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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
ELEANOR SHARPSTON
foredraget den 16 maj 2013"

Mal C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, tidigare New Yorker SHK Jeans GmbH mot Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran)

”"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Invindningsférfarande — Bevis pa verklig anvindning —
Bevisning som ingetts efter utgangen av den faststillda tidsfristen”

1. I forfaranden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden (nedan kallad
harmoniseringsbyran eller byran) far parterna — som regel och savida inget annat foreskrivs — aberopa
omsténdigheter och inge bevisning efter utgangen av de tidsfrister som géller enligt bestimmelserna i
forordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumirken (nedan kallad férordning nr 207/2009),” och
harmoniseringsbyran har utrymme for skonsméssig bedomning att avgora huruvida sddana
omstiandigheter och sadan bevisning ska beaktas. Det dr sa domstolen i domen i maélet
harmoniseringsbyran mot Kaul® tolkade artikel 74.2 i férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumirken
(nedan kallad férordning nr 40/94),* vilken numera ér artikel 76.2 i férordning nr 207/2009.

2. I forevarande mal om o6verklagande av tribunalens dom av den 29 september 2011 i mal T-415/09,
New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrdn (nedan kallad den o6verklagade domen),® har
domstolen i huvudsak ombetts att ta stéllning till huruvida regel 22.2 i forordning nr 2868/95 (nedan
kallad genomférandeforordningen),® vilken avser den tidsfrist inom vilken den invindande parten
maste lagga fram bevis pa verklig anvindning i ett invdndningsforfarande, utgor ett undantag fran
denna huvudregel.

3. I mitt forslag till avgorande i malen C-609/11 P och C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik mot
harmoniseringsbyran och centrotherm Clean Solutions, vilket ocksa foredras i dag, diskuterar jag en
liknande fraga avseende beaktandet av sddan bevisning i samband med upphavandeforfaranden.

1 — Originalsprak: engelska.

2 — Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1). Forordningen
triadde i kraft den 13 april 2009 (se artikel 167).

3 — Dom av den 13 mars 2007 i mal C-29/05 P, harmoniseringsbyran mot Kaul (REG 2007, s. I-2213), punkt 42.

4 — 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 dndrade lydelse.

5 — Ej publicerad i réttsfallssamlingen.

6 — Kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av radets foérordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt bland annat kommissionens forordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005
(EUT L 172, s. 4). Aven om invindningen i detta forfarande framstilldes innan genomfoérandeférordningen #ndrades genom férordning
nr 1041/2005, dgde samtliga relevanta steg i forfarandet rum efter denna éndring.

SV

ECLIL:EU:C:2013:326 1




FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SHARPSTON —BMAL C-621/11 P
NEW YORKER SHK JEANS MOT HARMONISERINGSBYRAN

4. En annan men nérliggande fraga ar huruvida 6verklagandendmnden har utrymme for skonsmassig
bedomning i invindningsforfaranden att beakta bevisning angdende forekomsten och giltigheten av
dldre varumirken och oOversittningar som ingetts efter utgangen av den tidsfrist som faststillts av
invindningsenheten. Den fragan diskuteras i mitt forslag till avgérande i malen C-120/12 P,
C-121/12 P och C-122/12 P, Rintisch mot harmoniseringsbyran, vilket likasa foredras i dag.

Unionens varumirkeslagstiftning

5. Vid den tidpunkt da de relevanta omsténdigheterna i férevarande mél dgde rum,” hade férordning
nr 207/2009 édnnu inte tratt i kraft och forordning nr 40/94 var darfor tillamplig. Nar
overklagandendmndens beslut fattades var forordning nr 207/2009 tillimplig.® Parterna och tribunalen
tillampade forordning nr 207/2009. I alla héndelser innebar forordning nr 207/2009 i sak endast en
kodifiering av forordning nr 40/94, i dess dndrade lydelse. Jag kommer darfér i det foljande att
hanvisa till férordning nr 207/2009.

6. I artikel 41 i férordning nr 207/2009, som har rubriken "Invdndningar”, foreskrivs foljande:

”1. Inom tre manader efter det att en ansokan om gemenskapsvarumidrke offentliggjorts far
invindningar framstillas p& den grunden att varumirket inte fir registreras enligt artikel 8.[°] ...

3. En invdndning ska framstéllas skriftligen och ska ndrmare ange vilka grunder som aberopas. ... Den
som framstiller en invandning far ldgga fram fakta, bevisning och argument till stod for sin talan inom
den tid som byran faststaller.”

7. I artikel 42, som ror "Prévning av invandning”, foreskrivs foljande:

”1. Vid sin provning av en invdndning ska byran vid behov anmoda parterna att inom viss tid och sa
ofta som det dr nodviandigt avge yttrande Over skrivelser som 6vriga parter givit in eller som byran
upprattat.

2. Pa begdran av sokanden ska en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumarke[,] vilken gjort en
invindning, ldgga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggorandet av ansokan om gemenskapsvarumirke verkligen har anvints inom
gemenskapen for de varor eller tjanster for vilka det ar registrerat och som laggs till stod for
invindningen, eller for att det finns skilig grund for att det inte anvints, forutsatt att det &ldre
gemenskapsvarumaérket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I avsaknad av saddan
bevisning ska invindningen avslas. ...

3. Punkt 2 ska tillimpas nédr det giller de dldre nationella varuméirken som avses i artikel 8.2 a, varvid
anvindningen i den medlemsstat i vilken det dldre nationella varumirket skyddas ska motsvara
anvdndning i gemenskapen.

8. I artikel 75 foreskrivs att ”[b]yrans beslut ska innehalla beslutets grunder” och "far endast grunda sig

pa omstdndigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver”.

7 — Se nedan punkterna 19-24.
8 — Se nedan punkt 25.
9 — I artikel 8 anges de relativa registreringshindren.
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9. I artikel 76, som har rubriken "Provning av sakforhallandena pa eget initiativ”, foreskrivs foljande:

”1. Vid forfarande infér byrdn ska denna utan sérskilt yrkande prova sakférhallandena; dock ska i
darenden om relativa registreringshinder provningen vara begrdnsad till vad parterna aberopat och
yrkat.

2. Byran behover inte beakta omstiandigheter eller bevis som part inte dberopat eller ingivit i ratt tid.”

10. I genomforandeforordningen faststélls regler som &ér nodvindiga for att genomfoéra forordning
nr 207/2009." Genomférandeférordningens regler "bér sikerstilla ett smidigt och effektivt fungerande

varumirkesfoérfarande hos [b]yrdn”."

11. I regel 15 i genomférandeforordningen anges vad en anmilan om invidndning ”skall” (regel 15.2)
och "kan” (regel 15.3) innehalla. Enligt regel 15.3 b kan anmalan i synnerhet innehalla "[e]tt motiverat
yttrande innehallande de viktigaste fakta och argument pa vilka invindningen grundar sig och bevis
som stoder invdndningen”.

12. I regel 18 beskrivs inledandet av ett forfarande avseende en godkind invindning pa féljande sitt: "

”1.  Nar invdndningen har godkénts ... skall byran meddela parterna om att invdndningsforfarandet
skall avses inledas tvd manader efter mottagandet av meddelandet. Denna period kan utstrickas
till totalt 24 manader om bada parterna begér en sddan forlingning innan perioden loper ut.

13. I regel 19 foreskrivs foljande:

”1.  Byran skall ge den invidndande parten mojlighet att lagga fram fakta, bevis och argument till stod
for invandningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har ldmnats in
enligt regel 15.3 inom den tid som byran bestimmer och som skall vara minst tvd manader fran
och med det datum da invdndningsforfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.

2. Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invindande parten ocksa ldmna bevis for forekomst,
giltighet och omfattning av skyddet av hans dldre mérke eller dldre réttighet och dessutom pavisa
sin rétt att framstélla invandningen. ...

4.  Byran far inte beakta dokument och annat skrivet material eller delar dérav som inte har lamnats
in eller som inte har 6versatts till processpraket inom den tid som byran faststallt.”

14. I regel 20, som har rubriken "Prévning av invdndningen”, anges foljande:

”1.  Om den invindande parten inte innan den tid 16per ut som avses i regel 19.1["] har bevisat
forekomst, giltighet och omfattning av skyddet for hans dldre maérke eller &ldre rattighet liksom
hans ratt att framstélla invindningen, skall invindningen avslas som ogrundad.

10 — Se femte skilet i genomforandeférordningen.
11 — Se sjitte skalet i genomfoérandeférordningen.

12 — I regel 17 anges grunderna for att avvisa en invindning. Dessa grunder omfattar underlatenhet att betala invéndningsavgiften, att
invdndningsanmélan har limnats in for sent, underlatenhet att ange grunderna for invindningen, underlatenhet att klart ange vilket éldre
mairke eller vilken &ldre réttighet som invdndningen baseras pd, underlitenhet att tillhandahalla en Oversittning enligt regel 16.1 och
underlatenhet att uppfylla kraven i regel 15.

13 — [Motsvarande fotnot i originalversionen saknar relevans fér den svenska versionen. Overs. anm.]
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Om invidndningen inte avslas enligt punkt 1, skall byran underritta sokanden om att
invindningen ldmnats in och anmoda honom att framfora sina synpunkter inom den tid som
faststalls av byran.

Om sokanden inte framfor nagra synpunkter skall byran basera sitt beslut om invindningen pa
framlagda bevis.

Sokandens synpunkter skall framforas till den invdindande parten som, om byran anser det
nodvindigt, skall anmodas av byran att svara inom den tid som faststills av byran.

Nar sa ar lampligt far byran anmoda parterna att begrdnsa sina synpunkter till sdrskilda fragor
och skall da lata parten ta upp de ovriga fragorna i ett senare skede av forfarandet. Det far
aldrig stdllas krav pa att byran skall underrétta parterna om vilka fakta eller bevis som skulle
kunna ldmnas eller som inte har lamnats.

15. Regel 22, som avser "Bevis pa anvandning”, har foljande lydelse:

”1.

En begdran om bevis pa anvindning enligt artikel [42.2 i férordning nr 207/2009] skall godtas
bara om sokanden ldmnar in en sddan begidran inom den tid som faststdlls av byran enligt
regel 20.2.

D4a den invindande parten maéste tillhandahélla bevis om anvdndning eller visa att det finns
verkliga skal till icke-anvdandning, skall byran uppmana denne att tillhandahalla de bevis som
kravs inom den tid som byran faststiller. Om den invindande parten inte tillhandahaller sadana
bevis fore tidsfristens utgang, skall byran avsld invindningen.

De uppgifter och bevis som skall ldggas fram for att pavisa anvindning skall innehélla uppgift om
plats, tid, omfattning och typ av anvidndning av mérket for de varor och tjanster for vilket det &r
registrerat och pa vilka invindningen grundas, samt bevis som stoder uppgifterna i enlighet med
punkt 4.

Bevismaterialet skall inlimnas i enlighet med reglerna 79 och 79a['* ] och skall i princip
begrénsas till stodjande dokument och sddana foremal som forpackningar, etiketter, prislistor,
kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sadana skriftliga yttranden som avses i
artikel [78.1 f i forordning nr 207/2009].

En begédran om bevis om anviandning kan goras utan att samtidigt framféra de argument pa vilka
invdndningen baseras. Sddana argument kan framforas samtidigt med de argument som framfors
som svar pd beviset pa anviandning.

14 — I reglerna 79 och 79a anges de allménna kraven for att inge skriftlig kommunikation eller kommunikation med andra medel.
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16. I regel 50.1 tredje stycket, med rubriken "Provning av 6verklaganden”, anges foljande:

"Om overklagandet giller ett beslut av invindningsenheten, skall ndimnden begrinsa prévningen av
overklagandet till de sakforhéllanden och de bevis som laggs fram inom de tidsfrister som faststéllts av
invandningsenheten i enlighet med forordningen och dessa regler, savida inte ndmnden anser att
ytterligare eller kompletterande sakfoérhallanden och bevis bor beaktas enligt artikel [76.2 i forordning
nr 207/2009].”

17. T regel 71.1 foreskrivs att byran, under vissa omstindigheter, far bevilja forlangningar av en
tidsperiod som den har bestamt.

Forfarandet vid harmoniseringsbyran

18. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (nedan kallat New Yorker Jeans) ansdkte den
31 oktober 2003 om registrering av ordkdnnetecknet FISHBONE som gemenskapsvarumarke. Bolaget
ville registrera detta varumirke med avseende p& varor i bland annat klasserna 18 och 25 i
Nicedverenskommelsen. ' Ansokan offentliggjordes den 1 november 2004.

19. Den 28 januari 2005 framstéllde Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (nedan kallat Vallis) en invindning
mot denna registrering. Dess invdndning grundade sig pa att det forekom ett dldre grekiskt figurmérke
som inneholl orden "Fishbone” och "Beachwear”, vilket hade registrerats den 17 maj 1996 for "T-trojor,
strandklader” i klass 25 i Nicedverenskommelsen. "

20. Genom skrivelse av den 5 april 2006 begidrde New Yorker Jeans att Vallis skulle ligga fram bevis
for att dess varumérke hade anvints. Harmoniseringsbyrdn anmodade Vallis att gora det senast den
6 juni 2006.

21. Genom skrivelse av den 6 juni 2006 ingav Vallis foljande bevis: i) En forklaring pa heder och
samvete daterad den 1 juni 2006, ii) flera fakturor och iii) ett antal fotografier. Genom skrivelse av den
25 september 2006 gjorde New Yorker Jeans gillande att bevisen (nedan kallad den forsta omgangen
bevis) inte var tillrackliga for att styrka att det dldre varumérket verkligen hade anvénts.

22. Genom skrivelse av den 14 november 2006 anmodade harmoniseringsbyran Vallis att yttra sig 6ver
New Yorker Jeans skrivelse senast den 14 januari 2007.

23. Genom skrivelse som inkom den 15 januari 2007 ingav Vallis ytterligare ett yttrande och bevis, i
synnerhet kataloger fran aren 2000, 2001 och 2003 (nedan kallad den andra omgéangen bevis).

24. Harmoniseringsbyréns invidndningsenhet bifoll den 26 maj 2008 invindningen i den man den
avsag “vaskor, ryggsackar” i klass 18 och alla varor i klass 25. Dess slutsats att det forelag en risk for
forvaxling baserades bland annat pa den katalog fran ar 2001 som ingavs tillsammans med skrivelsen
av den 15 januari 2007 (och saledes efter den 6 juni 2006).

15 — Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar
och tillagg.

16 — Grunderna for invdndningen var de som &syftas i artikel 8.1 a, 8.1 b och 8.4 i forordning nr 40/94 (numera artikel 8.1 a, 8.1 b och 84 i
forordning nr 207/2009).

17 — Den 14 januari 2007 var en sondag. I enlighet med regel 72.1 i genomforandeférordningen forlingdes tidsfristen till néstfoljande dag. Se
punkt 29 i den 6verklagade domen.

18 — Jag har dock noterat att 6verklagandendmnden hénvisade till invandningsenhetens beslut av den 26 mars 2008.
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25. New Yorker Jeans overklagade detta beslut, varvid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd den
30 juli 2009 faststillde invandningsenhetens beslut avseende varorna i klass 25, men avslog
invindningen avseende “viskor, ryggsidckar” i klass 18. Overklagandenimnden slog sirskilt fast att
invandningsenheten inte hade gjort en felaktig bedomning genom att beakta den andra omgangen
bevis som ingavs tillsammans med den skrivelse som inkom den 15 januari 2007.

Tribunalens dom
26. I sin ansokan i forsta instans yrkade New Yorker Jeans att tribunalen skulle

— i forsta hand, &ndra Overklagandendmndens beslut och bifalla oOverklagandet samt avsla
invindningen vad avser varorna i klass 25,

— i andra hand, ogiltigforklara overklagandendmndens beslut i den del overklagandet avslogs och
avslaget pa ansokan vad avser varorna i klass 25 faststilldes, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegangskostnaderna, inbegripet sokandens kostnader i
samband med 6verklagandet vid dverklagandendamnden.

27. New Yorker Jeans aberopade foljande fyra grunder:

— Asidosittande av artiklarna 42.2, 42.3 och 76.2 i forordning nr 207/2009 samt regel 22.2 andra
meningen i genomfoérandeforordningen, eftersom o6verklagandendmndens beddmning av
bevisningen var felaktig.

— Asidosittande av artikel 75 i forordning nr 207/2009, pa grund av att overklagandenimnden
underldt att ge en motivering som gjorde det mojligt for sokanden att forsta varfor ytterligare
bevisning beaktades.

— Asidosittande av artiklarna 42.2, 42.3, 42.5, 15.1 forsta stycket och 15.1 andra stycket led a i
forordning nr 207/2009, pa grund av att dverklagandendmnden drog slutsatsen att det forekom
verklig anvidndning pa grundval av bevisning som (oavsett om den hade lagts fram i tid) inte var
tillracklig for att styrka typen och omfattningen av anvéndningen.

— Asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009, pa grund av att 6verklagandenimndens
bedomning av risken for forvaxling var felaktig.

28. Den 29 september 2011 ogillade tribunalen talan och forpliktade New Yorker Jeans att ersdtta
rattegangskostnaderna.

29. New Yorker Jeans overklagande avser endast den del av domen dér tribunalen bedémde den andra
omgangen bevis som ingavs tillsammans med skrivelsen av den 15 januari 2007.

30. I punkterna 23 och 24 i den 6verklagade domen sammanfattade tribunalen pa foljande sétt den
rattspraxis som avser harmoniseringsbyrans utrymme for skonsméssig bedomning vad géller att beakta
omsténdigheter som aberopats och bevisning som ingetts efter utgangen av den relevanta tidsfristen:

723 Det foljer av lydelsen i artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 att parterna — som regel och savida
inget annat foreskrivs — har majlighet att aberopa omstdndigheter och inge bevisning dven efter
utgangen av de tidsfrister som géller enligt bestimmelserna i forordning nr 207/2009 och att
harmoniseringsbyran inte ar forhindrad att beakta omstdndigheter och bevisning som saledes
har &beropats respektive ingetts for sent (se, for ett liknande resonemang, domarna i de
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ovannimnda malen harmoniseringsbyrén mot Kaul, punkt 42, och CORPO livre,[" ] punkt 44).

Parternas mdjlighet att under forfarandet vid harmoniseringsbyran aberopa omstandigheter och
forebringa bevisning dven efter det att de utsatta tidsfristerna har 16pt ut dr dock inte ovillkorlig,
utan omfattas av villkoret att inget annat foreskrivs. Endast om detta villkor &r uppfyllt har
harmoniseringsbyran ett utrymme for skonsméssig bedomning, vilket domstolen har medgett
genom tolkning av artikel 76.2 i férordning nr 207/2009 (domen i det ovanndmnda malet
CORPO livre, punkt 47).”

31. I punkterna 25 och 26 i den 6verklagade domen tillimpade tribunalen (indirekt) domstolens
avgorande i malet harmoniseringsbyran mot Kaul pa regel 22.2 i genomforandeforordningen, enligt
foljande:

”25

26

I regel 22.2 i [genomforandeférordningen] foreskrivs att da den invdndande parten, enligt
artikel 42.2 eller 42.3 i forordning nr 207/2009, maste tillhandahalla bevis pa verklig anviandning
av det édldre varumaérket, ska harmoniseringsbyran uppmana denna part att tillhandahalla de bevis
som krdvs inom den tid som harmoniseringsbyran faststéller. I regel 22 andra meningen tillaggs
att om den invindande parten inte tillhandahaller siddana bevis fore tidsfristens utgang, ska
harmoniseringsbyran avsld invindningen.

Av andra meningen foljer att om bevis for anvindning av det dldre varumairket forebringas efter
det att den utsatta tidsfristen har 16pt ut innebar detta i princip att invindningen ska avslés, utan
att harmoniseringsbyran har nagot utrymme for skonsméssig bedomning i det avseendet. Fragan
huruvida det dldre varumiérket verkligen har anvénts &r ndmligen en prejudiciell fraga som
ddrmed maste avgoras innan beslut fattas rorande sjilva invindningen (domen i det
ovannamnda malet CORPO livre, punkt 49).”

32. Darefter angav tribunalen, i punkterna 27-36 i den 6verklagade domen, foljande skal for att inte
bifalla talan savitt avsag sokandens grund:

”27

28

30

. [T]ribunalen har fastslagit att regel 22.2 andra meningen i [genomférandeférordningen] inte
kan tolkas pa sa sdtt att den utgor hinder for att hinsyn tas till ytterligare bevisning, ndr det
framkommer nya omstdndigheter, &ven om den ldggs fram efter fristens utgang (domarna i de
ovannimnda mélen HIPOVITON,[* ] punkt 56, och CORPO livre, punkt 50).

I forevarande mal har sokanden i huvudsak héavdat att 6verklagandendmnden felaktigt slog fast
att invindningsenheten hade rdtt att beakta katalogerna, eftersom dessa hade ingetts efter
utgangen av den tidsfrist som faststéllts for att inge bevis for att det dldre varumérket verkligen
hade anvints. Tribunalen kan dock inte godta ett sadant resonemang.

Vidare ska det anses att intervenienten iakttog den tidsfrist som foreskrivs i regel 22.2 andra
meningen i [genomfoérandeférordningen], genom att inom tidsfristen, ndmligen den 6 juni 2006,
inge relevant bevisning, som en forklaring pa heder och samvete, fakturor och fotografier.
Vidare ér det ostridigt att harmoniseringsbyran, till f6ljd av sokandens papekanden att denna
bevisning var otillracklig, gav intervenienten mojlighet att inge yttrande senast den
14 januari 2007. I det sammanhanget kunde invindningsenheten beakta den bevisning som
ingavs tillsammans med intervenientens yttrande inom denna tidsfrist.

19 — Dom av den 12 december 2007 i mal T-86/05, K & L Ruppert Stiftung mot harmoniseringsbyran - Lopes de Almeida Cunha m.fl. (CORPO

livre) (REG 2007, s. 11-4923).

20 — Dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyran - Vétoquinol (HIPOVITON) (REG 2004, s. 11-2787).
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31 Regel 22.2 i [genomforandeférordningen] ska forstas sa, att inget hindrar att kompletterande
bevisning beaktas, ndr denna helt enkelt ldggs till annan bevisning som lagts fram inom den
foreskrivna fristen och skalet till kompletteringen inte &r att den inledande bevisningen é&r
irrelevant, utan att den har ifrdgasatts av den andra parten som otillracklig. Ett siddant
resonemang, vilket pa intet sdtt gor ovanndmnda regel overflodig, framstar i dnnu hogre grad
som rimligt, eftersom intervenienten inte har missbrukat foreskrivna frister genom medvetna
forhalningstaktiker eller genom att vara uppenbart oaktsam.

33  Eftersom den bevisning som intervenienten i forevarande fall ingav efter utgangen av den tidsfrist
som faststélldes av invidndningsenheten inte ar de forsta och enda bevisen pa anviandning, utan
det ror sig om bevisning som kompletterar relevanta bevis som ingavs inom den faststillda
fristen, var den omstédndigheten att sokanden ifragasatte dessa bevis tillracklig for att motivera
att intervenienten ingav ytterligare bevisning tillsammans med sitt yttrande. Den
omstdndigheten att denna bevisning beaktades gjorde det mojligt for invindningsenheten, och
dérefter for overklagandendmnden, att ta stéllning till huruvida det édldre varumarket verkligen
hade anvints pa grundval av samtliga relevanta omsténdigheter och bevis.

34  Vidare tycks slutsatsen att det var helt korrekt av invindningsenheten att beakta de kataloger
som ingavs till enheten den 15 januari 2004 &ven Overensstimma med det mer allmidnna syfte
som ligger till grund for invdndningsforfarandet. Med beaktande av detta syfte har artikel 76.2 i
forordning nr 207/2009 tolkats sa, att dven bevisning som ingetts for sent ska beaktas om den
forefaller vara relevant och om det stadium i forfarandet da bevisningen har ingetts och de
omstdndigheter under vilka detta har skett inte utgor nagot hinder for att den inges.

36  Harav foljer att talan inte kan bifallas savitt avser den forsta grunden, vilken avser asidosittande
av artiklarna 42.2, 42.3 och 76.2 i forordning nr 207/2009 samt regel 22.2 andra meningen i
[genomférandeférordningen].”

Sammanfattning av 6verklagandet och yrkandena

33. En enda grund har aberopats till stod for overklagandet, nédmligen att tribunalen asidosatte
artiklarna 42.2, 42.3 och 76.2 i foérordning nr 207/2009 samt regel 22.2 i genomforandeférordningen
genom att godta att harmoniseringsbyran far beakta ytterligare bevis pa verklig anvindning som
ingetts efter utgdngen av den tidsfrist som faststillts av harmoniseringsbyran for att lagga fram sadan
bevisning.

34. New Yorker Jeans har yrkat att domstolen ska upphéva den 6verklagade domen och, i forsta hand,
ogiltigforklara overklagandendmndens beslut av den 30 juli 2009 i den del 6verklagandet avslogs och
avslaget pa ansokan vad avser varorna i klass 25 faststilldes och, i andra hand, aterforvisa malet till
tribunalen for slutligt avgorande. Bolaget har &ven yrkat att domstolen ska forplikta
harmoniseringsbyran att ersdtta rdttegangskostnaderna i forsta instans och i samband med
overklagandet.

35. Harmoniseringsbyran anser att dverklagandet ska ogillas i sin helhet och har yrkat att domstolen
ska forplikta klaganden att ersdtta harmoniseringsbyrans rattegangskostnader.
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Parternas argument

36. New Yorker Jeans har havdat att en jamforelse mellan regel 22.2, 223 och 224 i
genomforandeforordningen visar att harmoniseringsbyran maste avsla en invindning och inte har
nagot utrymme for skonsmassig bedomning att fatta ett annat beslut, om det inte ldggs fram tillracklig
bevisning om plats, tid, omfattning och typ av anvdndning av den invdndande partens varumirke inom
den tidsfrist som omnédmns i regel 22.2 andra meningen (i forevarande fall senast den 6 juni 2006). Ett
sadant avslag medfor inte att en invindande part, vilken vid framstéllandet av invindningen kande till
att den skulle kunna bli ombedd att styrka att det aberopade varumirket verkligen hade anvénts,
missgynnas pa ett otillborligt sédtt. Den invindande parten hade séledes tillriackligt med tid pa sig for
att forbereda bevisningen och om nodvéindigt begira en sadan forldngning av tidsfristen som avses i
regel 22.2. Under dessa omstidndigheter finns det ingen anledning att tillata en invdndande part att
ligga fram en andra omgéng bevis. Regel 22.2 utgor saledes ett undantag fran huvudregeln i
artikel 76.2 i féorordning nr 207/2009 och fran de regler som féreskrivs i artiklarna 42.1 och 74 andra
meningen i forordning nr 207/2009* och regel 20.4 i genomférandeférordningen.

37. Aven om domstolen skulle dela tribunalens bedémning att den andra omgangen bevis utgér
tillaten ytterligare bevisning och sla fast att regel 20.4 i genomfoérandeférordningen ér tillamplig, har
New Yorker Jeans hdvdat att tribunalen gjorde en felaktig bedomning ndr den fann att
harmoniseringsbyran inte hade missbrukat sitt utrymme for skonsmaéssig bedomning genom att beakta
denna bevisning.

38. Harmoniseringsbyran anser att regel 22.2 &r oklar vad giller distinktionen mellan nya och
kompletterande bevis. I den andra meningen fOreskrivs det att harmoniseringsbyrdn ska avsla
invindningen om den invindande parten inte tillhandahaller "sdédana bevis” fore tidsfristens utgang.
Detta omfattar de fall dd den invdndande parten inte tillhandahéller nagonting inom tidsfristen, men
syftar inte uttryckligen pa de fall d& nagot tillhandahélls som ”sadana bevis”, men ar otillrackligt.
Domstolen maste saledes avgora huruvida den klara tidsfristen i regel 22.2 ar tillamplig i) endast pa
for sent ingiven och ny bevisning (och eventuellt dven pa bevisning som laggs fram for att
komplettera den inledande bevisningen, vilken uppenbarligen var irrelevant, uppenbart ofullstindig
eller obetydlig med avseende pa de relevanta uppgifterna om anviandning — eftersom principerna om
processeffektivitet och processekonomi i sadana fall skulle direkt missbrukas av just den part som
begér att fa en andra chans) eller ii) dven pa ytterligare bevisning som, trots att den kompletterar
tidigare ingett material och gor detta fullstindigt, utgdr "ny” bevisning, eftersom den aktualiserar nya
faktiska omsténdigheter eller avser argument som tidigare saknat stoéd. Harmoniseringsbyran anser att
artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 skulle forlora sitt syfte om bevisning som ingetts efter utgdngen
av den faststdllda tidsfristen aldrig skulle kunna beaktas. Den har vidare tillbakavisat pastaendet att
ytterligare bevisning bor godtas endast om den bekréftar anvindning som redan har styrkts: om den
inledande bevisningen var tillricklig for att styrka verklig anvidndning, skulle det varken finnas behov
av eller skal for att lagga fram ytterligare bevisning.

39. Bada parter édr oroade 6ver den inverkan som tolkningen av regel 22.2 har pa genomférandet av
invandningsforfarandet. New Yorker Jeans har hdvdat att den tidsfrist som avses i regel 22.2 inte kan
kringgds genom att en invindande part anmodas att inkomma med ytterligare synpunkter med stéd av
regel 20.4. Om den invindande parten tillats att inge bade bevisning och synpunkter, vore det battre
for sokanden att inte reagera pa den otillrackliga bevisning som ingetts inom den tidsfrist som
ursprungligen faststdlldes. Denna f6ljd skulle strida mot syftet med regel 22.2, vilket ar att gora
invandningsforfarandet effektivt och forutsebart, och &ven strida mot rittssakerhetsprincipen och
behovet av tydliga och vilordnade forfaranden.

21 — Betriffande denna specifika bestimmelse, se nedan fotnot 42.
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40. Harmoniseringsbyran har havdat att regel 22.2 ar ett sdrskilt uttryck for principen om
processekonomi, eftersom den kréver att en provning omedelbart ska avslutas om det star klart att det
uppenbart saknas grund for invindningen. Nar det finns atminstone vissa bevis pa anvdndning, finns
det dock inte nidgon grund for att genast avsluta provningen. Den bevisning som lagts fram sa langt
ska delges sokanden sd att denne kan utdva sin ratt till forsvar genom att yttra sig 6ver bevisningen.
Direfter kan harmoniseringsbyran antingen pa nytt begéra in yttranden enligt artikel 42.1 i férordning
nr 207/2009 (som den gjorde i forevarande fall) eller fatta ett slutligt beslut i sak genom att behandla
fragan huruvida bevisningen ar tillriacklig och de materiella grunderna samtidigt.

41. Harmoniseringsbyran har gjort gillande att tribunalens tolkning &r korrekt och forenlig med de
principer som faststélldes i domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul av f6ljande skal:

— I domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul hdnvisade domstolen till mgjligheten att godta
bevisning som ingetts for sent som en allmén processuell princip. Eventuella undantag fran
huvudregeln ska saledes tolkas restriktivt.

— Att verkligt kompletterande bevisning inges for sent tycks uppfylla de kriterier som uppstilldes i
domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul.

— Bevarandet av valmojligheten att godta sadan kompletterande bevisning tycks ligga nédrmare
andemeningen i domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul, i vilken domstolen stodde sig pa
rattssidkerhetsprincipen och principen om god forvaltningssed.

— Under sadana omstandigheter som ar i fraga i forevarande fall tycks det inte finnas nagot tvingande
skél for att den invidndande parten inte ska tillatas stirka eller fortydliga sin inledande bevisning
genom att inge kompletterande material éven efter utgangen av den ursprungliga tidsfristen.

Bedomning

Inledande anmdrkningar

42. Overklagandet #r helt avhiangigt av huruvida harmoniseringsbyrans invindningsenhet har ett
utrymme for skonsmaéssig bedomning att avgora huruvida den ska beakta bevis pa verklig anvindning
som den mottagit efter utgangen av den ursprungliga tidsfrist som den faststéllde for ingivandet av
sadana bevis.

43. New Yorker Jeans har till stod for sin enda grund anfort tre argument. De motsvarar delvis de
argument som anfordes till stod for bolagets forsta grund vid tribunalen. Dess huvudargument avser
ingivandet av bevisning for att styrka verklig anvidndning i invdndningsforfaranden. I andra hand har
klaganden hévdat att tribunalen gjorde en felaktig kvalificering av ytterligare bevisning. For det fall
domstolen inte delar denna uppfattning, har New Yorker Jeans anfort ett ytterligare argument som
avser tribunalens staindpunkt vad géller harmoniseringsbyrans utévande av sin befogenhet att foreta
skonsmaéssig bedomning vad giller att avgora huruvida sadan bevisning ska beaktas. Jag kommer att
behandla varje argument separat.

44. New Yorker Jeans har gjort gillande att forordning nr 207/2009 och genomférandeforordningen
asidosattes. Den sistndmnda forordningen innehéller regler som dr nodvéandiga for att genomféra den

forstndamnda forordningen.” Genomforandeférordningen kan dirfor inte tolkas pd ett sitt som skulle
std i strid med forordning nr 207/2009.

22 — Se sjunde skilet i genomforandeforordningen samt artikel 162 och skil 19 i férordning nr 207/2009.
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Utrymmet for skonsmdssig bedomning vad giller att beakta bevisning som ingetts i
invindningsforfarandet efter utgiangen av den tidsfrist som faststdllts av harmoniseringsbyrdn

45. Forevarande mal om overklagande avser fragan huruvida harmoniseringsbyran, i synnerhet dess
invindningsenhet, har utrymme for skonsmaéssig bedomning att avgéra huruvida den ska beakta
bevisning som ingetts av en invindande part efter utgdngen av den faststéllda tidsfristen, som svar pa
en anmodan att, inom en ny tidsfrist, framldgga synpunkter pa ett pastaende om att den bevisning
som fran borjan ingavs var otillricklig.” Lite annorlunda uttryckt: Ska en anmodan att besvara en
sokandes synpunkter pa en invindning enligt regel 20.4 (som den anmodan harmoniseringsbyrans
skrivelse till Vallis av den 14 november 2006 inneholl) anses innebdra att den invdndande parten
tillats lagga fram ytterligare bevisning for att komplettera den bevisning som denna part redan har lagt
fram, vilken harmoniseringsbyran sedan kan komma att beakta nir den tar stéllning till invindningen?
Denna friga uppkommer i samband med en invindning, som anfors inom ramen for ett forfarande
fore registrering under vilket innehavaren av ett gemenskapsvarumarke har ritt, pa de grunder som
anges i artikel 8 i forordning nr 207/2009, att invdnda mot registreringen av ett nytt
gemenskapsvarumairke efter offentliggorandet av ansokan. Genom detta forfarande loses
varumairkeskonflikter och registreringen av varumirket skjuts upp och avslas eventuellt.” Dess syfte ér
att se till (i ett tidigare led) att ett varumaérke inte registreras om det inte bor registreras. Detta dr mer
effektivt &n att l6sa problemet efter registrering (i ett senare led) genom ett ogiltighetsforfarande eller
ett mal om varumairkesintrang. Det sdkerstdller dven att konsumenterna inte vilseleds under tiden.

46. Enligt min mening tillater forordning nr 207/2009 att invdndningsenheten beaktar sadan ytterligare
bevisning.

47. Min standpunkt grundar sig pa de principer som slogs fast i domen i malet harmoniseringsbyran
mot Kaul.

48. Den forsta principen ar att det foreligger en parallellitet mellan 6verklagandenamndens behorighet
och behorigheten for den enhet vid harmoniseringsbyran som fattade det beslut som o6verklagats. I
domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul slog domstolen fast att det foljer av nuvarande
artikel 63.2 jamford med nuvarande artikel 78 i forordning nr 207/2009 att overklagandendamnden,
vilken ska gora en ny och fullstindig provning av invdndningen i sak, ”vid behov skall anmoda
parterna att avge yttrande 6ver skrivelser fran ndmnden, och att den ockséa kan besluta om étgérder for
bevisupptagning, varibland inhdmtande av uppgifter om faktiska omstidndigheter eller ingivande av
bevis”.” Overklagandenimnden far saledes i princip vidta de atgirder som kunnat vidtas av den
invindningsenhet som meddelade det omtvistade beslutet.” Utan att uttryckligen anvinda uttrycket,
bekréiftade domstolen dérigenom begreppet funktionell kontinuitet inom harmoniseringsbyrdan mellan
enheterna i forsta instans och 6verklagandendmnden.

49. Enligt den andra principen har harmoniseringsbyran ett utrymme for skonsmaissig bedomning att
avgora huruvida den ska beakta omstandigheter som har &beropats och bevis som har ingetts efter
utgangen av den faststéllda tidsfristen, sdvida inte en bestimmelse (uttryckligen eller underforstatt)
utesluter ett sadant utrymme for skonsmaissig bedomning. Domstolen fastslog i domen i malet
harmoniseringsbyran mot Kaul att "parterna — som regel och savida inget anna[t] foreskrivs — har
mojlighet att aberopa omstédndigheter och inge bevisning &ven efter utgangen av de tidsfrister som
géller enligt bestimmelserna i férordning nr 40/94”.”” Detta konstaterande gjordes inom ramen for ett
invindningsforfarande, men grundade sig pad ordalydelsen i nuvarande artikel 76.2 i forordning
nr 207/2009 — vilken ingéar bland de allmént tillimpliga forfarandebestimmelserna — och kraven pa

23 — Se ovan punkterna 23 och 24.

24 — Se aven punkt 49 nedan.

25 — Domen i malet harmoniseringsbyrdn mot Kaul (ovan fotnot 3), punkterna 57 och 58.

26 — Domen i malet harmoniseringsbyrdn mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 56. Se &ven artikel 64 i forordning nr 207/2009.
27 — Domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 42.
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rittssikerhet och god férvaltning.”® Denna tolkning av artikel 76.2 ansdgs, i vart fall vad betriffar
invandningsforfaranden, "bidra till att man kan undvika att registrera varumérken som dérefter med
framgang kan komma att ifragasdttas genom en ansdkan om ogiltighetsforklaring eller i ett mal om

varumirkesintrdng”.”

50. Utgangspunkten maste déarféor vara att harmoniseringsbyran normalt sett har utrymme for
skonsmadssig bedomning att avgora huruvida bevisning som ingetts efter utgangen av den tidsfrist som
harmoniseringsbyran har faststillt ska beaktas.

51. Regel 22.2 i genomforandeférordningen utgor ett uppenbart undantag fran denna huvudregel,
eftersom det i den andra meningen foreskrivs att "[o]m den invdndande parten inte tillhandahaller
sddana bevis fore tidsfristens utgéng, skall byrén avsld invindningen”.” Den meningen tycks dven
bekrafta artikel 42.2 i forordning nr 207/2009.

52. Under vilka omstidndigheter utesluter detta undantag att harmoniseringsbyran har ett utrymme for
skonsmaéssig bedomning att avgora huruvida den ska beakta en andra omgang bevis som ingetts som
svar pa det argument som anforts av varumirkessokanden, ndmligen att den forsta omgangen bevis
inte var tillracklig for att styrka att varumarket verkligen hade anvénts?

53. Artikel 42 i forordning nr 207/2009 har inférlivats genom regel 22. I bada bestimmelserna anges i
synnerhet det forfarande som ska foljas nér sokanden begir att den invindande parten ska styrka att
dennes varumirke verkligen har anvints. Hénvisningen till "byran” i regel 22.2 syftar saledes pa
invdndningsenheten.*

54. Det forfarande som foreskrivs i artikel 42 i forordning nr 207/2009 &r foljande. Efter det att
invindningsenheten har slagit fast att invindningen kan tas upp till prévning, borjar det
kontradiktoriska forfarandet och i det sammanhanget ska den invindande parten, pa begéiran av
sokanden, ligga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket (eller nationella varumirket)®
som aberopas till stod for invandningen verkligen har anvénts, eller gora géllande att det finns skalig
grund for att det inte har anvints.® I artikel 42.2 andra meningen foreskrivs att ”[i] avsaknad av sidan
bevisning”, ska harmoniseringsbyran avsla invindningen.

55. Artikel 42.2 ska tolkas mot bakgrund av reglerna 20 och 22 i genomférandeférordningen. Den
forstnamnda regeln giller vid provningen av invdndningen och den sistndmnda regeln avser i
synnerhet bevis pa anvindning under ett sadant forfarande. Bada reglerna ger ytterligare inblick i hur
ett inviandningsforfarande organiseras ndr det har begirts sadana bevis. Enligt dessa regler ska
harmoniseringsbyran underritta sokanden om invindningen och anmoda honom att framfora sina
synpunkter inom den tidsfrist som faststills av harmoniseringsbyran.** Detta dr &ven den tidsfrist
inom vilken sokanden kan limna in en begiran om bevis pd anvindning,” men det ir inte
nodvindigt att framstilla denna begéran samtidigt med synpunkterna pa invindningen.*

28 — Domen i malet harmoniseringsbyrdn mot Kaul (ovan fotnot 3), punkterna 42, 43, 47 och 48.
29 — Domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 48.
30 — Min kursivering.

31 — I artikel 132.1 i forordning nr 207/2009 foreskrivs att ”[ilnvdndningsenheterna svarar for att fatta beslut om invindningar mot ansékningar
om registrering av ett gemenskapsvarumérke”.

32 — Om invindningen grundas pé ett dldre nationellt varumirke, anges det i artikel 42.3 i foérordning nr 207/2009 att “anvdndningen i den
medlemsstat i vilken det dldre nationella varumirket skyddas” ska motsvara "anvéndning i gemenskapen” i artikel 42.2 i samma férordning.

33 — Artikel 42.2 i forordning nr 207/2009.

34 — Regel 20.2 i genomforandeférordningen.
35 — Regel 22.1 i genomforandeférordningen.
36 — Regel 22.5 i genomforandeférordningen.
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56. Till foljd av en sadan begdran ska harmoniseringsbyran uppmana den invdndande parten att
tillhandahélla bevis inom den tidsfrist som harmoniseringsbyrdn faststiller.”” Regel 22.3 klargor att
den invindande parten ska tillhandahalla "uppgifter och bevis som skall liggas fram for att pavisa
anvdndning”. Den invidndande parten ska siledes lamna uppgifter om plats, tid, omfattning och typ av
anvindning av mirket och inge stodjande bevis.” Bevismaterialet ska i princip begrénsas till stodjande
dokument och sadana féremél som anges i regel 22.4.%

57. Om inga ’”sadana bevis” inges inom denna tidsfrist, foreskrivs det i regel 22.2 att
harmoniseringsbyrdn ska avsld invindningen. Som jag redan har angett® bekriftar den siledes
artikel 42.2 i férordning nr 207/20009.

58. Oavsett om bevismaterialet har ingetts inom den faststéllda tidsfristen eller ej, star det klart att
invandningsforfarandet kan fortsétta efter utgangen av denna tidsfrist.

59. Artikel 42.1 i forordning nr 207/2009 ger saledes harmoniseringsbyran instruktioner om att, vid sin
provning i ett invindningsforfarande, vid behov anmoda parterna att sa ofta som det dr nodvandigt
avge yttrande inom en tidsfrist som faststélls av harmoniseringsbyrédn. Detta bekriftas av regel 20.4 i
genomforandeforordningen, i vilken det anges att harmoniseringsbyrdn, om den anser det nédvéndigt,
ska anmoda den invdndande parten att "svara” pa sokandens synpunkter.

60. Om den invindande parten har ingett handlingar for att styrka verklig anvéndning, tycks
principerna om god forvaltningssed och rdtten till forsvar krdva att harmoniseringsbyran anmodar
sokanden att yttra sig over denna bevisning.* I annat fall skulle harmoniseringsbyran kunna ta
stillning till bevisning som sokanden inte har haft tillfille att yttra sig 6ver. Det skulle strida mot
artikel 75 andra meningen i forordning nr 207/2009. Regel 20.2 och 20.4 bekriftar dven att varje part
ska ges ratt att svara i tur och ordning.

61. Enligt min mening kraver dven artikel 42.1 i forordning nr 207/2009 att harmoniseringsbyran, vid
iakttagandet av ratten till forsvar, ger den invdndande parten en motsvarande rétt att svara, nir den
som ansOker om varumairket vdl har reagerat pa den bevisning som ingetts, om detta &r "nodvandigt”
med hidnsyn till omstédndigheterna i det aktuella fallet.

62. Mot denna bakgrund star det klart att regel 22.2 andra meningen i genomférandeférordningen
endast kan vara tillaimplig i ett sdrskilt skede av detta forfarande, ndmligen vid utgangen av tidsfristen
for att ldgga fram bevis pa anvdndning pa harmoniseringsbyrans (férsta) anmodan att gora det, efter
sokandens forsta svar pa invindningen. Om den invindande parten inte ligger fram nagra sidana
bevis, ska inviandningsenheten avsla invdndningen. Den har inte nagot utrymme f6r skonsmaéssig
bedomning att avgora huruvida bevis som kan komma att inges senare (oavsett under vilka
omstiandigheter) ska beaktas. Om den invindande parten underliter att inom tidsfristen svara pa den
(forsta) anmodan om att bevisa att det dldre varumirket verkligen har anvints, maste den ta
konsekvenserna av detta.

37 — Regel 22.2 i genomforandeférordningen.
38 — Regel 22.3 i genomforandeférordningen.
39 — Regel 22.4 i genomforandeférordningen.
40 — Se ovan punkt 51.

41 — Artikel 42.1 i forordning nr 207/2009.
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63. Till skillnad fran New Yorker Jeans anser jag inte att regel 22.2 i genomforandeférordningen, enligt
denna tolkning, verkligen utgor ett undantag fran antingen artikel 42.1 i férordning nr 207/2009 eller
regel 204 i genomférandeférordningen.” De tva sistnimnda bestimmelserna kraver att
harmoniseringsbyran ska anmoda parterna att avge yttranden, sa att de kan utova ritten att yttra sig.
Regel 22.2 avser daremot konsekvenserna, som harmoniseringsbyran maste beakta, av underlatenheten
att inom tidsfristen lagga fram nagon bevisning for att styrka verklig anviandning.

64. Enligt min mening kan inte regel 22.2 ges en vidare tolkning.

65. Om den invdndande parten i god tro har ingett trovardig bevisning for att styrka att dennes
varumirke verkligen har anvénts, dr det inte langre riktigt att denna part "inte [har] tillhandahall[it]
sadana bevis”. Undantaget fran huvudregeln i artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 ar darfor inte langre
tillampligt. Om s6kanden, vid anmodan att yttra sig 6ver den bevisning som ingetts (regel 20.2), svarar
att bevisningen ar otillriacklig for att styrka verklig anvindning och detta svar framfors till den
invindande parten, dr den mest logiska reaktionen att forsoka inge ytterligare bevisning. I annat fall
riskerar utbytet av synpunkter att urarta till ren munhuggning: "Min ursprungliga bevisning var
tillracklig!”, "Nej, det var den inte!”, "Jo, det var den!”

66. Om regel 22.2 ges en vidare tolkning, tycks det inte finnas nagot logiskt skal till varfér den inte
ocksd skulle vara tillamplig pa andra senare tidsfrister som kan komma att faststillas av
invandningsenheten i enlighet med forordningen. Det skulle innebédra att harmoniseringsbyran inte
kan anmoda parterna i enlighet med artikel 42.1 i férordning nr 207/2009 att inge bevis tillsammans
med deras yttranden, och att invindande parter inte kan inge ytterligare bevisning, som en del av
deras svar pa en anmodan, i enlighet med regel 20.4. Om en muntlig férhandling anordnades, skulle
invindningsenheten pa samma sétt vara forhindrad att hora parterna och begdra in ytterligare bevis.
Den skulle dirmed inte ha alla de befogenheter som avses i regel 57 i genomférandeforordningen.

67. Det skulle inte heller vara forenligt med principen om processekonomi och det
parallellitetsbegrepp som domstolen angav i domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul* om
overklagandendmnden tilldts att beakta vissa typer av bevisning som ingetts efter utgangen av den
faststillda tidsfristen, ndr invindningsenheten inte hade rétt att gora det. Det skulle innebdra att om
den invindande partens bevisning for att bemoéta sokandens pastdenden om otillracklighet inte
beaktades av invindningsenheten, skulle den invindande parten vara tvungen att dverklaga avslaget pa
invindningen pa grund av underlatenhet att inge tillrackliga bevis pa verklig anvéndning. Efter
overklagande skulle overklagandendmnden ha utrymme for skonsméssig bedomning att avgora
huruvida samma bevisning ska beaktas eller ej. (Vid 6verklaganden av invdndningsenhetens beslut har
overklagandendmnden ett sadant utrymme for skonsmaéssig bedomning med avseende pa ytterligare
eller kompletterande sakforhallanden och bevis.” Regel 22.2 i genomférandeférordningen kan
naturligtvis inte tolkas s, att den utesluter ett sadant utrymme for skonsmaissig bedéomning.) Om den
invindande parten inte Overklagade, skulle den behdva vénta till dess att varumérket har registrerats
och sedan inleda ett upphivandeforfarande. Jag anser att en sadan tolkning knappast ér vettig.

68. Den tolkning av regel 222 i genomférandeférordningen som jag foreslar hindrar inte
harmoniseringsbyran fran att avsla en invindning pa grund av brist pa bevis pa verklig anvindning,
om den invindande parten lagger fram bevisning som &r uppenbart bristfillig eller irrelevant eller som
avser irrelevanta sakforhallanden. Under sadana omstindigheter har invindningsenheten ett utrymme

42 — Jag delar inte heller New Yorker Jeans asikt att regel 22.2 skapar ett allmént undantag fran artikel 74 andra meningen i férordning
nr 207/2009. T det avseendet kan jag fatta mig kort: den bestimmelsen innehéller inte ndgon andra mening och rér ogiltighetsgrunder for
gemenskapens kollektivmérken. Den ar darfor inte relevant i det aktuella malet om 6verklagande. Om New Yorker Jeans avsag att hinvisa
till artikel 75 andra meningen i férordning nr 207/2009, har bolaget anfort otillrackliga argument till stod for sin standpunkt.

43 — I regel 57 i genomforandeférordningen foreskrivs regler for harmoniseringsbyrans bevisupptagning under muntliga forhandlingar.
44 — Se ovan punkterna 48 och 49.

45 — Se regel 50.1 tredje stycket i genomférandeforordningen. Se dven punkterna 62-66 i mitt forslag till avgorande i malen C-120/12 P,
C-121/12 P och C-122/12 P, vilket ocksd har foredragits i dag.
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for skonsmassig bedomning att inte beakta ytterligare bevisning. A andra sidan, om (exempelvis)
sokanden patalar att bevisningen dr uppenbart bristfillig eller klart irrelevant, nar s& uppenbarligen
inte &r fallet, kan det hinda att det inte dr nodvandigt for harmoniseringsbyrdn att anmoda den
invindande parten att svara enligt regel 20.4. Sjélva ingivandet av s6kandens synpunkter &r saledes en
processuell friga. Det sakforhallandet i sig har inte nagot samband med beddmningen av
invandningen, inbegripet den prejudiciella fragan om bevis pa anvéandning.

69. Om sokanden, sasom i forevarande fall, hdvdar att bevisningen ar otillriacklig (utan att till synes
hidvda att den é&r irrelevant), har harmoniseringsbyran god anledning att anmoda den invdndande
parten att svara i enlighet med artikel 42.1 i forordning nr 207/2009 och regel 204 i
genomforandeforordningen. Om invidndningsenheten ska ange grunderna for sitt beslut i enlighet med
artikel 75 i forordning nr 207/2009, maste den faktiskt ta stallning till sokandens argument om att den
ingivna bevisningen é&r otillriacklig och bedéma denna bevisning. I de flesta fall kommer detta att krava
att harmoniseringsbyran hor den invindande parten innan den fattar ett sadant beslut.

70. I det skedet har harmoniseringsbyran utrymme for skonsmaéssig bedéomning att avgora huruvida
den ska beakta bevisning som exempelvis stoder argument som ifrdgasitter pastdendet att den
bevisning som forst ingavs var otillracklig eller som preciserar den befintliga bevisningen och stoder
sakforhallanden som redan gjorts gillande i den invdndande partens forsta yttrande.

71. Mot den bakgrunden finner jag att tribunalen gjorde en riktig bedomning nér den godtog att
invandningsenheten far beakta ytterligare bevis pa verklig anvindning som ingetts efter utgangen av
den tidsfrist som den faststallt.

Utovandet av befogenheten att foreta en skonsmdssig bedomning vad giller att beakta en andra omgdang
bevis som ingetts efter utgangen av den tidsfrist som faststillts av harmoniseringsbyran i ett
invindningsforfarande

72. Befogenheten att foreta en skonsmassig bedomning for att avgora huruvida en andra omgang bevis
som ingetts efter utgangen av den ursprungliga tidsfrist som faststillts av harmoniseringsbyran i ett
invindningsforfarande ska beaktas kan vara omfattande, men utdvandet av denna befogenhet &r
varken oinskriankt eller undantaget fran domstolsprovning. Vad giller med avseende pa bevisning som
inges "for sent”, i den meningen att den kunde ha ingetts tidigare, men att sa inte skedde?

73. Domstolen forklarade i domen i mélet harmoniseringsbyran mot Kaul pa foljande sitt hur
utovandet av denna befogenhet att foreta skonsmassig bedomning &r begriansad: "Det kan framfor allt
vara befogat att harmoniseringsbyran ... beaktar sadana omsténdigheter och sddan bevisning nér byran
anser dels att det som har aberopats och ingetts for sent vid ett forsta paseende forefaller kunna fa en
faktisk inverkan pa utgangen i invindningsforfarandet, dels att det inte foreligger nagra hinder for ett
sadant beaktande med héansyn till pa vilket stadium i férfarandet som dessa omstandigheter och denna
bevisning har &beropats respektive ingetts och under vilka omsténdigheter det har skett.”* Oavsett hur
denna befogenhet att foreta skonsmaissig bedomning utdvas, maste harmoniseringsbyran ange en
motivering till sitt beslut betraffande huruvida dessa omstindigheter och bevis ska beaktas eller inte.*

74. New Yorker Jeans har déarfor fel i sitt pastdende att en sndv tolkning av regel 22.2 i
genomforandeférordningen kommer att innebédra att enbart den omsténdigheten att den som ansoker
om varumadrket inger ett yttrande om att den bevisning som forst ingavs ar otillracklig alltid kommer
att gora det befogat for invindningsenheten att beakta bevisning som ingetts efter utgdngen av den
tidsfrist som ursprungligen faststéllts.

46 — Domen i mélet harmoniseringsbyran mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 44.
47 — Domen i mélet harmoniseringsbyran mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 43.
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75. Om inviandningsenheten beslutar att utova sin befogenhet att foreta skonsméssig bedomning vad
giller att beakta omstdndigheter som aberopats eller bevisning som ingetts efter utgangen av den
ursprungliga tidsfristen, maste invdndningsenheten i sitt beslut forklara i) huruvida materialet vid ett
forsta paseende kan fa en faktisk inverkan pa harmoniseringsbyrans beslut avseende invéndningen, ii)
pa vilket stadium i forfarandet som denna bevisning ingavs, iii) under vilka omstandigheter bevisningen
ingavs* och iv) (enligt min mening) varfor harmoniseringsbyran, med beaktande av i) till iii), ansag att
det var lampligt att beakta denna bevisning.

76. Jag anser att tribunalen i forevarande fall gjorde en riktig bedomning nir den slog fast att
harmoniseringsbyran inte hade missbrukat sitt utrymme f6r skonsmassig bedomning.

77. Enligt min tolkning av punkterna 30-36 i den Overklagade domen gjorde tribunalen inte nagon
atskillnad i sin bedomning mellan forekomsten av en befogenhet att foreta skonsméssig bedomning
och sjdlva utovandet av denna befogenhet. I punkt 34 sammanfattade tribunalen den végledning for
utovandet av befogenheten att foreta skonsmaéssig bedomning som domstolen gav i domen i maélet
harmoniseringsbyran mot Kaul. Den omsténdigheten att tribunalen strukturerade sitt resonemang pa
det sittet medfor dock inte att dess resonemang ér felaktigt.

78. Invandningsforfaranden syftar till att undvika varumarkeskonflikter fore registreringen av ett nytt
gemenskapsvarumairke. Vid bedomningen av den prejudiciella fragan huruvida den invdndande parten
har anvdant det varumirke som den har aberopat, maste harmoniseringsbyran (och i synnerhet
invindningsenheten) forfoga oOver alla tillgdngliga fakta och bevis for att den ska kunna avgora
huruvida det édldre varumérket verkligen har anvénts. Ytterligare bevisning som inges for att avhjélpa
den redan ingivna bevisningens otillracklighet forefaller enligt min mening kunna fa en stor inverkan
pa utgangen i forfarandet och gora det mojligt for harmoniseringsbyran att foreta en fullstindig
provning av inviandningen. Vad betréffar relevans, medgav tribunalen att invindningsenheten far beakta
"kompletterande bevisning ..., ndr denna helt enkelt ldggs till annan bevisning som lagts fram inom den
foreskrivna fristen och skilet till kompletteringen inte &r att den inledande bevisningen é&r irrelevant,
utan att den har ifragasatts av den andra parten som otillricklig”.® I férevarande fall var den andra
omgangen bevis "inte ... de forsta och enda bevisen pa anvandning, utan det ror sig om bevisning som

kompletterar relevanta bevis som ingavs inom den faststillda fristen”.

79. Den omstindigheten att invandningsenheten far beakta siddan bevisning i ett tidigt skede av
invandningsforfarandet och den omstédndigheten att bevisningen inges for att motbevisa sokandens
yttrande motiverar dessutom att harmoniseringsbyrdn ska tillatas stodja sig pa bevisningen. I det
avseendet tog tribunalen dven hénsyn till den samlade effektiviteten i invindningsforfaranden vid
harmoniseringsbyran pa det sitt som domstolen avsag i punkt 44 i domen i malet
harmoniseringsbyran mot Kaul. Tribunalen stodde sig saledes pa det ostridiga forhallandet att
harmoniseringsbyran, till foljd av sokandens yttrande om att den ingivna bevisningen var otillracklig,
gav den invindande parten, genom sin skrivelse av den 14 november 2006, mojlighet att inkomma med
yttrande. Den invdndande parten ingav ocksa bevisning samtidigt med sitt yttrande. Bade yttrandet och
bevisningen ingavs inom den nya tidsfrist som faststélldes.

80. Som bade New Yorker Jeans och harmoniseringsbyran har papekat kan inte den invindande parten
anvinda denna andra omgang yttranden for att inge bevisning som den underlat att ldgga fram da den
forst anmodades att styrka verklig anvindning. Om den invindande parten behover mer tid pa sig for
att hitta, samla in eller pa annat sitt forbereda sddan bevisning, kan den begira en forlingning av den

48 — Se domen i malet harmoniseringsbyran mot Kaul (ovan fotnot 3), punkt 44.
49 — Punkt 31 i den 6verklagade domen.
50 — Punkt 33 i den 6verklagade domen.
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ursprungliga tidsfrist som faststillts av harmoniseringsbyrdn innan denna léper ut.*® Om den
invindande parten underlater att gora detta i tid, kan den inte darefter avhjilpa sin underlatenhet att
iaktta den faststéllda tidsfristen genom att inge bevisningen senare. Tribunalen tog dock upp denna
fraga da den uttryckligen slog fast, i punkt 31 i den 6verklagade domen, att "intervenienten inte har
missbrukat foreskrivna frister genom medvetna forhalningstaktiker eller genom att vara uppenbart
oaktsam”. Tribunalen ansag vidare, i punkt 33, att "[d]Jen omstindigheten att denna bevisning
beaktades gjorde det mojligt for invindningsenheten, och dérefter for 6verklagandendmnden, att ta
stillning till huruvida det édldre varumirket verkligen hade anvénts pa grundval av samtliga relevanta
omsténdigheter och bevis”, vilket motsvarar domstolens beskrivning av bedomningen av kravet pa
verklig anvindning. **

81. Mot bakgrund av det ovan anforda anser jag foljaktligen att tribunalen inte gjorde en felaktig
bedomning ndr den faststillde oOverklagandenimndens beslut att det var korrekt av
invindningsenheten att beakta den bevisning som ingavs tillsammans med skrivelsen av den
15 januari 2007 (den andra omgangen bevis).

Rittegangskostnader
82. Enligt artikel 138.1 i réttegangsreglerna, vilken enligt artikel 184.1 i samma regler ska tillampas i
mal om overklagande, ska tappande part forpliktas att ersdtta rittegangskostnaderna, om detta har

yrkats. I forevarande mal har harmoniseringsbyran yrkat att New Yorker Jeans ska forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna.

Forslag till avgorande

83. Av dessa skil anser jag att tribunalen inte gjorde en felaktig bedomning och jag foreslar darfor att
domstolen ska

— ogilla 6verklagandet i dess helhet, och

— forplikta New Yorker Jeans att ersiatta harmoniseringsbyrans rattegangskostnader.

51 — Iregel 71.1 andra meningen i genomforandeférordningen foreskrivs att ”"[b]yrdn far da detta ar lampligt under de aktuella omsténdigheterna
bevilja en forlingning av en sddan angiven period, om sadan forlangning begirs av den berdrda parten och begdran inldmnas innan den
ursprungliga perioden loper ut”.

52 — Se dom av den 11 mars 2003 i méal C-40/01, Ansul (REG 2003, s. I-2439), punkt 38.
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