringsansékan inges.

I - 4957



61

62

DOM AV DEN 11.6.2009 — MAL C-542/07 P

Overklagandet kan saledes inte bifallas med stéd av den enda grunden, som ror
asidosattande av artikel 7.3 i férordning nr 40/94, varfor 6verklagandet ska ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rattegangsreglerna, som dr tillamplig pd mal om 6verklagande enligt
artikel 118, ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna, om detta har
yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att Imagination Technologies ska forpliktas att
ersitta rattegdngskostnaderna. Eftersom Imagination Technologies har tappat malet,
ska harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Imagination Technologies Ltd forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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