DOM AV DEN 6.11.2007 — MAL T-407/05

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (férsta avdelningen)
den 6 november 2007 "

I mal T-407/05,

Société anonyme des eaux minérales d’Evian (SAEME), Evian-les-Bains (Frank-
rike), foretritt av advokaten C. Hertz-Eichenrode,

sokande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendamnd, som
intervenerat vid forstainstansratten, var

A. Racke GmbH & Co. OHG, Bingen (Tyskland), foretritt av advokaten N. Schindler,

* Rattegangssprak: tyska.
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angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde over-
klagandendamnd den 22 juli 2005 (drende R 82/2002-4) om ett invéindningsforfa-
rande mellan Société anonyme des eaux minérales d’Evian (SAEME) och A. Racke
GmbH & Co. OHG och mot beslut nr 2754/2001 som fattats av harmoniseringsby-
rans invindningsenhet den 23 november 2001,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordforanden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och M. Prek,

justitiesekreterare: handldggaren K. Andova,

med beaktande av ansokan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
16 november 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 1 mars 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till férstainstansrittens
kansli den 3 mars 2006,

efter forhandlingen den 28 mars 2007,
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foljande

Dom

Bakgrund

I artiklarna 42.3 och 74 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess édndrade lydelse, foreskrivs foljande:

"Artikel 42

Invéindningar

3. En invéndning skall framstéllas skriftligen och skall ndrmare ange vilka grunder
som &beropas. Den skall inte anses som vederborligen framstélld forrdn invdndnings-
avgiften har betalats. Den som framstéller en invindning far ldgga fram fakta, bevis-
ning och argument till stéd for sin talan inom den tid som byran faststéller.
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Artikel 74

Prévning av sakforhdllandena pd eget initiativ

1. Vid forfarande infor byran skall denna utan sérskilt yrkande prova sakférhallan-
dena; dock skall i &renden om relativa registreringshinder provningen vara begransad
till vad parterna aberopat och yrkat.

2. Byran behover inte beakta omstidndigheter eller bevis som part inte aberopat eller
ingivit i ratt tid.”

Reglerna 16, 17.2 och 20.2 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomforande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) (nedan
kallad genomforandeforordningen) har foljande lydelse:

"Regel 16

Fakta, bevis och skél som styrker invindningen

1. Alla meddelanden om invdndning far innehélla information om de fakta, bevis
och skil som presenteras som stod for invdndningen, atfljda av relevanta bestyr-
kande dokument.
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2. Om invindningen grundas pa ett dldre mérke som inte ér ett gemenskapsvaru-
marke, skall anmélan om invdndning om mojligt atfoljas av ett bevis pa registreringen
av det dldre méarket, som t.ex. ett registreringsintyg. Om invandningen grundas pa ett
vilkant mérke, enligt artikel 8.2 ¢ i forordningen, eller pa ett mérke med renommé
enligt artikel 8.5 i forordningen, skall invandningen helst atf6ljas av bevisning som
styrker det faktum att market ar vélkdnt eller har renommé. Om invédndningen
inldmnas pa basis av nagon annan tidigare rittighet skall invdndningen &tfoljas av
lampliga bevis pa forvarvet av den réttigheten och dess skyddsomrade.

3. De fakta, bevis och skil och 6vriga bestyrkande underlag som avses i punkt 1 och
de bevis som avses i punkt 2 far, om de inte 6verldmnas samtidigt med invédndningen
eller i anslutning dértill, inlimnas inom den period efter det att invindningsforfa-
randet inletts som Byran faststiller enligt regel 20.2.

Regel 17

Sprakanvindning vid invindningsforfaranden

2. Om de bevis som styrker invindningen enligt regel 16.1 och 16.2 inte inldmnas
pé det sprik som anvidnds vid invindningsforfarandet, skall den invindande parten
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inlimna en p& det spraket gjord Oversittning av bevisen inom en manad fran
utgangen av invindningsperioden eller, dar sa &r tillimpligt, inom den period som
faststdlls av Byran i enlighet med regel 16.3.

Regel 20

Prévning av invindning

2. Om anmidlan om invindning inte innehéller uppgifter om fakta, bevis och skal
enligt regel 16.1 och 16.2, skall Byran uppmana den invindande parten att 6verlimna
sadant material inom en av Byrén faststilld tidsfrist. Alla handlingar som den invan-
dande parten inldmnar skall 6verldmnas till sokanden som skall ges mojlighet att
svara inom en av [B]yrén faststélld tidsfrist.”

Bakgrund till tvisten

3 A. Racke GmbH & Co. OHG ingav den 21 september 1998 en ansokan om registre-
ring av gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyréan i enlighet med férordning
nr 40/94.
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Det sokta varumiérket utgors av nedanstdende guldfirgade, svarta och vita
figurkédnnetecken:

REVIAN's

Det sokta varumirket avsdg varorna ”[v]in och mousserande vin”, vilka omfattas
av klass 33 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 58/99 den 26 juli 1999.

Den 26 oktober 1999 framstillde Société anonyme des eaux minérales d’Evian
(SAEME) en invindning pa grundval av artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94.
Invdandningen grundade sig pa foljande éldre réttigheter:

— Det tyska ordmirket DE 1 185 308 evian (nedan kallat det tyska varumirket), for
vilket ansokan om registrering ingavs den 11 november 1985 och som registre-
rades den 10 juli 1992 for "mineralvatten”, som omfattas av klass 32, och for vilket
skyddstiden forlangts till den 30 november 2015.
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— Det franska figurmérket FR 98712542 (evian och bergsmotiv) (nedan kallat det
franska varumirket), for vilket ansdkan om registrering ingavs den 12 januari 1998
och som registrerades for olika varor och tjanster.

— Det internationella varumairket IR 696812 (nedan kallat det internationella varu-
market), vilket registrerades den 6 juli 1998 pa grundval av ovanndmnda franska
varumirke och har verkan i Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Osterrike,
Finland, Sverige, Forenade kungariket och Beneluxlédnderna.

— Det dldre varumaérket evian, vilket &r vilkidnt i Belgien och Frankrike med avse-
ende pa "mineralvatten” (nedan kallat det vialkdnda varumérket).

Invandningen atféljdes av en kopia av det tyska varumérket, en kopia av det franska
varumirket (pa originalspraket franska) och en kopia av det internationella varu-
mirket (pa originalspraket franska). Vidare bilades en Gversittning till handldgg-
ningsspraket, ndmligen tyska, av férteckningen 6ver de varor i klasserna 32 och 33 i
Nicedverenskommelsen som avsags i invindningen som grundade sig pa det franska
och det internationella varumarket.

Invindningsenheten uppmanade i enlighet med reglerna 15.2 ¢ och 18.2 i genomfor-
andeforordningen genom skrivelse av den 16 december 1999 sokanden att inge tre
kopior av dess franska och internationella varumérke inom en period av tvd manader.
Den angav dirvid att om sa inte skedde, skulle invéindningen avvisas.
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Sokanden séinde nimnda handlingar den 8 februari 2000.

I en standardskrivelse av den 28 februari 2000 beredde invéndningsenheten
sokanden tillfille att inom en tidsfrist pa fyra ménader inge ytterligare information
om fakta, bevis och skal till stod foér invindningen. Invindningsenheten papekade
hérvid att handlingarna skulle inldmnas pa handldggningsspraket eller atf6ljas av en
Oversdttning.

Den 29 augusti 2000 ingav intervenienten sin inlaga till invindningsenheten. Den
gjorde hiri gillande att det inte var bevisat att det franska och det internationella
varumadrket existerade och var giltiga, eftersom sokanden inte hade ingett nigon
Oversdttning av registreringsintygen for nimnda varumérken. Sokanden delgavs
inlagan den 19 september 2000 och bereddes tillfille att bemdta intervenientens
synpunkter inom en tidsfrist pa tva ménader.

Den 22 november 2000, med andra ord inom den i skrivelsen av den
19 september 2000 faststillda tidsfristen pa tva ménader for att bemota intervenien-
tens synpunkter, ingav sokanden en fullstindig dversdttning av registreringsintygen
for sina franska och internationella varumérken.

Invindningsenheten avslog genom beslut nr 2754/2001 den 23 november 2001
invindningen i den del som den avsag det franska och det internationella varu-
mirket. Den ansag att de registreringsintyg som hade ingetts inte skulle beaktas, av
det skilet att 6versittningen av dessa handlingar inlamnats for sent, och ansag att
det inte var bevisat att dessa tvé dldre varumérken existerade och var giltiga. Invdnd-
ningen avslogs éven i den del dér den grundade sig pa det tyska varumérket, framfor
allt av det skalet att invdndningsenheten konstaterade en betydande skillnad mellan
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varorna. Invindningen avslogs slutligen &ven i den del dir den grundade sig pa det
valkdnda varumarket.

Sokanden overklagade invindningsenhetens beslut den 21 januari 2002.

Fjarde overklagandendmnden avslog, genom beslut R 82/2002-4 den 22 juli 2005,
sokandens dverklagande av invindningsenhetens beslut. Den ansag att invdndnings-
enheten gjorde ritt nir den inte godtog registreringsintygen for det franska och det
internationella varumaérket av det skélet att 6versédttningen av dessa handlingar till
handldggningsspraket vid invindningsenheten hade inlimnats for sent. Overkla-
gandendmnden angav vidare, betréffande risken for forvaxling med det tyska varu-
market, att invindningsenheten gjorde en riktig bedomning nir den fastslog att det
inte foreldg nagon sadan risk for forvaxling, mot bakgrund av att skillnaden mellan
de berérda varorna och mellan de motstdende kdnnetecknen var tillrdckligt stor.
Sokanden delgavs 6verklagandendmndens beslut den 16 september 2005.

Sokanden beslutade dérefter att inte vdcka talan med avseende pa det franska varu-
mairket och det vilkdnda varumérket. Hiarigenom begrinsade sokanden sin talan till
att avse invdndningsenhetens och 6verklagandendmndens beslut betriffande det
internationella och det tyska varumairket.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara invdndningsenhetens beslut,

II - 4397



19

20

21

22

DOM AV DEN 6.11.2007 — MAL T-407/05

— ogiltigforklara 6verklagandendmndens beslut, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.

Sokanden har begrénsat sin talan till att avse invdndningsenhetens och 6verklagan-
dendmndens beslut betriffande det internationella och det tyska varumérket.

Dessutom har s6kanden under férhandlingen nirmare angett att det internationella
varumérket delvis avforts fran registret betraffande klass 32 och helt avforts fran
registret betrédffande klass 33. Det avser numera saledes endast "kolsyrat eller icke-
kolsyrat vatten (med eller utan mineraler)” i klass 32. Sékanden har dven yrkat att
intervenienten skall bdra sin réittegangskostnad.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan &beropat tva grunder. Den forsta grunden avser
asidoséttande av grundldggande processrittsliga principer, nirmare bestdmt av artik-
larna 42.3 och 74 i férordning nr 40/94, och av den kontradiktoriska principen. Den
andra grunden avser dsidoséttande av artikel 8.1 b i samma férordning.

Parternas argument

Sokanden anser att 6verklagandendmnden asidosatte artiklarna 42.3 och 74 i férord-
ning nr 40/94 nér den underlit att beakta det internationella varumérket av det felak-
tiga skilet att Oversdttningen inte hade inlamnats nér invindningen framstilldes och
att den hade inldmnats for sent.

Sokanden har gjort géllande att dess invindning uppfyller de villkor som stalls i
artikel 42.3 i forordning nr 40/94. Invindningen med bilagor, som avses i punkt 8
i forevarande dom, innebar att intervenienten hade tillgang till samtliga viktiga
uppgifter, sasom uppgifter om den dag da ansokan om registrering av det interna-
tionella varumérket ingavs, den dag da det ifragavarande varumairket registrerades,
atergivningen av varumairket och en 6versittning av forteckningen 6ver de varor i
klasserna 32 och 33 i Nice6verenskommelsen som omfattades av namnda varumarke
och avségs i invindningen. Overklagandenimnden gjorde saledes en felaktig bedém-
ning nér den ansédg att det varken var oproportionerligt eller orimligt att begira att
handlingarna, som inldmnats pa franska, skulle 6versittas till handlaggningsspraket,
ndmligen tyska. Sokanden har vidare gjort gillande att 6verklagandendmnden borde
ha angett att den onskade att dven andra uppgifter skulle oversittas.
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Sokanden har med hénvisning till forstainstansrattens dom av den 30 juni 2004 i
maél T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrédn — Atofina Chemicals (BIOMATE)
(REG 2004, s. 1I-1845), framhallit att — till skillnad fran den omsténdigheten att det
inte finns nagon Oversdttning av forteckningarna 6ver de varor och tjdnster som
omfattas av det dldre varumairket, vilken strider mot regel 15.2 jamférd med regel
17.1 i genomforandeforordningen — den omstdndigheten att det inte finns nagon
Oversittning av registreringsintyget for det dldre varumairket ddremot inte innebér
att nadgon av bestimmelserna i forordning nr 40/94 eller genomférandeférordningen
har asidosatts. Harav foljer att sokandens invindning, med avseende pa det interna-
tionella varumarket, ingetts i vederborlig ordning.

Vidare anser s6kanden inte att den fullstdndiga 6verséttningen av registreringsintyget
for det internationella varumarket inldmnades for sent. Sékanden har i detta hénse-
ende hianvisat till forstainstansriattens dom av den 9 november 2005 i mal T-275/03,
Focus Magazin Verlag mot harmoniseringsbyran — ECI Telecom (Hi-FOCuS)
(REG 2005, s. [1-4725), i vilken forstainstansritten fastslog att en dversittning av ett
registreringsintyg inte ingavs for sent i den mening som avses i artikel 74.2 i foérord-
ning nr 40/94 nér den bifogades det 6verklagande som gavs in till 6verklagande-
nidmnden. Forstainstansrétten framholl inledningsvis att overklagandendmnden,
med beaktande av den funktionella kontinuiteten mellan invindningsenheten och
overklagandendmnden, dr skyldig att grunda sitt beslut pa alla faktiska och rittsliga
omstiandigheter som aberopats antingen i forfarandet vid invindningsenheten eller
i forfarandet vid overklagandendmnden, under forutséittning att de inte ingetts for
sent i den mening som avses i artikel 74.2 i forordning nr 40/94 (punkterna 37 och
38). Forstainstansritten angav vidare att 6verséttningen av registreringsintyget, som
inlamnades i samband med 6verklagandet till 6verklagandendmnden, hade inldimnats
i ratt tid. Sokanden har hirav dragit slutsatsen att det i forevarande fall a fortiori inte
kan vara fraga om ett alltfor sent inlimnande i den mening som avses i artikel 74.2 i
forordning nr 40/94, eftersom sokanden inom den foreskrivna fristen bemotte inter-
venientens synpunkter genom att till invindningsenheten inge den fullstéindiga 6ver-
sattningen till handlaggningsspraket av registreringsintyget for det internationella
varumarket.

Harmoniseringsbyrdn anser att sokandens resonemang grundar sig pa en felaktig
uppfattning av systematiken i regel 15 och foljande bestimmelser i genomférande-
férordningen. Den menar att det skall goras skillnad mellan invéindningen och den
bevisning som inges till stod for invdndningen.
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Om invindningen inte uppfyller de villkor som stélls i bestimmelserna i genomfor-
andeforordningen, skall invindningen avvisas, sdvida dessa brister inte har atgardats i
enlighet med regel 18.2 i genomférandeférordningen. Om harmoniseringsbyréan inte
avvisar invdndningen, inleds invindningsférfarandet inter partes genom att invdnd-
ningen delges den som ansokt om registrering av gemenskapsvarumérke.

Vad déremot betriffar den bevisning som skall inges till stod f6r invindningen, bland
annat bevisning till styrkande av att den édldre rattigheten existerar och ér giltig, maste
den inte inges samtidigt med invindningen. Bevisningen kan ndmligen inldmnas
efter invindningen inom den period efter det att invdndningsforfarandet inletts som
harmoniseringsbyrén faststiller (regel 16.3 i genomférandeforordningen). Harmoni-
seringsbyran har preciserat att den bevisning som foljer av registreringsintygen skall
uppfylla de sprakkrav som uppstills i regel 17.2 i genomfoérandeférordningen, vid
dventyr av att invandningen annars kommer att avslas.

Harmoniseringsbyran har, betriffande fragan huruvida den ifrdgavarande hand-
lingen inldmnats for sent, angett att det framgér av forstainstansrittens dom av
den 23 oktober 2002 i mal T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniserings-
byran — Educational Services (ELS) (REG 2002, s. 11-4301), att om den invindande
parten inte har iakttagit den tidsfrist som faststéllts f6r ingivande av bevisning,
innebdr det att bevisningen inte kan inges forran i samband med att ett ogiltighets-
forfarande inleds. Ett 6verklagande till 6verklagandendmnden medfor inte att fristen
for ingivande av bevisning bérjar 16pa pa nytt. Overklagandenimnden gjorde siledes
en riktig beddmning nar den avslog invindningen i den del som avsag det internatio-
nella varumairket, eftersom Overséttningen ingavs efter det att den frist som invénd-
ningsenheten faststillt hade 16pt ut.

Intervenienten anser att det dr avgorande att s6kanden objektivt sett har asidosatt
handldggningsreglerna och att denna brist inte kan atgérdas genom att handlingar
inges i efterhand, efter det att tidsfristerna 16pt ut.
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Forstainstansrdttens bedomning

Sokanden har inom ramen for den forsta grunden gjort gallande att den har uppfyllt
de sprakkrav som uppstillts for invindningsforfarandet och anser inte att Gversitt-
ningen av det internationella varumairket har inldmnats for sent. Vid prévningen av
den forsta grunden skall dessa tva argument bedémas var for sig.

Sprakkraven vid invindningsforfarandet

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att det i regel 16.2 i genomférandefor-
ordningen féreskrivs att om invédndningen grundas pa ett dldre mérke som inte &r ett
gemenskapsvarumarke, skall invindningen om mojligt atf6ljas av ett bevis pa regist-
reringen av det dldre mérket, som exempelvis ett registreringsintyg.

Det foljer av réttspraxis att regel 17.2 i genomforandeférordningen, enligt vilken bevis
till stod for en invdndning skall framstéllas pa handlaggningsspraket vid invandnings-
forfarandet eller atfoljas av en Gversittning till detta sprék (se punkt 2 i forevarande
dom), motiveras av att det dr nodvindigt att iaktta den kontradiktoriska principen
och principen om jamlikhet i medel mellan parterna vid ett forfarande inter partes
(forstainstansrattens dom av den 13 juni 2002 i mél T-232/00, Chef Revival USA mot
harmoniseringsbyran — Massagué Marin (Chef), REG 2002, s. II-2749, punkt 42, och
domen i det ovanndamnda malet BIOMATE, punkt 72).

Det foljer dven av réttspraxis att det ar riktigt att den invindande parten inte ar
skyldig att tillhandahalla en fullstindig Oversdttning av registreringsintygen for de
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aldre varumirkena. Detta innebér emellertid inte att invdndningsenheten ér skyldig
att vid provningen i sak av invindningen beakta registreringsintyg som ingetts pé
ett annat sprak dn det som anvinds vid invindningsforfarandet. Nér registrerings-
intygen inte har oversatts till handlaggningsspraket kan invédndningsenheten avsla
invdndningen, under forutsittning att fragan inte kan avgoras pa grundval av even-
tuell annan bevisning som inkommit, i enlighet med regel 20.3 i genomférande-
forordningen (domarna i de ovanndmnda mélen Chef, punkt 44, och BIOMATE,
punkt 72).

Det édr visserligen riktigt att bevisningen foljer av registreringsintygen och inte av
oversittningarna hdrav. Icke desto mindre kan denna bevisning endast tas i beak-
tande om den uppfyller de sprikkrav som uppstills i regel 17.2 i genomférandefor-
ordningen (domen i det ovanndmnda malet BIOMATE, punkt 73).

I forevarande fall atfoljdes invandningen endast av en kopia av det internationella
varumérket, p& originalspraket franska, och en Oversittning till handldggnings-
spraket, ndmligen tyska, av forteckningen 6ver de varor i klasserna 32 och 33 i Nice-
6verenskommelsen som avsags i invindningen, som grundade sig pé det internatio-
nella varumaérket.

Mot bakgrund av det ovanstdende, och till skillnad frin s6kandens uppfattning,
innebédr ovanndmnda bilagor till invindningen inte att de sprakkrav som uppstallts
i artikel 42.3 i forordning nr 40/94 och i regel 17.2 i genomférandeférordningen ar

uppfyllda.

Vad avser nodvindigheten av att inge en fullstindig Gversittning av registrerings-
intyget for det internationella varumérket, vilken sokanden har bestridit, skall det
papekas att fragan huruvida vissa delar av detta dokument kan anses sakna bety-
delse for invandningen i fraga, och saledes inte behéver dverséttas, omfattas av den
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invindande partens utrymme for skonsmaéssig bedomning. Det édr emellertid endast
de delar som har 6versatts till handldggningsspraket som maste beaktas av ¢verkla-
gandendmnden. I forevarande fall framgér det dessutom av handlingarna att regist-
reringsintyget for det internationella varumirket som tillhandahéllits pa franska
inte dr s& omfattande, sérskilt inte i forhéllande till den 6versatta forteckningen dver
varor, att skyldigheten att tillhandahalla en 6versittning kan anses vara oproportio-
nerlig och orimlig (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet
BIOMATE, punkt 74).

Forstainstansrétten godtar vidare inte sokandens argument, som angetts i punkt 27
i forevarande dom, att domen i det ovanndmnda malet BIOMATE utgor stod for
att sokandens invindning, med avseende pa det internationella varumairket, ingetts i
vederborlig ordning. Vad betréffar detta argument har s6kanden nédmligen forvaxlat
de bestimmelser i genomférandeférordningen som avser invandningar och de
bestimmelser som avser bevisning och bestyrkande dokument som ingetts till stod
for invindningen.

Det foljer namligen av artikel 42 i forordning nr 40/94 jamférd med reglerna 16, 17,
18 och 20 i genomférandeférordningen att lagstiftaren gor skillnad mellan, a ena
sidan, villkor som en invindning maste uppfylla, det vill sdga villkor for att invénd-
ningen skall kunna upptas till prévning, och, & andra sidan, ingivande av fakta, bevis
och skil och 6vriga bestyrkande dokument till stéd for invdndningen, som ror prov-
ningen av invdndningen (domen i det ovanndmnda malet Chef, punkt 31).

De rittsliga kraven rorande bevis och bestyrkande dokument, sdsom ett registre-
ringsintyg for ett dldre varumérke, samt Gversittningen av dessa handlingar till det
sprdk som anvénds vid invindningsforfarandet utgor emellertid inte sddana villkor
for upptagande till prévning av invdndningen som avses i regel 18.2 i genomforan-
deférordningen, utan utgdér materiella villkor f6r invindningen (domen i det ovan-
nimnda malet Chef, punkt 52).
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I forevarande fall avvisades for 6vrigt inte invdndningen, eftersom sokandens invdnd-
ning uppfyllde de villkor som uppstills i reglerna 16 och 18 i genomférandeforord-
ningen, utan avslogs pa grund av bristande bevisning.

Huruvida oversittningen av registreringsintyget for det internationella varumaérket
lamnades in for sent

Forstainstansritten erinrar om att invindningsenheten i en standardskrivelse av den
28 februari 2000 beredde sokanden tillfille att inom en tidsfrist pa fyra ménader inge
ytterligare information om fakta, bevis och skél till stod for invindningen. Invand-
ningsenheten papekade hirvid att handlingarna skulle inlamnas pa handlaggnings-
spréket eller atfoljas av en 6versittning.

Det skall harvid konstateras att standardskrivelsen &r forenlig med artikel 42 i férord-
ning nr 40/94 och med reglerna 16.2, 16.3 och 17.2 i genomfdérandeférordningen,
eftersom det i dessa bestimmelser foreskrivs att information om fakta, bevis och skal
till styrkande av invdndningen kan inges inom den tid som faststills av harmonise-
ringsbyran. Overst i denna skrivelse omnimns for évrigt reglerna 19.1, 16.3, 17.2 och
20.2 i genomforandeforordningen.

Sokanden har emellertid underlatit att inldimna Oversdttningen av registreringsin-
tyget for det internationella varumaérket inom den tidsfrist som invdndningsenheten
faststillt i denna skrivelse. Sokanden inlimnade ndmligen 6versittningen i fraga forst
sdsom bilaga till en skrivelse av den 22 november 2000. Sistndmnda skrivelse utgjorde
svar pa intervenientens synpunkter som invindningsenheten delgav s6kanden den
19 september 2000, vari intervenienten just papekade att den ifragavarande hand-
lingen saknades.
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Sokanden har likvdl gjort géllande att Overséttningen av nimnda dokument inlam-
nades i rétt tid till 6verklagandendmnden och den har i detta hdnseende hanvisat
till domen i det ovannamnda mélet Hi-FOCuS (punkterna 37 och 38). I denna dom
fastslog forstainstansritten, med beaktande av den funktionella kontinuiteten mellan
harmoniseringsbyrans instanser, att Overséttningen av ett registreringsintyg inte
ingavs for sent i den mening som avses i artikel 74.2 i férordning nr 40/94 nér den
gavs in samtidigt med 6verklagandet till 6verklagandendmnden, eftersom det skedde
inom den frist pa fyra manader som foreskrivs i artikel 59 i férordning nr 40/94.

Forstainstansrétten konstaterar att det visserligen framgar av fast réttspraxis att det
foreligger en funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyrans olika enheter, det
vill sdga mellan granskaren, invindningsenheten, enheten f6r administration av varu-
mairken och juridiska fragor samt annulleringsenheterna, & ena sidan, och 6verkla-
gandendmnderna, & andra sidan (foérstainstansréittens dom av den 23 september 2003
i mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrdn — LHS (UK) (KLEENCARE),
REG 2003, s. I1-3253, punkt 25, av den 10 juli 2006 i mal T-323/03, La Baronia de
Turis mot harmoniseringsbyran — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE),
REG 2006, s. I11-2085, punkt 57, och av den 11 juli 2006 i mél T-252/04, Caviar Anzali
mot harmoniseringsbyrdn — Novomarket (Asetra), REG 2006, s. I1-2115, punkt 30).

Det foljer av den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyrans enheter
att 6verklagandendmnderna, inom ramen for den nya provning som 6verklagande-
ndmnden skall gora av beslut som fattats av harmoniseringsbyrans enheter i forsta
instans, dr skyldiga att grunda sina beslut pé alla faktiska och rattsliga omstiandig-
heter som parterna har dberopat antingen i forfarandet vid den enhet som har avgjort
arendet i forsta instans eller vid 6verklagandet (forstainstansrattens dom i det ovan-
ndmnda malet KLEENCARE, punkt 32, och av den 1 februari 2005 i mal T-57/03,
SPAG mot harmoniseringsbyrdn — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005,
s. 11-287, punkt 18, samt forstainstansriattens domar i de ovanndmnda maélen
Hi-FOCuS, punkt 37, LA BARONNIE, punkt 58, och Asetra, punkt 31.

Overklagandenimnderna kan, om inte annat foljer av artikel 74.2 i férordning
nr 40/94, foljaktligen bifalla 6verklagandet pa grundval av nya omstandigheter eller p&
grundval av nya bevis som aberopats av den part som 6verklagat (férstainstansréttens
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dom i det ovannidmnda mélet KLEENCARE, punkt 26, och av den 3 december 2003 i
maél T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyran (TDI), REG 2003, s. II-5167, punkt 81).
Overklagandenamndernas prévning avser inte enbart det angripna beslutets lagen-
lighet utan den utgér, som en foljd av 6verklagandets devolutiva verkan, en ny prov-
ning av tvisten i dess helhet. Overklagandenimnderna skall géra en ny prévning av
den ursprungliga ansokan i dess helhet med beaktande av den bevisning som abero-
pats i rétt tid (domarna i de ovanndmnda mélen LA BARONNIE, punkt 59, och
Asetra, punkt 32).

Till skillnad fran vad s6kanden har gjort gillande kan artikel 59 i forordning nr 40/94
emellertid inte tolkas sd, att den ger en klagande en ny tidsfrist for att aberopa
omstidndigheter och inge bevisning till stod for sin invindning (domstolens dom
av den 13 mars 2007 i mal C-29/05 P, harmoniseringsbyrdn mot Kaul, REG 2007,
s. [1-2213, punkt 61).

I artikel 59 i forordning nr 40/94, som innehaller villkoren for att 6verklaga ett beslut
till en 6verklagandendmnd, anges det ndmligen inte, till skillnad fran vad som ér fallet
med artikel 42.3 i forordning nr 40/94, att fakta eller bevisning skall ldggas fram, utan
endast att en inlaga som innehéller grunderna for 6verklagandet skall inlimnas inom
en fyramanadersfrist (domen i det ovannimnda mélet harmoniseringsbyrdn mot
Kaul, punkt 60).

Eftersom sokanden, i férevarande fall, varken har ingett Gversidttningen av hand-
lingen i fraga inom den tidsfrist som faststdllts i enlighet med bestdmmelserna i
férordning nr 40/94 eller gjort det ”i rétt tid” i den mening som avses i artikel 74.2 i
ndmnda férordning, kommer forstainstansritten att prova réttsfoljden av detta.

Inledningsvis skall det papekas att harmoniseringsbyran, sdsom framgar av ordaly-
delsen i artikel 74.2 i forordning nr 40/94, inte behover beakta omsténdigheter eller
bevis som part inte dberopat eller ingivit i rétt tid.
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Av denna lydelse foljer det att parterna — som regel och sdvida inget annan fore-
skrivs — har mojlighet att aberopa omstidndigheter och inge bevisning &ven efter
utgangen av de tidsfrister som géller enligt bestimmelserna i férordning nr 40/94
och att harmoniseringsbyréan inte dr forhindrad att beakta omsténdigheter och bevis-
ning som saledes har dberopats respektive ingetts for sent (domen i det ovanndmnda
malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 42).

Déremot framgar det lika klart av ndmnda lydelse att den omstdndigheten att en
part pa detta sétt dberopar respektive inger omstindigheter eller bevisning for sent
inte ger denna part en ovillkorlig rétt att kréva att harmoniseringsbyran skall beakta
dessa omstidndigheter och denna bevisning. Genom att det i artikel 74.2 i férordning
nr 40/94 anges att harmoniseringsbyran i ett sadant fall "inte behover” beakta sadana
omsténdigheter och bevis tillerkdnns byran i denna bestdmmelse ett stort utrymme
for skonsmaissig bedomning for att besluta huruvida dessa omsténdigheter och bevis
skall beaktas eller inte, vilket beslut emellertid skall motiveras pa vederborligt sitt
(domen i det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 43).

Det kan framfor allt vara befogat att harmoniseringsbyran inom ramen for ett invdnd-
ningsforfarande beaktar sidana omstandigheter och sddan bevisning nér byran anser
dels att det som har &beropats och ingetts for sent vid ett forsta paseende forefaller
kunna fa en faktisk inverkan pa utgingen i invindningsfoérfarandet, dels att det inte
foreligger nagra hinder for ett sadant beaktande med hénsyn till pa vilket stadium i
forfarandet som dessa omsténdigheter och denna bevisning har aberopats respek-
tive ingetts och under vilka omsténdigheter det har skett (domen i det ovanndmnda
malet harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 44).

Denna mojlighet for den instans som skall avgora drendet att beakta de omstéindig-
heter och den bevisning som parterna har dberopat respektive ingett for sent kan,
atminstone i samband med ett invindningsforfarande, bidra till att man kan undvika
att registrera varumérken som dérefter med framgang kan komma att ifrdgasattas
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genom en ansdkan om ogiltighetsforklaring eller i ett mél om varumérkesintring.
Sasom domstolen redan har slagit fast talar hansyn till kraven pé rittssékerhet och
god forvaltning for att denna majlighet skall finnas (domen i det ovanndmnda malet
harmoniseringsbyran mot Kaul, punkt 48).

Forstainstansrétten konstaterar att 6verklagandendmnden i forevarande fall endast
fastslog att invindningsenheten gjorde ritt nir den underlét att beakta de dversitt-
ningar som sokanden ingav under invindningsforfarandet, av det skilet att de ingavs
for sent. Det framgar emellertid inte av handlingarna att 6verklagandenimnden
utnyttjat det utrymme for skonsmissig bedéomning som den tillerkdnns enligt
artikel 74.2 i férordning nr 40/94 for att besluta huruvida handlingen i fraga hade
beaktats eller inte, och det framgar under alla omsténdigheter inte att den har moti-
verat sitt beslut i detta hénseende.

Overklagandenimndens motivering avser nimligen endast att det dr nédvindigt
att oversitta den bevisning som inges till stod for invindningen till handlaggnings-
spraket vid invindningsenheten och att invindningsenheten inte &r skyldig att
beakta de handlingar som ingetts pa ett annat spriak dn pa handliggningsspraket.
Déremot berors mojligheten att beakta den 6versdttning som ingetts for sent inte
6verhuvudtaget.

De synpunkter som harmoniseringsbyrdn framfort under férhandlingen, nimligen
att overklagandendmnden utnyttjade sitt utrymme for skonsmaissig bedomning,
saknar dessutom enligt forstainstansritten relevans. Harmoniseringsbyran har
namligen gjort gillande att 6verklagandendmnden 6vervigde huruvida invandnings-
enhetens beslut att underléta att beakta handlingen i fraga var vilgrundat och fastslog
i punkt 43 i sitt beslut att det skulle ha varit oforenligt med principen om jamlikhet
i medel att faststélla en ny tidsfrist for den part som latit fristen for ingivande av
bevisning l6pa ut, i och med att den andra parten papekat att bevisningen i fraga inte
ingetts.
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De 6verviaganden som aterfinns i punkt 43 i 6verklagandendmndens beslut innebér
emellertid inte att forstainstansrétten har majlighet att kontrollera att 6verklagande-
ndmnden verkligen beaktade handlingen i fraga, sa att den kunde bedéma huruvida
handlingen vid ett forsta paseende forefoll kunna fa en faktisk inverkan pa invénd-
ningsforfarandet. Forstainstansrdtten ges hirigenom inte heller mojlighet att prova
huruvida det foreldag négra hinder for ett sadant beaktande med héansyn till under
vilka omsténdigheter och pa vilket stadium i forfarandet som det alltfér sena ingi-
vandet dgde rum.

Overklagandenamnden har dirfor asidosatt artikel 74.2 i férordning nr 40/94, genom
att inte anvinda sig av det utrymme for skonsmaissig bedomning som den tillerkdnns
genom denna artikel, eller &tminstone genom att inte forklara hur den anvént sig av
detta, och, foljaktligen, genom att inte i tillrdcklig man motivera sitt beslut att inte
beakta Oversittningen av registreringsintyget for det internationella varumarket.

Forstainstansrétten skall emellertid bedoma konsekvenserna av detta dsidoséttande
av artikel 74.2 i forordning nr 40/94. Enligt fast rattspraxis kan en oegentlighet i fraga
om forfarandet namligen leda till att ett beslut helt eller delvis ogiltigforklaras endast
om det bevisas att det angripna beslutet hade kunnat fa ett annat innehéll om denna
oegentlighet inte hade forelegat (domen i det ovanndmnda malet LA BARONNIE,
punkt 69). P4 samma sitt framgar det av artikel 63.2 jamford med artikel 63.3 i
férordning nr 40/94 att savl ogiltigférklaring som dndring av ett beslut fran 6ver-
klagandendmnderna forutsitter att beslutet ar réttsstridigt i materiellt eller formellt
hianseende (domen i det ovanndmnda malet LA BARONNIE, punkt 69).

I forevarande fall kan det inte uteslutas att den bevisning som 6verklagandendmnden
underlatit att beakta dr sadan att overklagandendmndens beslut hade kunnat fa
ett annat innehdll om den hade beaktats. Det ankommer hirvid emellertid inte pa
forstainstansritten att ersdtta harmoniseringsbyrans bedémning med sin egen med
avseende pa omstidndigheterna i malet.
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Hérav foljer att 6verklagandendmndens beslut redan av detta skal skall ogiltigfor-
klaras. Det dr dirvid varken nodvéindigt att avgora fragan huruvida den kontradik-
toriska principen ésidosatts, vilket gjorts gillande av s6kanden inom ramen for den
forsta grunden, eller att prova den andra grunden. Forstainstansritten finner inte
heller skal att uttala sig om huruvida sékandens yrkande om ogiltigférklaring av
invdndningsenhetens beslut kan tas upp till sakprévning.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrittens rittegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat
att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna, eftersom
harmoniseringsbyran har tappat malet.

Enligt artikel 87.4 tredje stycket i rattegangsreglerna kan forstainstansriatten besluta
att en intervenient skall bédra sin rattegdngskostnad. I detta mal har intervenienten
tappat malet pd samma sdtt som harmoniseringsbyran. Sokanden har emellertid
yrkat att intervenienten endast skall béra sin riattegdngskostnad. Harmoniserings-
byran har inte yttrat sig angdende yrkandet att den ensam skall ersétta sokandens
rattegangskostnad.

Harmoniseringsbyran skall saledes béra sin rattegangskostnad och ersétta s6kandens
rattegangskostnad. Intervenienten skall bira sin réttegangskostnad.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av fjirde overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 22 juli 2005 (irende R 82/2002-4)
ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall béra sin rittegangskostnad och ersitta sokan-
dens rittegangskostnad.

3) Intervenienten skall bira sin rittegangskostnad.

Cooke Labucka Prek

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 6 november 2007.

E. Coulon ].D. Cooke

Justitiesekreterare Ordforande
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