ROSSI MOT HARMONISERINGSBYRAN

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)
den 18 juli 2006"

I mél C-214/05 D,

angdende ett overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
10 maj 2005,

Sergio Rossi SpA, med site i San Mauro Pascoli (Italien), foretritt av A. Ruo,
avvocato,

sokande,

i vilket de andra parterna ir:

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretrddd av O. Montalto och P. Bullock, bada i
egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,
* Rittegangssprak: italienska.

[-7075



DOM AV DEN 18.7.2006 — MAL C-214/05 P

Sissi Rossi Srl, med site i Castenaso di Villanova (Italien), foretritt av S. Verea,
avvocato,

intervenient i forsta instans,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Rosas samt domarna J. Malenovsky

(referent), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet och A. O Caoimh,

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av det skriftliga férfarandet,

och efter att den 16 mars 2006 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Sergio Rossi SpA har éverklagat Europeiska gemenskapernas forstainstansritts dom
av den 1 mars 2005 i mal T-169/03, Sergio Rossi mot harmoniseringsbyrdn
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(REG 2005, s. I1-685) (nedan kallad den 6éverklagade domen), och yrkat att ndimnda
dom skall upphivas. Genom den 6verklagade domen ogillade forstainstansritten
Sergio Rossi SpA:s talan om ogiltigforklaring av det beslut som hade fattats av forsta
overklagandendmnden vid Byrin fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumidrken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrén) den
28 februari 2003 (drende R 569/2002-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) i ett
invindningsforfarande som inletts av Calzaturificio Rossi SpA, dir Sergio Rossi SpA
och Sissi Rossi Srl intervenerat till ndmnda bolags stod.

Tillimpliga bestimmelser

Artikel 44.1 i forstainstansrittens réttegdngsregler har fsljande lydelse:

"En sidan ansokan som avses i artikel 21 i stadgan for domstolen skall innehalla
uppgifter om

c) foremalet for talan samt en kortfattad framstéllning av grunderna for denna,

d) sokandens yrkanden,

e) i forekommande fall, den bevisning som é&beropas.”
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I artikel 48.2 forsta stycket i rittegdngsreglerna foreskrivs foljande:

"Nya grunder fir inte &beropas under rittegingen, sivida de inte foranleds av
réttsliga eller faktiska omstindigheter som framkommit forst under forfarandet.”

I artikel 8.1 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17,
volym 2, s. 3) foreskrivs foljande:

”Om innehavaren av ett dldre varumirke inviinder skall det varumirke som ansékan
géller inte kunna registreras

b) om det — pa grund av att det ér identiskt med eller liknar det dldre varumirket
och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena &r identiska eller dr av
liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det
omrdde didr det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att
varumirket associeras med det édldre varumérket.”
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Artikel 73 i férordning nr 40/94 har féljande lydelse:

"Byrdns beslut skall innehdlla beslutets grunder. Beslut far endast grunda sig pa
omstindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver.”

I artikel 74 i samma férordning foreskrivs f6ljande:

”1. Vid forfarande infor byran skall denna utan sérskilt yrkande préva sakforhal-
landena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder prévningen vara
begrinsad till vad parterna dberopat och yrkat.

2. Byran behover inte beakta omstindigheter eller bevis som part inte dberopat eller
ingivit i rétt tid.”

Bakgrund till tvisten

Forstainstansréitten har beskrivit bakgrunden till tvisten enligt foljande:

"1 Den 1 juni 1998 ingav [Sissi Rossi Srl, nedan kalla[t] Sissi Rossi] en ansokan om
gemenskapsvarumirke till [harmoniseringsbyrdn] i enlighet med [férordning
nr 40/94].
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2 Det varumirke som registreringsansokan avsag dr ordmérket SISSI ROSSIL

3 De varor som registreringsansdkan avser ingér i klass 18 i Nicedverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och motsvarar
foljande beskrivning: ldder och liderimitationer, samt varor framstillda av dessa
material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och pélsskinn, koffertar och
resviskor; paraplyer, parasoller och promenadkippar; piskor, seldon och
sadelmakerivaror’.

5 Den 21 maj 1999 framstillde foretaget Calzaturificio Rossi SpA med stod av
artikel 42.1 i férordning nr 40/94 en invindning mot registreringen av det
aktuella varumirket for produkterna ’lider och ldderimitationer, samt varor
framstéllda av dessa material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och
pélsskinn, koffertar och resviskor’.

6  De varumiérken som dberopades till stéd for invindningen dr ordmérket MISS
ROSSI, som registrerades i [talien den 11 november 1991 (nr 553 016) och det
internationella varumarket MISS ROSSI, som registrerades samma dag med
giltighet i Frankrike (nr 577 643). De varor som omfattades av dessa dldre
varumérken dr fotbeklidnader’ som ingar i klass 25 i Nicedverenskommelsen.
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Stkanden overtog hérefter genom absorption bolaget Calzaturificio Rossi SpA,
vilket fastslogs i handling som registrerades av notarius publicus
den 22 november 2000, varvid firman dndrades till Sergio Rossi SpA, och blev
dirmed innehavare av de dldre varumérkena.

Genom beslut av den 30 april 2002 avslog invindningsenheten ansékan om
registrering for samtliga de varor som omfattades av invindningen. Invénd-
ningsenheten ansdg i huvudsak att sékandens pastiende att de édldre
varumirkena hade varit foremal for verkligt bruk endast var styrkt i fraga om
’damskor’ och att dels dessa varor, dels varorna 'lader och laderimitationer, samt
varor framstillda av dessa material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar
och pilsskinn, koffertar och resviskor’, som omfattades av registreringsansokan,
liknar varandra. Dessutom fastslog invindningsenheten att franska konsumen-
ter skulle uppfatta en likhet mellan de bada kidnnetecknen.

Den 28 juni 2002 6verklagade [Sissi Rossi] invindningsenhetens beslut inom
harmoniseringsbyran.

Genom [det omtvistade beslutet], upphévde harmoniseringsbyrans forsta
éverklagandendmnd invéndningsenhetens beslut ... och ogillade invindningen.
I sak anség overklagandendmnden att kdnnetecknen i fraga uppvisade en svag
likhet. Vidare fastslog overklagandendmnden, efter att ha gjort en analys av
distributionskanalerna och av de aktuella varornas funktion och art, att
skillnaderna mellan varorna var mycket storre &n de blygsamma likheterna
mellan dem. Bland annat undersdkte och tillbakavisade dverklagandendmnden
pastéendet att varorna ‘damskor’ och ’damvéskor’ skulle likna varandra pa den
grunden att de kompletterar varandra. Foljaktligen foreldg det enligt Gver-
klagandenémnden inte ndgon risk for forvixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. ”
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Forfarandet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Sergio Rossi SpA 9verklagade, genom ansdkan som inkom till forstainstansréttens
kansli den 12 maj 2003, det omtvistade beslutet och yrkade i forsta hand att
forstainstansritten skulle faststilla att det foreligger en risk for forvixling mellan
varumirkena i friga och dérfor ogiltigforklara det omtvistade beslutet och i andra
hand, delvis ogiltigférklara det omtvistade beslutet i den del det dér anges att det
inte foreligger en forvixlingsrisk mellan varumirkena i friga vad géller "damvéskor”
och “damskor”, och detta dven vad giller ordvarumirket MISS ROSSL

Forstainstansritten forklarade i den overklagade domen, inledningsvis att den inte
kunde beakta viss bevisning i form av olika handlingar, bland vilka man éterfinner
tidningsartiklar, reklam och foton som har publicerats bland annat pé Internet, som
Sergio Rossi har &beropat som stod for sitt pastdende att damskor och damvéskor dr
liknande varor, pd den grunden att dessa handlingar inte hade givits in under det
administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyrin.

Vad avser yrkandet att det omtvistade beslutet skulle ogiltigforklaras ansag
forstainstansritten att forstahandsyrkandet skulle avvisas och att endast andra-
handsyrkandet kunde prévas. Forstainstansritten pdpekade inledningsvis att det
framgar av ansékan, och sérskilt av det forsta yrkandet samt av sokandens plddering,
att sokanden anser att alla de varor som omfattas av invindningen liknar de
"damskor” som omfattas av invindningen, det vill siga varorna “lider och
liderimitationer, samt varor framstéllda av dessa material och ej ingdende i andra
Klasser; djurhudar och pélsskinn, koffertar och resvdskor” och “damskor”, vilka
omfattas av de dldre varumérkena. Forstainstansritten konstaterade emellertid att
argumenten i nimnda ansokan endast avsdg "damviskor” och "damskor”. Forstain-
stansritten ansdg att det inte fanns ndgra argument genom vilka verklagande-
niamndens slutsats att varorna "lader och liderimitationer, samt varor framstillda av
dessa material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och pélsskinn, koffertar
och resviskor” och “damskor” inte liknar varandra ifragasattes, varfor den inte
kunde ta stillning till den grund som hade anforts vid forstainstansriétten, i den del
denna rorde fragan huruvida ndmnda varor liknar varandra.
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Forstainstansritten fann vidare att den allmidnna hénvisningen till de synpunkter
som sokanden hade lagt fram i forfarandet infér harmoniseringsbyran inte kunde
kompensera for avsaknaden av argument i ansokan. Forstainstansritten ansag
slutligen att det var forst under férhandlingen, och alltsa for sent, som sokanden
hade gjort gillande att samtliga dessa varor har samma distributionskanaler och
tillverkas av samma ramaterial.

Forstainstansritten prévade dédrefter huruvida varorna “damvéskor”, i ansbkan om
registrering av ett gemenskapsvarumérke, och "damskor”, som omfattas av de éldre
varumdrkena, liknar varandra och huruvida kiinnetecknen i fraga liknar varandra,
varvid denna fann att det inte fanns ndgon forvixlingsrisk mellan varumérkena i
fraga. Forstainstansritten ogillade dérfor talan.

Parternas yrkanden

Klaganden har i 6verklagandet yrkat att domstolen skall

— i forsta hand helt upphéva den 6verklagade domen,

— i andra hand upphdva den &verklagade domen vad giller registreringen av
varumérket SISSI ROSSI for varor av slaget "ldder och laderimitationer”,

— i andra hand dessutom erkénna ritten att ligga fram bevis, upphiva den
overklagade domen i dess helhet och aterforvisa malet till forstainstansrétten for
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att denna skall préva den bevisning som avvisats eller, alternativt, i enlighet med
ritten att fa yttra sig enligt artikel 73 i férordning nr 40/94, dterforvisa drendet
till 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran for att den skall faststilla ett
datum for att ge klaganden tillfélle att yttra sig, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta riattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn och Sissi Rossi har yrkat att domstolen skall ogilla 6ver-
klagandet och forplikta klaganden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Overklagandet

Klaganden har anfort tre grunder till stod for sina yrkanden att den 6verklagade
domen skall upphévas. Den forsta och den andra grunden ror felaktig tillimpning av
forstainstansrittens rittegangsregler. 1 den tredje grunden, som bestir av tva
delgrunder, hivdar klaganden att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har asidosatts.

Domstolen kommer forst att prova den tredje grunden och dérefter den forsta och
den andra grunden.
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Den tredje grunden

Parternas argument

Klaganden har i den tredje grundens forsta del gjort géllande att forstainstansrétten
har gjort en felaktig analys av vilka faktorer som dr relevanta vid bedémningen av
huruvida de berdrda varorna liknar varandra och saledes huruvida det foreligger en
forvixlingsrisk mellan varumérkena i friga. Bland dessa faktorer ingar enligt
domstolens réttspraxis sérskilt varornas art, anvindningsiéndamal och anviéndning
samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Klaganden har
hirvid dberopat punkt 23 i dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon
(REG 1998, s. [-5507).

Forstainstansritten har bland annat forbisett att de berérda varornas slutkon-
sumenter dr identiska. Vid beddmningen av kriteriet varornas anvindningsidndamal
har forstainstansritten inte heller i tillricklig mén beaktat att damviskor och
damskor har en estetisk funktion, vilket gor att dessa varor kompletterar varandra,
eftersom de maste matchas pa ett estetiskt tilltalande sétt. Férstainstansritten ansag
inte heller att klaganden i forfarandet vid harmoniseringsbyran hade styrkt att
varorna i frdga normalt sett siljs genom samma distributionskanaler. Under detta
forfarande uppmanades dock klaganden aldrig att styrka denna uppgift.

Klaganden har i den andra delen av den tredje grunden gjort gillande att
forstainstansritten har gjort en felaktig beddmning av likheten mellan varumérkena
i fraga. Klaganden har sérskilt hivdat att forstainstansrittens slutsats i fragan verkar
grunda sig pa omstdndigheten att "Rossi” for franska konsumenter framstér som ett
mycket vanligt efternamn. Detta konstaterande har emellertid aldrig styrkts genom
nagon objektiv omstidndighet. Enligt klaganden dr forstainstansrittens slutsats
felaktig, eftersom detta efternamn inte &r vanligt i Frankrike och far en att téinka pa
ett italienskt efternamn. Dessutom kan dven ett vanligt forekommande efternamn
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fungera for att ange varumérkets ursprung och saledes vara sérskiljande for varorna i
friga. Efternamnet Rossi kan séledes inte anses vara mindre sérskiljande i Frankrike.
Det méste anses vara mycket sirskiljande. Slutligen kunde forstainstansritten inte
stodja sig pd omstindigheten att “sokanden inte gjort gillande att ordet 'Rossi’
utgjorde tecknets dominerande bestandsdel”, eftersom denne inte heller har pastatt
motsatsen.

Sissi Rossi anser att klaganden i sjdlva verket kritiserar forstainstansréttens
bedémning av de faktiska omstidndigheterna utan att forklara vad som &r materiellt
oriktigt i dennas slutsatser, varfér domstolen inte dr behorig att préva denna grund.

Harmoniseringsbyran och, i andra hand, Sissi Rossi har dven gjort gillande att
klagandens invéindningar ér ogrundade.

Domstolens beddmning

Vad giller den tredje grundens forsta del rdcker det att erinra om att det &r
forstainstansritten som ensam skall bedoma vilket viirde som bevisningen i malet
skall tillmétas, och denna kan inte anses vara skyldig att uttryckligen motivera den
virdering som gors av varje bevis. Forstainstansrétten skall ge en motivering som
gor det mojligt for domstolen att utéva sin réttsliga kontroll, bland annat vad avser
huruvida den bevisning som har lagts fram vid forstainstansrdtten har missupp-
fattats (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2005 i mal C-198/03 D,
kommissionen mot CEVA och Pfizer, REG 2005, s. [-6357, punkt 50).
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Vidare dr det tillatet for forstainstansrétten att, i sin sjélvstindiga bedomning av de
faktiska omstidndigheterna, beakta att en part har avstatt fran att aberopa vissa
omstindigheter.

Forstainstansritten har i punkterna 69-85 i den overklagade domen gjort en
overgripande bedomning av huruvida varumérkena i fraga liknar varandra och
huruvida det foreligger en forvixlingsrisk for malgruppen, med beaktande av
samtliga relevanta omsténdigheter i det aktuella fallet. Forstainstansritten har pa
detta sitt givit en tillrdcklig motivering for sina slutsatser.

Klagandens syfte med att i den forsta och den andra delen av den tredje grunden
hidvda att forstainstansrétten har gjort en felaktig analys av vilka faktorer som &r
relevanta vid beddmningen av huruvida de berérda varorna och varumirkena liknar
varandra dr for ovrigt att fi domstolen att gora en egen bedémning som triader i
forstainstansréttens stille.

Det foljer emellertid av artikel 225 EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens
stadga att ett Gverklagande dr begrénsat till rittsfragor. Forstainstansritten dr darfor
ensam behorig att faststilla de relevanta faktiska omstindigheterna och att bedoma
bevisningen. Bedémningen av de faktiska omstindigheterna och bevisningen é&r
dérfor inte — utom i det fall d& uppgifter som understéllts forstainstansrétten har
missuppfattats — en réttsfraga som i sig dr understélld domstolens kontroll i ett mal
om overklagande (se domstolens dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P,
DKV mot harmoniseringsbyrdn, REG 2002, s. [-7561, punkt 22, och av
den 15 september 2005 i mal C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrdn, REG
2005, s. [-7975, punkt 43).

Eftersom klaganden inte har gjort géllande att de uppgifter avseende de faktiska
omstidndigheterna och bevisningen som understillts forstainstansrétten har miss-
uppfattats, kan dverklagandet inte provas i sak i den del det avser den férsta och en
del av den andra delen av den tredje grunden.
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Den tredje grunden skall séledes underkdnnas i sin helhet.

Den forsta grunden

Parternas argument

Klaganden har hivdat att forstainstansritten har &sidosatt artikel 81 i sina
rittegéngsregler i den del som den éverklagade domen saknar motivering till varfor
forstahandsyrkandet inte bif6lls.

Forstainstansritten hade inte ritt att begrinsa tvisteféoremalet till att avse huruvida
det forelag likheter mellan varugruppen ”damskor”, vilken omfattas av de dldre
varumirkena, och varugruppen "damvéskor”, som omfattas av varumérkesansokan i
fraga. Klaganden har, dven om dennes argument avseende talan vid forstainstans-
ritten nistan uteslutande rérde likheten mellan nimnda varor, pa flera stéllen i
ansokan till forstainstansrétten gjort géllande att samtliga varor som omfattas av
varumirket i varumérkesansokan och samtliga klagandens varor liknar varandra.
Forstainstansritten hade inte ritt att forklara att de argument som hade aberopats
under den muntliga forhandlingen inte kunde beaktas for sakprovningen enligt
artikel 48.2 i forstainstansrittens rittegingsregler, eftersom det dr fraga om nya
grunder som tagits upp under forfarandet. Det dr némligen inte fridga om nya
grunder utan ytterligare argument till stod for de yrkanden som redan framforts i
ndmnda ansokan.

Enligt Sissi Rossi och harmoniseringsbyran gjorde forstainstansritten helt rétt nér
den begrénsade sin analys till varugrupperna “damskor” och ”"damviskor”, eftersom
den inte har rétt att pd eget initiativ och for en parts rékning ta upp en frga som ror
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tvisten men som ingen part sjilv har tagit upp. Aven om klaganden verkligen vid
forhandlingen hévdade att det foreligger likheter mellan andra varor &n dem som
forstainstansréitten har beaktat i sin provning, skulle det dnda vara forsta géngen
under forfarandet som detta hivdades, varfor forstainstansritten hade ritt nir den
ansag att argumentet hade anforts for sent.

Domstolens beddmning

Den forsta grunden ror enligt rubriken till densamma bristande motivering i den
overklagade domen vad giller forstainstansrittens beslut att inte bifalla forsta-
handsyrkandet. Det framgar emellertid av 6verklagandet att klaganden i sjilva verket
ifrdgasitter huruvida denna del av avgoérandet dr vilgrundat. Klaganden hédvdar
ndmligen att forstainstansritten ansdg att nimnda yrkande inte kunde upptas till
sakprévning pa grund av att klaganden inte hade anfort argument till stéd darfér i
sjdlva ansokan.

Domstolen skall darfor prova huruvida forstainstansréitten hirigenom har gjort sig
skyldig till felaktig réttsstillimpning.

Det framgar av artikel 44.1 c i forstainstansrittens réittegdngsregler att ansékan skall
innehalla uppgifter om foremélet for talan samt en kortfattad framstéllning av
grunderna for denna.

Domstolen har redan uttalat sig vad ror omfattningen av motsvarande krav i artikel
38.1 c i dess egna rittegdngsregler. Domstolen ansdg da att uppgifterna skall vara
tillrdckligt klara och precisa for att svaranden skall kunna férbereda sitt férsvar, och
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domstolen skall kunna utéva sin kontroll. Av detta foljer att de vdsentligaste faktiska
och rittsliga omstindigheter som talan grundar sig pa, pa ett konsekvent och
begripligt sitt, skall framgd av innehallet i sjdlva ansékan (dom av den 9 januari 2003
i mél C-178/00, Italien mot kommissionen, REG 2003, s. I-303, punkt 6, och av den
15 september 2005 i mal C-199/03, Irland mot kommissionen, REG 2005, s. 1-8027,
punkt 50).

Samma slutsats gor sig gillande vad avser en talan vid forstainstansrétten, eftersom
artikel 38.1 ¢ i domstolens rittegéngsregler och artikel 44.1 c i forstainstansréttens
rittegdngsregler har samma lydelse och bada dessa upprepar ett krav fran artikel 21 i
domstolens stadga, vilken utan atskillnad &r tillimplig pa bade talan vid domstolen
och talan vid f6rstainstansritten.

Forstainstansrétten dr séledes skyldig att avvisa ett yrkande om de vésentligaste
faktiska och rittsliga omstindigheter som yrkandet grundar sig pd inte péd ett
konsekvent och begripligt sétt framgdr av innehallet i sjdlva ansokan. Av detta foljer
att franvaron av sddana uppgifter i ansokan, tvirtemot vad klaganden hivdar, inte far
avhjilpas genom att sddana uppgifter framfors vid férhandlingen.

I forevarande fall har forstainstansritten i punkterna 4648 i den 6verklagade
domen ogillat forstahandsyrkandet pa grund av att argumenten i ndimnda ansékan
endast avsdg varugrupperna "damviskor” och “damskor” och att ansdkan sdledes
inte inneholl nagra argument genom vilka 6verklagandendmndens slutsats att
varorna “ldder och ldderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ej
ingdende i andra klasser; djurhudar och pélsskinn, koffertar och resviskor” och
"damskor” inte liknar varandra ifragasattes.

Klaganden har dock vid domstolen inte framfort ndgot seridst argument som syftar
till att visa att ansokan till forstainstansritten, tvirtemot vad forstainstansritten
ansag, inte innehéller de faktiska och réttsliga omsténdigheter som yrkandet grundar
sig pa.
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Eftersom detta yrkande inte kunde upptas till sakprovning, verkar det som om
klaganden i sjilva verket dberopade en ny grund vid forhandlingen vid forstainstans-
rétten till stod for sina yrkanden i ansékan genom att &beropa faktiska och rittsliga
omstindigheter som ror samma sak. Enligt artikel 48.2 i forstainstansréttens
rittegangsregler far emellertid nya grunder inte dberopas under réttegangen, savida
de inte foranleds av rittsliga eller faktiska omsténdigheter som framkommit forst
under forfarandet. Klaganden har inte hévdat att s hir var fallet, varfér domstolen
konstaterar att forstainstansritten gjorde helt rdtt ndr den ansdg att nimnda
uppgifter hade framférts for sent.

Eftersom forstainstansritten inte har gjort sig skyldig till felaktig rattstillimpning,
kan dverklagandet inte bifallas med st6d av den f6rsta grunden.

Den andra grunden

Parternas argument

Klaganden anser i forsta hand att forstainstansritten har &sidosatt artikel 44.1 e i
sina rittegangsregler, vilken ror tilliten bevisning, genom att inte beakta klagandens
bevisning.

Klaganden hivdar att forstainstansritten, som i detta avseende har grundat sig pa sin
egen rittspraxis, emellertid har hinvisat till fall som skiljer sig frdn det férevarande.
De domar som férstainstansritten har hdnvisat till rér ndmligen mél dér sokandenas
argument forst har avfirdats av harmoniseringsbyrdn — och sékandena dérvid hade
kunnat invinda dédremot vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenimnd — medan
forevarande fall handlar om att en invindningsenhet har gatt pa klagandens linje och
att harmoniseringsbyrans ¢verklagandenimnd dérefter har framfort egna argument
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for forsta gangen i det omtvistade beslutet, varfor klaganden inte haft mojlighet att
ifrdgasitta harmoniseringsbyrans slutsatser vid négot tillfille under drendets gang.

Klaganden har i andra hand hédvdat att artikel 73 i férordning nr 40/94 har
dsidosatts, eftersom klaganden under forfarandet vid harmoniseringsbyréns 6ver-
klagandendmnd inte beretts tillfille att yttra sig i fragan huruvida de berérda varorna
liknar varandra.

Klaganden menar att tvirtemot forstainstansrittens beddmning kan ett pastaende
att denna artikel 73 har &sidosatts inte anses som en ny grund som framférts for
forsta gangen vid forhandlingen, utan att det var frdga om en utveckling av en grund
till stod for vilken viss bevisning hade framlagts i ansékan till forstainstansrétten.

Enligt denna bestimmelse hade klaganden nidmligen i vilket fall som helst mojlighet
att ifrigasitta argument som harmoniseringsbyran framforde hér for forsta gdngen.
Eftersom detta inte var méjligt under forvaltningsforfarandet, hade forstainstans-
ritten, nidr den hade att ta stillning till en talan mot harmoniseringsbyrins
¢verklagandendmnds beslut, tva alternativ, antingen att tillita att bevisning
framfordes vid forstainstansritten eller att ogiltigforklara det omtvistade beslutet
och éterforvisa drendet till 6verklagandendmnden, s& att klaganden gavs mojlighet
att ifrdgasitta argument som hade framforts for forsta gdngen i nimnda beslut.

Sissi Rossi och harmoniseringsbyran anser att forstainstansrétten gjorde ritt nir den
forklarade att den omtvistade bevisningen inte kunde upptas till sakprévning av de
skdl som anges i den dverklagade domen.
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Vad avser andrahandsgrunden har Sissi Rossi anfort tvivel huruvida denna kan
upptas till sakprévning, eftersom klaganden hivdar att det dr 6verklagandenémnden
och inte forstainstansritten som har asidosatt artikel 73 i forordning nr 40/94.

I vilket fall som helst har forstainstansrétten ritt i att grunden om ésidosittande av
denna bestimmelse inte kunde upptas till sakprévning. Klaganden har f6r dvrigt haft
tillrdckligt med mojligheter att géra gillande sin stindpunkt i forfarandet vid
harmoniseringsbyran.

Domstolens beddmning

— Delgrunden roérande asidosdttande av artikel 44.1 e i forstainstansréttens
rittegéngsregler

For det forsta framgar det av artikel 63 i forordning nr 40/94 att ett beslut fattat av
harmoniseringsbyrans éverklagandendmnder endast kan ogiltigforklaras eller dndras
om det dr fraga om bristande behorighet, dsidosédttande av vdsentliga formfore-
skrifter, av EG-fordraget eller av férordning nr 40/94 eller deras tillimpningsfore-
skrifter, eller om det dr friga om maktmissbruk. Gemenskapsdomstolarna skall
siledes endast prova huruvida beslutet &r lagenligt, och de skall inte ompréva
harmoniseringsbyrans olika organs bedémning av de faktiska omstindigheterna.

For det andra framgar det av artikel 74.1 i samma forordning att i drenden om
relativa registreringshinder, sasom hér dr fallet, skall harmoniseringsbyrans prévning
vara begrinsad till vad parterna har dberopat och yrkat.
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Eftersom harmoniseringsbyran inte kan beakta omstindigheter som parterna inte
har anfort, kan dess besluts lagenlighet inte ifrdgasittas med stéd av sadana
omstindigheter. Forstainstansritten kan p& samma sitt inte beakta bevisning som
ror sddana omstindigheter.

Omstédndigheten att dverklagandendmnden har grundat sig pa samma bevisning
som den som har framforts vid harmoniseringsbyran men dragit andra slutsatser av
densamma dn vad invdndningsenheten har gjort saknar, tvirtemot vad klaganden
hdvdar, hirvid betydelse, eftersom &verklagandenimndens bedémning av bevis-
ningen i vilket fall som helst kan &verpréovas vid forstainstansritten.

Sokanden borde dessutom, sdsom forstainstansritten korrekt har konstaterat, om
denne ansdg att 6verklagandenimnden hade &sidosatt artikel 73 andra meningen i
forordning nr 40/94 och p4 sa sitt frantagit denne mojligheten att inge viss relevant
bevisning i tid, inom ramen fér det administrativa forfarandet, ha &beropat den
grunden till stdd for sin talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet. Att
overklagandendmnden eventuellt har asidosatt sdkandens rétt att bli hord kan
ddremot inte leda till att forstainstansritten gor en beddmning av omstindigheter
och bevis som inte tidigare har lagts fram vid harmoniseringsbyrans instanser.

— Delgrunden avseende felaktig rittstillimpning fran forstainstansréttens sida vad
giller pastaendet att dverklagandendmnden har dsidosatt artikel 73 i forordning
nr 40/94

Forstainstansritten anmérker inledningsvis att denna delgrund, tvirtemot vad Sissi
Rossi har hévdat, kan upptas till sakprovning, eftersom klaganden hévdar att
forstainstansrétten har gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom att inte
konstatera att 6verklagandendmnden har &sidosatt artikel 73 i férordning nr 40/94.
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Vad giller fragan huruvida detta pastdende stimmer, skall det erinras om att det i
artikel 48.2 forsta stycket i forstainstansrittens rittegngsregler foreskrivs att nya
grunder inte fir dberopas under rittegéngen, savida de inte foranleds av rittsliga
eller faktiska omstindigheter som har framkommit férst under forfarandet.

Klaganden ifragasitter emellertid inte det faktum att denne i sin ansokan till
forstainstansrétten inte har hévdat att 6verklagandendmnden &sidosatt artikel 73
andra meningen i forordning nr 40/94, utan framfort denna invéndning for forsta
gangen vid forhandlingen. Klaganden ifrdgasdtter inte heller att de uppgifter som
denne har anfort till stéd for denna invindning redan fanns tillgingliga och var
kinda for denne nir denne ingav sin ansdkan till forstainstansréttens kansli.

Domstolen anser dérfor att forstainstansritten inte har gjort sig skyldig till felaktig
rittstillimpning genom att inte konstatera att artikel 73 andra meningen i
forordning nr 40/94 hade é&sidosatts.

Overklagandet kan saledes inte bifallas med stéd av den andra grunden.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegangsreglerna, som ér tillimplig p4 mal om Gverklagande
enligt artikel 118, skall tappande part forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn och Sissi Rossi har yrkat att klaganden
skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat
maélet, skall denne forpliktas att ersitta réittegdngskostnaderna.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) f6ljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Sergio Rossi SpA skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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