g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

den 25 juni 2015*

"Gemenskapsvarumérke — Invéndningsférfarande — Ansdkan om registrering som
gemenskapsvarumérke av ordmérket LUCEA LED — Aldre gemenskapsordmarket LUCEO —
Prioritet foreligger inte — Yrkande om prioritet — Prioritetsdagen &r inford i registret —
Handlingar avseende prioritet — Provning ex officio — Ratten till forsvar”

I mal T-186/12,
Copernicus-Trademarks Ltd, Borehamwood (Forenade kungariket), som tillatits att intrdda i
forfarandet i stillet for Verus EOOD, inledningsvis foretrdtt av advokaten S. Vykydal, dérefter av
advokaten F. Henkel,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Maquet SAS, Ardon (Frankrike), foretratt av advokaten N. Hebeis,
angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd den
13 februari 2012 (drende R 67/2011-4) om ett invandningsforfarande mellan Capella EOOD och
Magquet SAS,
meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen),
sammansatt av ordféranden G. Berardis, samt domarna O. Czicz (referent) och A. Popescu,
justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av att ingen av parterna en manad efter delgivningen av underrittelsen om att det
skriftliga forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begéran om muntlig forhandling, och av att

tribunalen séledes, pa grundval av referentens rapport och med tillimpning av artikel 135a i
tribunalens rattegangsregler, har beslutat att avgora mélet utan muntlig féorhandling,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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foljande
Dom

Bakgrunden till tvisten och det angripna beslutet

Intervenienten, Maquet SAS, ingav den 29 juli 2009 en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumarket utgors av ordkiannetecknet LUCEA LED.

De varor som registreringsansokan avsag ingar i klass 10 i Niceoverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och
tillagg, och motsvarar foljande beskrivning: "Kirurgiska lampor”.

Ansokan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 31/2009 av den 17 augusti 2009.

Den 12 november 2009 framstillde Capella EOOD en inviandning med stod av artikel 41 i forordning
nr 207/2009 mot registrering av det sokta varumaérket for de varor som avses ovan i punkt 3.

Invdandningen grundade sig pa ansokan om registrering nr 8554974 av gemenskapsordmarket LUCEO
av den 16 september 2009, avseende bland annat varor i klass 10, och motsvarar foljande beskrivning:
"Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterindra apparater och instrument, konstgjorda lemmar,
ogon och tdnder; ortopediska artiklar; suturmaterial”. Ansokan atfoljdes av en yrkande om prioritet
enligt varumirkesansékan nr 1533/2009 som ingavs till Osterreichisches Patentamt (Osterrikes
patentverk) den 16 mars 2009 avseende samma varor.

Till stod for invandningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i foérordning
nr 207/20009.

Genom skrivelse av den 21 december 2009 som hade rubriken "Uppmaning att inge handlingar
avseende prioritet i enlighet med artikel 30 i forordning [nr 207/2009] och regel 6 i [kommissionens]
forordning [(EG) nr 2868/95]” av den 13 december 1995 om genomforande av radets forordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumérke (EGT L 303, s. 1) uppmanade granskaren Capella att inge "exakta
kopior av ansokan” om det Osterrikiska varumarket senast den 22 februari 2010 och preciserade att ratt
till prioritet inte kunde beviljas om den sokande inte efterkom uppmaningen.

Capella ingav en kopia av ansokan om det Osterrikiska varumaérket i skrivelse av den 22 februari 2010.

Den 26 oktober 2010 registrerade granskaren det varumirke som invdndningen grundade sig pa.
Granskaren bifoll Capellas yrkande om prioritet for varumirket och angav den 16 mars 2009 som
prioritetsdag i registret.

Invandningsenheten bif6ll invindningen den 8 november 2010 och forpliktade intervenienten att
ersitta kostnaderna. Invindningsenheten ansag att det varumérke som invidndningen grundade sig pa
var édldre dn det sokta varumarket och att risk for forvixling forelag mellan de varumarkena.

Den 4 januari 2011 overklagade intervenienten invdndningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran

med stdd av artiklarna 58-64 i férordning nr 207. Intervenienten ingav grunderna for overklagandet
den 7 mars 2011.
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Capella inkom med sitt yttrande den 16 augusti 2011.

Den 12 oktober 2011 ingav intervenienten Landgericht Mannheims dom (regiondomstol i Mannheim,
Tyskland) av den 23 september 2011, 7 O 186/11, enligt vilken Capella forpliktades att betala
1780,20 euro i skadestand till intervenienten pa grund av att Capella utan grund hade ansokt om ett
forelaggande om upphorande och avstdende pa grundval av det varumirke som lagts till grund for
invindningen. Landgericht Mannheim fann i denna dom att Capella hade forfarit pa ett sitt som
innebar missbruk. Landgericht Mannheim fann héarvid bland annat att ansékan om registrering av det
varumirke som lades till grund for invdndningen hade gjorts uteslutande for att inge ansékningar om
upphorande och avstiende och att ansokan om registrering av det Osterrikiska varumérke som lagts
till grund for yrkandet om prioritet hade gjorts vid flera tillfillen utan att avgiften hade betalats. Den
19 oktober 2011 ingav intervenienten en Gversittning till engelska av denna dom.

Overklagandenimndens kansli uppmanade Capella att yttra sig over denna dom den
25 november 2011.

Capellas yttrande ingavs den 6 december 2011.

I beslut av den 13 februari 2012 (nedan kallat det angripna beslutet) upphdavde harmoniseringsbyrans
fjarde overklagandendmnd invandningsenhetens beslut, avslog invdndningen och forpliktade Capella
att ersitta kostnaderna for invindningsférfarandet och 6éverklagandet. Overklagandenimnden ansag att
det varumirke som hade lagts till grund for invindningen inte var dldre dn det sokta varumérket.
Overklagandenimnden konstaterade hirvid att ansékan om registrering av det sokta varumirket
gjordes den 29 juli 2009, medan ansokan om registrering av det varumérke som lagts till grund for
invindningen ingavs den 16 september 2009, det vill siga vid en senare tidpunkt.
Overklagandenimnden angav vidare att prioritet for det varumirke som hade lagts till grund for
invindningen inte hade begirts pa ett giltigt sitt. Capella hade inte ingett den erforderliga handlingen
avseende prioritet, det ifyllda ansokningsformuldr som foretaget hade ingett var inte stamplat och var
inte forsett med nagon uppgift om nir den inkommit till Osterreichisches Patentamt.
Overklagandenimnden ansig dessutom att den hade ritt att underséka om ett yrkande om prioritet
var vilgrundat i samband med ett invindningsfoérfarande.

Forfarandet, omstindigheter efter det att ansokan ingavs och parternas yrkanden

Verus EOOD, som den 6 september 2011 hade forts in i registret 6ver gemenskapsvarumérken som
innehavare av det varumérke som Capella hade lagt till grund for invdndningen, vickte forevarande
talan genom ansokan som inkom till tribunalens kansli den 26 april 2012.

Den 27 augusti 2012 fordes Copernicus-Trademarks Ltd in i registret over gemenskapsvarumérken
som ny innehavare av det varumarket.

Enligt tribunalens (nionde avdelningen) beslut av den 23 oktober 2013 tilldts Copernicus-Trademarks
att trdda i stéllet for Verus som sokande.

Den 13 november 2013 fordes Ivo Kermartin GmbH in i registret 6ver gemenskapsvarumarken som ny
innehavare av det varumérke som hade lagts till grund fo6r invindningen.

Genom skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 1 april 2014, faste intervenienten tribunalens

uppmirksamhet pa att sokanden hade oOverlatit det varumirke som hade lagts till grund for
invdndningen till Ivo Kermartin.
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I skrivelse av den 14 oktober 2014 begirde tribunalen som en atgérd for processledning i enlighet med
artikel 64 i tribunalens réttegéngsregler att parterna skulle besvara fragor. Parterna efterkom begéran
inom utsatt frist.

Sokanden, Copernicus-Trademarks, har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det angripna beslutet och aterforvisa drendet till 6verklagandendmnden,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersdtta rattegangskostnaderna vid tribunalen och kostnaderna for
forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan,

— forplikta Copernicus-Trademarks att ersitta rattegangskostnaderna.
Rittslig bedomning

Hurwvida talan kan tas upp till sakprovning

Sasom intervenienten anmaérkte i skrivelse av den 1 april 2014, tillhor det varumirke som lades till
grund for invdndningen inte langre sdkanden.

Enligt parterna medfor detta inte att talan ska avvisas, eftersom sokanden fortfarande har ett berittigat
intresse av att fa saken provad pa grund av att sokandebolaget har avtalsforpliktelser enligt det avtal
som ligger till grund for 6verlatelsen av varumadrket till Ivo Kermartin.

I detta hdnseende &r det tillrackligt att erinra om att unionsdomstolarna fir bedéma huruvida en god
rattsskipning, mot bakgrund av omstdndigheterna i malet, motiverar att talan ogillas i sak, utan att de
forst provar invindningen om réttegangshinder (dom av den 26 februari 2002, radet/Boehringer,
C-23/00 P, REG, EU:C:2002:118, punkterna 51 och 52).

Mot bakgrund av omsténdigheterna i férevarande mal anser tribunalen att det av processekonomiska
skdl ar lampligt att forst prova huruvida talan om ogiltigforklaring ar vélgrundad, utan att forst
faststilla huruvida talan kan tas upp till sakprévning, eftersom talan under alla omstédndigheter och av
de skdl som anges nedan &r ogrundad.

Huruvida talan dr vélgrundad
Talan bygger pa framfor allt fyra grunder.

Den forsta grunden avser bland annat asidosattande av artikel 76.2 i forordning nr 207/2009, den andra
grunden avser bland annat asidoséttande av artikel 75 andra meningen i samma férordning, med den
tredje grunden gors gillande bland annat asidoséttande av regel 6.4 i forordning nr 2868/95, jamford
med beslut EX-05-5 som harmoniseringsbyrdns ordférande fattade den 1 juni 2005 angdende vilka
handlingar som ska inges i samband med ett yrkande om prioritet eller foretrdde, och den fjarde
grunden avser bland annat asidoséttande av artiklarna 41 och 42 i férordning nr 207/2009.

4 ECLL:EU:T:2015:436



32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

DOM AV DEN 25.6.2015 — MAL T-186/12
COPERNICUS-TRADEMARKS MOT harmoniseringsbyran — MAQUET (LUCEA LED)

Utan att framstilla den sjilvstandigt, har sokanden i huvudsak &ven gjort gillande en femte grund,
avseende att overklagandendmnden gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning ndr den grundade
det angripna beslutet pa antagandet att Capella varit i ond tro nir ansdkan gavs in om det varumirke
som lades till grund for invindningen. For det forsta kan en sddan omstidndighet inte beaktas i ett
invandningsforfarande och for det andra var Capella inte i ond tro.

Tribunalen anser att det ar lampligt att prova den forsta grunden forst och darefter den fjarde, den
tredje, den andra och den femte grunden.

Den forsta grunden

Sokanden har anfort att 6verklagandendmnden asidosatte artikel 76.2 i férordning nr 207/2009 genom
att undersoka om Capella hade gett in den erforderliga handlingen till stod for sitt yrkande om
prioritet for det varumérke som lades till grund for invdndningen. Intervenienten har inte anfort nagot
sadant argument, utan har inskrankt sig till att aberopa att Capella var i ond tro. S6kanden har dven
gjort gillande att den prioritetsdag som granskaren forde in i registret inte kan ifragasittas i ett
invandningsforfarande.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt det argumentet.

Tribunalen erinrar forst och framst om att harmoniseringsbyran enligt artikel 76.1 i forordning
nr 207/2009 utan sidrskilt yrkande ska préva sakforhallandena; dock ska i drenden om relativa
registreringshinder provningen vara begriansad till vad parterna aberopat och yrkat. I artikel 76.2 i
samma forordning foreskrivs att harmoniseringsbyran inte behover beakta omstidndigheter eller bevis
som part inte aberopat eller ingett i ratt tid.

For det andra utgor artikel 76.2 i férordning nr 207/2009 inte hinder for att dverklagandendmnden
provar vissa omstindigheter pa eget initiativ dven i forfaranden om relativa registreringshinder. En
rattsfraga som maste losas for att sdkerstilla en korrekt tillimpning av forordning nr 40/94 i
forhallande till vad parterna aberopat och yrkat ska provas av harmoniseringsbyran trots att den inte
har aktualiserats av parterna (dom av den 1 februari 2005, SPAG/harmoniseringsbyran — Dann och
Backer (HOOLIGAN), T-57/03, REG, EU:T:2005:29, punkt 21).

I forevarande mal har Capella framstillt en invindning med stéd av artiklarna 41.1 a och 8.1 b i
forordning nr 207/2009 mot registrering av det sokta varumairket. Enligt de bestimmelserna far en
innehavare av ett dldre varumiérke begira att ett sokt varumairke inte ska registreras om det finns risk
for forvaxling mellan de bada varumairkena.

I ett invindningsforfarande dr det emellertid en forutséttning for att relativa registreringshinder ska
foreligga i den mening som avses i artikel 8 i féorordning nr 207/2009 att det varumirke som lagts till
grund for invdndningen finns och ar dldre dn det sokta varumidrket. Det dr saledes fraga om
omstdndigheter som harmoniseringsbyran ska prova pa eget initiativ och som parterna inte kan tillatas
forfoga over (se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 juni 2008, El Corte
Inglés/harmoniseringsbyran — Abril Sianchez och Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, REG,
EU:T:2008:203, punkt 77).

Harav foljer att artikel 76 i forordning nr 207/2009 i forevarande mal inte utgér hinder for att
overklagandendmnden pa eget initiativ undersoker om yrkandet om prioritet ér vilgrundat, &ven om
intervenienten inte har bestritt det yrkandet for det varumiarke som lades till grund f6r invdindningen.

For det tredje inskrinkte sig intervenienten, i motsats till vad sokanden gjorde géllande i forfarandet

vid harmoniseringsbyran, inte till att aberopa att Capella varit i ond tro. Intervenienten bestred &ven
yrkandet om prioritet for det varuméirke som lades till grund for invindningen. Intervenienten bestred
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ddrmed &ven att det hade prioritet framfér det sokta varumérket. I den inlaga dér intervenienten
motiverar talan av den 7 mars 2011 gjorde denne namligen géllande att yrkandet om prioritet for det
varumirke som lades till grund for invindningen innehaller ett antal fel och att endast dagen for
ansokan om registrering av det varumirket, det vill siga den 16 september 2009, kunde beaktas.
Intervenienten har héarvid anfoért bland annat att det yrkandet grundade sig pa ansokan om
registrering av ett oOsterrikiskt varumérke och att Capella betalade ansokningssavgiften for det
varumirket till  Osterreichisches Patentamt forst sedan ansékan om  registrering av
gemenskapsvarumarke hade getts in.

Av detta foljer att argumentet om asidoséttande av artikel 76.2 i forordning nr 207/2009 inte kan
godtas.

Talan kan séledes inte vinna bifall pa den forsta grunden, med undantag for argumentet att en
overklagandendmnd, i ett invdndningsforfarande inte har ritt att ifrdgasitta en prioritetsdag som é&r
inford i registret. Detta ska provas i samband med att tribunalen analyserar den fjarde grunden.

Den fjarde grunden

Sokanden anser att prioriteten for det varumérke som lagts till grund for invindningen var faststalld till
prioritetsdagen den 16 mars 2009 som var inférd i registret. Overklagandenimndens uppfattning att
den i ett invindningsforfarande har ritt att prova huruvida ett yrkande om prioritet &r vélgrundat &r
felaktigt. I ett sadant forfarande har overklagandendmnden inte rétt att ifragasitta giltigheten av de
uppgifter som #r inforda i registret. Overklagandenimnden &sidosatte dirfor artiklarna 41 och 42 i
férordning nr 207/2009 nir den inte utgick frdn den 16 mars 2009, som var inford i registret, utan
undersokte huruvida villkoren for att yrka prioritet enligt artiklarna 29 och 30 i férordning
nr 207/2009, regel 6 i férordning nr 2868/95 samt artiklarna 1 och 2 i beslut EX-05-5 var uppfyllda.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har tillbakavisat dessa argument.

Ansokan om registrering av det varumirke som lades till grund for invdndningen gjordes den
16 september 2009, det vill séga efter dagen for ansokan om registrering av det sokta varumarket, den
29 juli 2009. Fragan huruvida det varumirke som lades till grund for invindningen har prioritet &r
dérfor beroende av om yrkandet om prioritetsdag den 16 mars 2009 &r vélgrundat.

Vad for det andra avser fragan huruvida dverklagandendmnden é&r skyldig att lagga den prioritetsdag
som granskaren har fort in i registret till grund och inte far underséka om villkoren fér yrkande om
prioritet &r uppfyllda, erinrar tribunalen forst och fraimst om att harmoniseringsbyran i ett
invindningsforfarande i princip dr skyldig att bedoma om de aberopade faktiska omstandigheterna
foreligger och bedéma bevisvardet av den bevisning som parterna forebringat (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 20 april 2005, Atomic Austria/harmoniseringsbyrdan — Fabricas Agrupadas
de Muinecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, REG, EU:T:2005:136, punkterna 34 och 35).

Den principen har emellertid begrénsningar. Sasom sokanden har anfort kan giltigheten av ett
gemenskapsvarumirke som lagts till grund for en invindning inte ifrdgasittas i ett
invindningsforfarande. Nar en ansokan om ett varumirke mots av en invindning som grundar sig pa
ett gemenskapsvarumairke och den som ansoker vill bestrida gemenskapsvarumérkets giltighet, ar han
skyldig att gora detta genom ett ogiltighetsforfarande vid harmoniseringsbyran (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 13 april 2011, Bodegas y Vifiedos Puerta de Labastida/harmoniseringsbyran
— Unién de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173,
punkt 65).
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I motsats till vad sokanden har gjort gillande kan denna réttspraxis, som avser giltigheten av ett
gemenskapsvarumirke som lagts till grund for en invdndning, inte Overforas till ett yrkande om
prioritet fér gemenskapsvarumaérket.

Att en prioritetsdag forts in i registret for ett varumirke kan inte, atminstone inte med framgang,
bestridas i ett ogiltighetsforfarande. Det &r inte frdga om en absolut ogiltighetsgrund i den mening
som avses i artikel 52 i forordning nr 207/2009. Dessutom dr det enligt artikel 53 i forordning
nr 207/2009, som avser relativa ogiltighetsgrunder, inte tillatet att bestrida den prioritetsdag som
granskaren har fort in i registret. Det &r visserligen riktigt att det enligt artikel 53.1 a i den
ovanndmnda forordningen dr mojligt att ansoka om ogiltigforklaring av ett registrerat varumarke nar
det foreligger risk for forvixling mellan det varumérket och ett dldre varumirke i den mening som
avses i artikel 8.1 i samma forordning. Enligt artikel 8.2 b i férordning nr 207/2009 kan ansokningar
om varumdrke utgoéra “dldre varumidrken” med avseende pa artikel 8.1 i samma férordning. I
artikel 8.2 b i forordning nr 207/2009 preciseras att detta giller "under forutsittning att de
registreras”. Det innebér att en ansokan om ogiltigforklaring av ett registrerat varumarke, till vilken en
ansokan om registrering lagts till grund, kan hindras genom en invindning som grundar sig pa samma
registrerade varumidrke och som avser den ovanndmnda ansokningen om registrering. I forevarande
maél kan en ansokan om ogiltigforklaring av det varumérke som lagts till grund f6r invdndningen
darfor inte anses vara ett effektivt rattsmedel for att bestrida yrkandet om prioritet for det varumaérket.

Tribunalen finner vidare att det inte finns nagot annat specifikt forfarande som & ena sidan gor det
mojligt for utomstdende att ifragasdtta den prioritetsdag som forts in i registret for ett
gemenskapsvarumirke och & andra sidan kan jamféras med ett ogiltighetsférfarande, som har den
sdrskilda egenskapen att harmoniseringsbyran inte kan inleda det pa eget initiativ.

Ett overklagande i den mening som avses i artiklarna 58-61 i forordning nr 207/2009 utgor for det
forsta inte ett sadant forfarande. Enligt artikel 59 i den forordningen far en part endast overklaga ett
beslut av harmoniseringsbyrans enheter som gatt honom emot. Den som ansdker om registrering av
ett annat gemenskapsvarumirke dr emellertid i allmédnhet inte part i forfarandet for registrering av det
gemenskapsvarumédrke som lagts till grund for invindningen mot hans ansokan. Han far darfor inte
bestrida yrkandet om prioritet for det sistnimnda varumairket genom att Overklaga. I forevarande
mal kunde intervenienten dérfor inte 6verklaga till harmoniseringsbyran for att bestrida granskarens
beslut i fraga om prioritet for det varuméarke som lagts till grund for invindningen mot hans ansékan
om registrering av gemenskapsvarumarke.

Med avseende pa de forfaranden som sokanden har dberopat och som mojliggér borttagande eller
aterkallande i enlighet med artikel 80 i férordning nr 207/2009, jamford med regel 53a i forordning
nr 2868/95, eller forfaranden som mojliggor réttelser i enlighet med reglerna 27 och 53 i férordning
nr 2868/95, konstaterar tribunalen for det andra att dessa inte kan jamforas med
ogiltighetsforfaranden. Harmoniseringsbyran kan némligen pa eget initiativ inleda forfaranden for
borttagande, aterkallande och rittelser i den mening som avses i de ovanndmnda bestimmelserna,
medan den mojligheten inte foreligger for ogiltighetsforfaranden. Forfaranden for borttagande och
aterkallande enligt artikel 80 i forordning nr 207/2009 kan, om de ar tillimpliga i malet, enligt
artikel 80.2 i samma forordning, begiras endast av en av parterna i det drende som har lett fram till
det aktuella beslutet. Sdsom tribunalen har angett ovan i punkt 52 dr den som ansdker om
registrering av ett gemenskapsvarumarke emellertid i allménhet inte part i forfarandet for registrering
av ett annat gemenskapsvarumirke som lagts till grund for en invdndning mot hans ansokan. I fraga
om forfarandet for réttelse i den mening som avses i regel 27 i férordning nr 2868/95 konstaterar
tribunalen, om forfarandet ér tillampligt i maélet, att den bestimmelsen ar begrdnsad till att ange att
rittelse kan goras ex officio eller pa begiran av innehavaren.

Hérav foljer att den réttspraxis som angetts ovan i punkt 48 — enligt vilken giltigheten av ett

gemenskapsvarumirke inte kan ifragasdttas i ett invindningsférfarande — inte kan overforas till ett
bestridande av att ett yrkande om prioritet for ett gemenskapsvarumairke ar vélgrundat.
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I motsats till vad sokanden har anfort gjorde 6verklagandenamnden darfor inte en oriktig bedomning i
forevarande mal nir den undersokte om villkoren for yrkande om prioritet enligt artiklarna 29 och 30 i
forordning nr 207/2009, regel 6 i forordning nr 2868/95 och artiklarna 1 och 2 i beslut EX-05-5 var

uppfyllda.

Harav foljer att talan inte kan bifallas pa den fjarde grunden, i den man sokanden har gjort géllande att
overklagandendmnden asidosatte artiklarna 41 och 42 i férordning nr 207/2009 nir den undersokte om
villkoren for yrkande om prioritet var uppfyllda. Tribunalen godtar inte heller sokandens argument i
samband med den forsta grunden, avseende att dverklagandendmnden i ett invdndningsforfarande inte
har rdtt att ifragasétta en prioritetsdag som ar inford i registret (se ovan punkt 43).

Sokanden har anfort vissa argument i samband med den fjarde grunden. Genom dessa har sokanden pa
nytt bestritt att fragan huruvida yrkandet om prioritet var vélgrundat utgjorde en del av féremalet for
tvisten vid overklagandendmnden. Av de skil som angetts i samband med prévningen av den forsta
grunden, godtar tribunalen inte dessa argument.

Talan kan saledes inte vinna bifall pa den forsta eller den fjarde grunden.

Den tredje grunden

I denna grund har sokanden ifragasatt 6verklagandendmndens slutsats att Capella inte ldmnat in den
handling som fordras for att visa att yrkandet om prioritet fér det varumérke som lagts till grund for
invindningen var vilgrundat. Sokanden anser att kraven enligt regel 6.4 i forordning nr 2868/95,
jamford med beslut EX-05-5 var uppfyllda i férevarande mal.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har tillbakavisat dessa argument.

Tribunalen erinrar om att det i artikel 29.1 i férordning nr 207/2009 foreskrivs att en person som
vederborligen har givit in en ansokan om registrering av ett varumérke i eller for ett land som ar
anslutet till Pariskonventionen for industriellt rattsskydd av den 20 mars 1883, med &ndringar och
tillagg eller avtalet om upprittande av Viarldshandelsorganisationen, eller den till vilken rétten har
overgatt ska ha ritt till prioritet for ingivande av en ansokan om gemenskapsvarumirke for samma
varumairke vad avser varor eller tjanster som &r identiska med eller som ingar i dem fér vilka ansékan
har gjorts. Denna ritt till prioritet ska gélla under en period pa sex manader rdknat fran dagen for
ingivandet av den forsta ansokan. Enligt artikel 29.2 i samma forordning foljer att varje ansokan som
enligt den nationella lagstiftningen i den stat i vilken den gavs in eller enligt bilaterala eller
multilaterala 6verenskommelser jamstélls med en i vederborlig ordning gjord nationell ansokan ska
anses som prioritetsgrundande. Enligt artikel 29.3 i samma foérordning ska med en i vederborlig
ordning gjord nationell ansdkan avses varje ansokan som ér tillrackligt fullstindig for att den dag da
ansokningen gavs in ska kunna faststdllas och detta oberoende av vad som sedan sker med
ansokningen. I artikel 29.4 i samma férordning foreskrivs att som forsta ansokan, vars ingivande utgor
utgadngspunkt for berdkning av prioritetsfristen, ska d@ven anses en senare ansokan, vilken avser samma
varumirke och identiska varor eller tjanster som en tidigare ansdkan som givits in i eller med verkan
for samma stat, om denna tidigare ansokan, dd den senare ansokningen gavs in, har aterkallats,
forfallit eller avslagits utan att ha blivit allmént tillgdnglig och utan att nidgon rétt kvarstar pa grund av
denna ansokan. Denna tidigare ansokan far inte heller dessforinnan ha utgjort grund foér yrkande om
prioritet. Den tidigare ansokningen far i sddant fall inte darefter utgora grund for yrkande om
prioritet.

Enligt artikel 30, forsta meningen i forordning nr 207/2009, som har rubriken "Yrkande om prioritet”,

ska en s6kande som onskar dberopa prioritet fran en tidigare ansokan ge in en forklaring om prioritet
och en kopia av den tidigare ansokan.
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I regel 6.1 i forordning nr 2868/95 foreskrivs att da prioritet fran en eller flera tidigare ansokningar i
den mening som avses i artikel 29 i férordning nr 207/2009 begirs i ansokan i enlighet med artikel 30
i forordning nr 207/2009 ska sokanden ange drendenumret for den tidigare ansokan och inldmna en
kopia av denna inom tre manader fran ansokningsdagen. Enligt regel 6.1 i forordning nr 2868/95
maste kopian vara bestyrkt som en exakt kopia av den tidigare ansdkan av den myndighet som
mottog den tidigare ansokan och ska atfoljas av ett intyg som é&r utfirdat av den myndigheten och
som anger ansokningsdagen for den tidigare ansokan.

Enligt regel 6.4 i forordning nr 2868/95 far harmoniseringsbyrans ordférande bestimma att de bevis
som sokanden ska tillhandahalla far vara mindre omfattande dn vad som krévs enligt punkt 1, under
forutsattning att harmoniseringsbyran har tillgang till de uppgifter den behover fran andra kallor.

Pa grundval av den bestimmelsen har harmoniseringsbyrans ordférande antagit beslut EX-05-5.
Artikel 1 i det beslutet, som har rubriken "Intyg om prioritet ersatts med uppgifter som ér tillgéngliga
pé [webbplatser]”, har foljande lydelse:

"De bevis som sokanden ska tillhandahélla i ett yrkande om prioritet far vara mindre omfattande an
vad som krévs enligt regel 6.1, i forordning nr 2868/95 ... under forutsittning att harmoniseringsbyran
har tillgang till de uppgifter den behéver fran en [webbplats] for en central patentmyndighet i en stat
som édr part i Pariskonventionen for industriellt rattsskydd eller som ingatt avtalet om uppréttande av
Virldshandelsorganisationen.”

Artikel 2 i det ovanndmnda beslutet har rubriken "Forfarandet” och har foljande lydelse:

”(1) I samband med ett yrkande om prioritet ska harmoniseringsbyrén, nir den som ansokt énnu inte
ingett de handlingar som avses i regel 6.1 i férordning nr 2868/95 ..., gora systematiska kontroller
av huruvida uppgifter om drendenummer, dagen for ingivande, namnet pa den som ansokt eller
innehavaren, en bild av varumairket och forteckningen 6ver varor och tjinster i ansokan om det
dldre varumirke som avses med yrkandet om prioritet finns tillgidngliga pd den centrala
patentmyndighetens [webbplats] i den stat i eller for vilken ansékan om registrering av det éldre
varumadrket har gjorts géllande.

(2) Nér [harmoniseringsbyran] kan forfoga over de erforderliga uppgifterna pa en sidan [webbplats],
ska den i denna man ange detta i handlingarna i drendet om ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumirke. Harmoniseringsbyran ska i annat fall i enlighet med regel 9.3 c i
forordning nr 2868/95 ... uppmana att tillhandahédlla de handlingar som avses i regel 6.1 i
forordning nr 2868/95 ...”

Pa grundval av regel 6.4 i férordning nr 2868/95 fattade harmoniseringsbyrans ordférande vidare beslut
EX-03-5 av den 20 januari 2003 om de formella villkoren for yrkanden om foretridde eller prioritet. I
artikel 1 i det beslutet, som har rubriken "Handlingar avseende prioritet for gemenskapsvarumérken”,
foreskrivs foljande:

"Den som ansOker om registrering av gemenskapsvarumairke far, till stod for ett yrkande om prioritet,
forebringa bevis fran den myndighet till vilken den &ldre ansokan gavs in, i enlighet med regel 6.1 i
forordning nr 2868/95 ... (handling avseende prioritet), antingen i form av originalhandlingen eller en
bestyrkt fotokopia ...”

Sokandens argument for att Capella hade ingett den erforderliga handlingen avseende prioritet ska
provas mot bakgrund av dessa bestimmelser.

Sokanden har for det forsta gjort géllande att de uppgifter som fordras enligt artiklarna 1 och 2 i beslut
EX-05-5 fanns tillgdngliga pa Osterreichisches Patentamts webbplats.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har tillbakavisat dessa argument.

Enligt artikel 2 i beslut EX-05-5 utgor forteckningen &ver varor och tjanster i ansdkan om det
varumirke som ligger till grund for yrkandet om prioritet en del av de uppgifter som ska vara
tillgdngliga pd den aktuella patentmyndighetens webbplats vid den tidpunkt da prévningen sker av
huruvida yrkandet om prioritet &ér véilgrundat. Tribunalen ska darfér undersoka om forteckningen over
de varor och tjanster for vilka det Osterrikiska varumirket soktes registrerat var tillgédnglig pa
Osterreichisches Patentamts webbplats nir granskaren behandlade yrkandet om prioritet for det
varumadrke som lades till grund for invdndningen.

Sokanden har hivdat att de uppgifterna var tillgingliga pd Osterreichisches Patentamts webbplats.
Intervenienten har emellertid bestritt det pastidendet och har ingett ett tillkdnnagivande frin den
patentmyndigheten av den 29 april 2013. Av det tillkdnnagivandet framgar att det ar 2009 — det vill
sdga vid den tidpunkt d& granskaren provade huruvida yrkandet om prioritet for det varumarke som
lagts till grund for invindningen var vélgrundat — forelag tva informationskallor med avseende pa de
osterrikiska varumirkena, nimligen en kostnadsfri sékmotor som var tillginglig via Osterreichisches
Patentamts webbplats respektive ett privatféretags sokmotor som kontrollerades av Osterreichisches
Patentamt. Det framgar vidare av tillkdnnagivandet att ndr en Osterrikisk ansokan om registrering av
varumirke inte har bifallits dr det inte mojligt att fa tillgang till den detaljerade forteckningen Gver
varor och tjinster genom Osterreichisches Patentamts webbplats och inte heller genom sékmotorn
hos det foretag som kontrolleras av Osterreichisches Patentamt. Det idr endast majligt att fi uppgift
om for vilka klasser registreringen sokts.

Till svar pa tribunalens fraga har sokanden emellertid angett att den Osterrikiska varumarkesansokan
som lades till grund for yrkandet om prioritet inte beviljades och att ndgot varumirke séledes inte
registrerades i Osterrike.

Mot bakgrund av dessa omstdndigheter och av att sokanden inte har anfért nagot argument som kan
kullkasta trovdrdigheten hos den handling som intervenienten har ingett, finner tribunalen det styrkt
att den exakta forteckningen Over varor och tjanster for vilka det Osterrikiska varumirket soktes
registrerat — vid den tidpunkt da granskaren provade huruvida yrkandet om prioritet for det
varumidrke som lades till grund for invdndningen var vilgrundat - inte var tillgdnglig pa
Osterreichisches Patentamts webbplats eller pa det foretags webbplats som kontrolleras av
Osterreichisches Patentamt.

Overklagandenimnden gjorde dirfér inte en felaktig beddmning nir den drog slutsatsen att villkoren
enligt artiklarna 1 och 2 i beslut EX-05-5 inte var uppfyllda. Det &r harvid inte nodvéandigt att avgora
fragan huruvida den sokmotor som erbjods av ett foretag som kontrolleras av Osterreichisches
Patentamt kan anses utgora en del av Osterreichisches Patentamts webbplats i den mening som avses
i de ovanndmnda bestdmmelserna. Talan kan saledes inte bifallas pa forevarande grund, eftersom den
avser asidosédttande av de ovanndmnda bestimmelserna.

Sokanden har for det andra anfort att Capella ingav den begdrda handlingen nér granskaren den
21 december 2009 i enlighet med artikel 2.2 i beslut EX-05-5 uppmanade foretaget att inge exakta
kopior av ansokan om registrering av det Osterrikiska varumédrke som aberopades som stod for
yrkandet om prioritet. Enligt artikel 1 i beslut EX-03-5 &r det tillrdckligt att inge en bestyrkt kopia av
varumaérkesansokan.

Det framgar hdrvid av artikel 2.2 i beslut EX-05-5 att de uppgifter som fordras och som inte é&r
tillgdngliga pa den aktuella patentmyndighetens webbplats i princip ska tillhandahallas i form av
handlingar som avses i regel 6.1 i forordning nr 2868/95, det vill sdga i form av en kopia som maste
vara bestyrkt av den myndighet som mottog den tidigare ansokan som en exakt kopia av den ansokan.
Kopian ska atfoljas av ett intyg utfirdat av den myndigheten, i vilket ansokningsdagen for den tidigare
ansOkan anges.

10 ECLL:EU:T:2015:436



78

79

80

81

82

83

84

DOM AV DEN 25.6.2015 — MAL T-186/12
COPERNICUS-TRADEMARKS MOT harmoniseringsbyran — MAQUET (LUCEA LED)

Sokanden har visserligen anfort att kraven sénks enligt artikel 1 i beslut EX-03-5, eftersom det enligt
den bestimmelsen endast fordras en bestyrkt kopia av handlingen avseende prioritet i den mening
som avses i regel 6.1 i forordning nr 2868/95. I motsats till vad sokanden har anfort, gar det inte att
ur den bestimmelsen sluta sig till att en kopia av det ansokningsformuldr som Capella fyllde i &r
tillrackligt for att uppfylla fordringarna. Aven om kopian av handlingen avseende prioritet inte maste
vara bestyrkt av den myndighet som mottog ansokan, maste det vara en handling som granskaren kan
lagga till grund for en kontroll av om och ndr den aktuella patentmyndigheten tog emot
varumirkesansokan. Av en kopia av den registreringsansokan som Capella gav in framgér emellertid
inte att Osterreichisches Patentamt mottagit ansékan.

Overklagandenimndens slutsats att Capella inte ingett erforderliga handlingar avseende prioritet ar
dérfor inte felaktig.

Tribunalen kan for det tredje inte godta sokandens argument att det varit och &r vanligt att
harmoniseringsbyrans granskare godtar sddana kopior av registreringsansokningar som den som
Capella gav in. Overklagandenimnderna ska fatta beslut enligt férordning nr 207/2009 betriffande
registrering av ett kénnetecken som gemenskapsvarumirke inom ramen f6r en normbunden
behorighet och de har séledes inte nagon befogenhet att foreta skonsméssiga bedomningar (dom av
den 26 april 2007, Alcon/harmoniseringsbyran, C-412/05 P, REG, EU:C:2007:252, punkt 65, och dom
av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04, REG, EU:T:2005:420, punkt 71). Fragan huruvida det angripna beslutet &r lagenligt ska
déarfor enbart bedomas pa grundval av tillimpliga bestimmelser, sésom de tolkas av unionsdomstolen,
och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyrans eventuella praxis.

Sokanden vill med &beropande av principen om skydd for berdttigade forviantningar dven gora gillande
att 6verklagandendmnden borde ha upplyst Capella om att den hyste tvivel betridffande de handlingar
som Capella ingett innan den gjorde avsteg fran harmoniseringsbyrans sedvanliga praxis. Det
argumentet kommer att provas i samband med den andra grunden.

Vad for det fjarde avser sokandens argument att granskaren borde ha haft mojlighet att begira
upplysningar om den exakta forteckningen over varor och tjdnster for vilka det Osterrikiska
varumirket soktes registrerat vid Osterreichisches Patentamt, finner tribunalen att det tydligt framgar
av artiklarna 1 och 2 i beslut EX-05-5 och regel 6.1 i forordning nr 2868/95 att det, med undantag av
ndr de erforderliga uppgifterna ar tillgdngliga pa den patentmyndighets webbplats till vilken ansékan
ingetts, aligger den som ansoker om registrering och som yrkar rétt till prioritet for ett varumaérke att
inge de erforderliga handlingarna avseende prioritet. Det finns ndmligen inte nagon relevant
bestimmelse om att det aligger granskaren att kontakta den myndigheten direkt om de erforderliga
uppgifterna inte ar tillgingliga pa den patentmyndighets webbplats till vilken ansokan ingetts. Det
aligger vid det forhallandet tvirtom den som har ansokt att, efter att sasom i forevarande fall ha
uppmanats av granskaren i enlighet med artikel 2.2 i beslut EX-05-5 och regel 9.3 c¢ i forordning
nr 2868/95, sjilv inge dessa handlingar.

Det argumentet kan saledes inte godtas. Det dr hdrvid inte nodvéindigt att avgora fragan huruvida
argumentet kan ldggas till grund for en sakprovning mot bakgrund av att det anfordes for forsta
gangen i sokandens svar pa en fraga fran tribunalen.

Talan kan saledes inte bifallas pa den tredje grunden, med forbehall for provningen av argumentet, om
det kan antas ha anforts, att Overklagandendmnden, pa grund av att Capella haft berittigade
forvantningar med anledning av harmoniseringsbyrans sedvanliga praxis, borde ha upplyst Capella om
att den hyste tvivel betrédffande de handlingar som foretaget ingett (se ovan punkt 81).
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Den andra grunden

Sokanden har hivdat att overklagandendmnden asidosatte artikel 75 andra meningen i férordning
nr 207/2009 nir den slog fast att Capella inte hade ingett de erforderliga handlingarna avseende
prioritet och inte i forviag hade uppmanat sokanden att yttra sig i det avseendet. I beslut av den
25 november 2011 uppmanade dverklagandendmndens kansli visserligen sokanden att yttra sig over
intervenientens skrivelse av den 12 oktober 2011. Eftersom granskaren godtog den yrkade
prioritetsdagen och skrev in den i registret och eftersom intervenienten inte bestred yrkandet om
prioritet, hade Capella ingen anledning att anta att Overklagandendmnden kunde ifragasdtta den
omstdndigheten. Eftersom overklagandendmnden inte reagerade, kunde sékanden inte forestilla sig att
overklagandendmnden inte nodjde sig med granskarens bedomning som  motsvarade
harmoniseringsbyrans sedvanliga praxis. Overklagandenimnden borde dirfér ha upplyst sékanden om
sina tvivel.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har tillbakavisat dessa argument.

I forevarande grund har sokanden i huvudsak gjort gillande att 6verklagandenidmnden borde ha
upplyst Capella om sina tvivel med avseende pa huruvida de handlingar som det bolaget ingett var
tillrackliga. I det sammanhanget ska tribunalen prova inte bara de argument som direkt avser
asidosédttande av artikel 75 andra meningen i férordning nr 207/2009 och de argument som avser
asidosédttande av principen om skydd for berdttigade forvintningar, utan &ven om det fel som
granskaren begick kunde medfora att 6verklagandendmnden var tvungen att upplysa Capella om sina
tvivel.

— Argumenten avseende artikel 75 andra meningen i férordning nr 207/2009

Enligt artikel 75 andra meningen i forordning nr 207/2009 far harmoniseringsbyrans beslut endast
grunda sig pa omstidndigheter som parterna har haft tillfalle att yttra sig over.

I fraga om argumentet att Capella inte kunde forvénta sig att overklagandendmnden skulle gora avsteg
fran den prioritetsdag som granskaren hade fort in i registret, erinrar tribunalen for det forsta om att
overklagandendmnden i ett invindningsforfarande ar skyldig att undersoka om det varumirke som
lagts till grund for invindningen ar éldre &dn det sokta varumirket (se ovan punkterna 37-40). I
samband ddrmed ar den &dven skyldig att undersoka om villkoren for yrkande om prioritet ar uppfyllda
(se ovan punkterna 46-55). I forevarande mal har intervenienten, i den inlaga dir denne angav
grunderna for 6verklagandet av den 7 mars 2011, bestritt yrkandet om prioritet for det varumérke
som lagts till grund for invindningen och ddrmed att detta var dldre dn det sokta varumaérket (se ovan
punkt 41). Den fragan utgjorde dirmed en del av tvisten vid 6verklagandendmnden och Capella borde
dven utan en uttrycklig uppgift fran 6verklagandendmnden ha forvéntat sig att overklagandendmnden
skulle omprova granskarens slutsats om yrkandet om prioritet f6r det varumérke som lagts till grund
for invindningen.

Capella fick tillatelse att yttra sig Over intervenientens inlaga dér denne angav grunderna for
overklagandet av den 7 mars 2011. Capella hade édven ett annat tillfille att yttra sig i det avseendet néar
overklagandendimnden den 25 november 2011 uppmanade Capella att yttra sig Gver intervenientens
yttranden av den 12 och 19 oktober 2011 over Landgericht Mannheims dom av den
23 september 2011 (se punkt 14 ovan).

Overklagandenimnden hade dessutom inte ndgon skyldighet att upplysa Capella om att den inte skulle

komma att sla fast granskarens slutsats i fraga om huruvida yrkandet om prioritet var vilgrundat.
Rétten att yttra sig i den mening som avses i artikel 75 andra meningen i férordning nr 207/2009
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omfattar de faktiska och rittsliga omstandigheter som ligger till grund for ett beslut men inte den
beslutande myndighetens slutliga stéllningstagande (dom av den 7 september 2006,
L & D/harmoniseringsbyrdn — Sdmann (Aire Limpio), T-168/04, REG, EU:T:2006:245, punkt 116).

Tribunalen kan darfor inte godta argumenten om asidosdttande av artikel 75 andra meningen i
forordning nr 207/2009.

— Argumenten avseende principen om skydd for beréttigade forvantningar

Till den del sokanden har aberopat skydd for beréttigade forvintningar pa det som fors in i registret,
erinrar tribunalen om att sokanden, pa grund av de skil som angetts ovan i punkt 89, inte kunde
utesluta att overklagandendmnden skulle komma att bedoma huruvida yrkandet om prioritet var
valgrundat.

Till den del sokanden dven har &beropat att 6verklagandendmnden, innan den gjorde avsteg fran
harmoniseringsbyrans sedvanliga praxis — enligt vilken sadana handlingar som soékanden ingett
godtogs som handlingar avseende prioritet — borde ha upplyst Capella om sina tvivel, finner
tribunalen att sokanden inte har anfort nagon omstandighet for att visa att en sddan praxis forelegat.
De handlingar som sokanden har ingett till stod for sitt argument utgors namligen av skrivelser i vilka
harmoniseringsbyrans granskare uppmanade Capella att inge handlingar avseende prioritet ”i enlighet
med artikel 30 i forordning nr 207/2009 och regel 6 i forordning nr 2868/95”. I vissa av dessa angav
granskaren att enligt beslut EX-03-5 var bestyrkta kopior inte nodviandiga. Det framgar emellertid inte
av de uppgifterna, eller av de bestimmelser som granskaren hdnvisade till, att en ifylld
registreringsansokan, av vilken det inte framgar om och ndr den har tagits emot av den aktuella
patentmyndigheten, kan anses utgora en tillracklig handling avseende prioritet i den mening som
avses i regel 6.1 i forordning nr 2868/95 och artikel 1 i beslut EX-03-5 (se punkt 78 ovan).

Tribunalen kan darfor inte godta argumenten avseende asidosdttande av principen om skydd for
berdttigade forvantningar. Det &r inte nodvandigt att avgora huruvida de handlingar kan provas i sak
som ingetts till stod for de argumenten och som sokanden har ingett efter det att ansokan och
repliken gavs in och i samband med svaret pa en fraga fran tribunalen.

— Foljderna av det fel som granskaren begick

Tribunalen kan inte godta sokandens argument, dven om det antas att sokanden genom dessa &@ven vill
aberopa att 6verklagandendmnden pa grund av det fel som granskaren begick borde ha upplyst Capella
om sina tvivel.

I detta avseende bestod det fel som granskaren begick endast i att denne drog den felaktiga slutsatsen
att de handlingar som Capella hade ingett uppfyllde kraven artikel 1 i beslut EX-03-5.

I forevarande mal innebar det fel som granskaren begick emellertid inte att 6verklagandendmnden var
tvungen att uppmana Capella att sdrskilt ta stéllning i den fragan eller att upplysa Capella om sina
tvivel i det avseendet. Pa grund av de skil som angetts ovan i punkterna 89-91 hade intervenienten
namligen vickt fragan huruvida granskarens slutsats avseende yrkandet om prioritet var felaktig.

Sokandens argument kan inte godtas, dven om sokanden genom dessa vill gora géllande att Capella
inte kunde inge de erforderliga handlingarna pa grund av det fel som granskaren begick.

Tribunalen finner att det fel som granskaren begick inte begrinsade Capellas mdjligheter att inge de

erforderliga handlingarna avseende prioritet. Granskaren iakttog i detta avseende det forfarande som
foreskrivs i de relevanta bestaimmelserna.
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Det foljer av artiklarna 1 och 2 i beslut EX-05-5 att det i princip alag Capella att undersoka huruvida
de erforderliga upplysningarna var tillgingliga pa Osterreichisches Patentamts webbplats och att inge
den erforderliga handlingen avseende prioritet om sa inte var fallet. Den tolkningen stods av det tolfte
skdlet i det beslutet. Enligt detta skédl "har den som ansoker i sig mojlighet att vid ett yrkande om
prioritet eller ett aberopande om foretrdade kontrollera om de erforderliga upplysningarna ar
tillgdngliga pd en webbplats, s& att han dérigenom i forvdg kan veta huruvida han ska inge en
handling avseende prioritet eller foretrdde”. Sasom angetts ovan i punkterna 76-79, ingav Capella
emellertid inte den erforderliga handlingen.

I enlighet med regel 9.3 c i forordning nr 2868/95 uppmanade granskaren i skrivelse av den
21 december 2009 Capella att senast den 22 februari 2010 inge den handling avseende prioritet som
kravs enligt regel 6.1 i forordning nr 2868/95. Granskaren preciserade att enligt artikel 1 i beslut
EX-03-5 var det tillackligt att inge en bestyrkt kopia och att ritt till prioritet inte kunde beviljas om
den sokande inte efterkom uppmaningen. Sdsom angetts ovan i punkterna 76-78, utgjorde den
handling som Capella ingav den 22 februari 2010 — och séledes den sista dagen inom den frist som
granskaren foreskrivit — inte den erforderliga handlingen avseende prioritet.

Det aldg under dessa omstindigheter inte granskaren att pa nytt uppmana Capella att inge den
erforderliga handlingen. Sasom framgar av regel 9.6 i férordning nr 2868/95 forloras ddaremot rétten
till den prioritet som yrkats om den erforderliga handlingen avseende prioritet inte inges inom den av
granskaren foreskrivna fristen.

Under omsténdigheterna i malet innebar det fel som granskaren begick inte att 6verklagandendmnden
var skyldig att upplysa Capella om sina tvivel med avseende pa huruvida yrkandet om prioritet for det
varumirke som lades till grund for invindningen var vélgrundat.

Tribunalen finner dérfor att inte nagon av de omstidndigheter som sokanden aberopat innebar att
overklagandendmnden var skyldig att upplysa Capella om de tvivel som den hyste och att uppmana
Capella att yttra sig i det avseendet.

Aven om en sidan skyldighet hade forelegat, skulle ett &sidosittande av densamma inte kunna medféra
ogiltigforklaring av det angripna beslutet.

Tribunalen erinrar hérvid om att en sokande inte har nagot legitimt intresse av att ett beslut
ogiltigforklaras pa grund av formfel da beslutets ogiltighet endast kan medfora att ett nytt beslut fattas
som é&r identiskt i sak med det som har ogiltigférklarats (dom av den 3 december 2003,
Audi/harmoniseringsbyran (TDI), T-16/02, REG, EU:T:2003:327, punkterna 97-99, och dom av den
12 december 2007, DeTeMedien/harmoniseringsbyran (suchen.de), T-117/06, EU:T:2007:385,
punkt 49).

Aven om o6verklagandenimnden i férevarande mal hade upplyst Capella om sina tvivel i friga om
yrkandet om prioritet, och Capella hade ingett den erforderliga handlingen avseende prioritet under
invindningsforfarandet, skulle detta inte ha kunnat paverka innehallet i det beslut som
overklagandendmnden skulle ha varit tvungen att fatta. Eftersom Capella inte hade ingett den
handlingen inom den foéreskrivna fristen, trots att dess processuella rattigheter var sdkerstéllda, skulle
overklagandendmnden i vart fall ha slagit fast att rétten till prioritet forlorats i enlighet med artikel 9.6
i forordning nr 2868/95.

Talan kan saledes inte bifallas pa den andra grunden och argumenten avseende asidosittande av

principen om skydd for berittigade forvantningar, som anforts i samband med den tredje grunden,
kan inte godtas.
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Den femte grunden

Harav foljer att talan inte heller kan vinna bifall pa den femte grunden, avseende att
overklagandendmnden beaktade Capellas onda tro i det angripna beslutet, trots att sadana
omstiandigheter inte kan beaktas i ett invandningsforfarande. Sdsom framgar av vad ovan anforts
bygger det angripna beslutet pa bedomningen att det sokta varumaérket var dldre &n det varumérke
som lades till grund for invindningen. Yrkandet om prioritet for det sistndimnda varumérket kunde
darfor inte bifallas.

Mot bakgrund av vad ovan anforts ska talan ogillas.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 87.2 i rdttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att sokanden ska forpliktas att
ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat mélet, ska harmoniseringsbyrans och
intervenientens yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.
2) Copernicus-Trademarks Ltd ska bdra sina riattegangskostnader och ersitta de kostnader som

uppkommit for Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran) och Maquet SAS.

Berardis Cztcz Popescu
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 25 juni 2015 .

Underskrifter

ECLILLEU:T:2015:436 15



	Tribunalens dom (nionde avdelningen)
	Dom
	Bakgrunden till tvisten och det angripna beslutet
	Förfarandet, omständigheter efter det att ansökan ingavs och parternas yrkanden
	Rättslig bedömning
	Huruvida talan kan tas upp till sakprövning
	Huruvida talan är välgrundad
	Den första grunden
	Den fjärde grunden
	Den tredje grunden
	Den andra grunden
	– Argumenten avseende artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009
	– Argumenten avseende principen om skydd för berättigade förväntningar
	– Följderna av det fel som granskaren begick

	Den femte grunden


	Rättegångskostnader



