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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

JULIANE KOKOTT
foredraget den 16 mars 2006" !

I — Inledning

1. Tvisten rér huruvida omstindigheten att
varumirket MISS ROSSI har registrerats i
Italien och Frankrike utgér hinder for att
varumdrket SISSI ROSSI registreras som
gemenskapsvarumirke. Réttsfragan i malet
ar emellertid snarare av processrittslig natur.
Den ror att en ny omstindighet har fram-
stallts for sent och huruvida det ar tillatet att
anféra bevisning vid forstainstansrétten som
inte har anférts vid Gverklagandenamnden
hos Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsby-
ran). Klaganden vénder sig vidare mot att
forstainstansritten inte har ansett vare sig att
varorna damskor och handviskor liknar
varandra tillrickligt eller att de bida varu-
mirkena dr tillrdckligt lika for att utgéra
hinder for registrering av varumarket SISSI
ROSSI.

1 — Originalsprik: tyska.
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II — Tillimpliga bestimmelser

2. 1 artikel 8.1 b i radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken > féreskrivs foljande:

"Om innehavaren av ett dldre varu-
mirke inviander skall det varumirke
som ansokan géller inte kunna registre-
ras

a)

b) om det — p& grund av att det ér
identiskt med eller liknar det dldre
varumirket och de varor eller tjins-
ter som omfattas av varuméirkena ar

2 — EGT L 11, 1994. s. 1; svensk specialutgava, omréade 17, volym
2,8 3.
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identiska eller &r av liknande slag —
foreligger en risk att allménheten
forvixlar dem inom det omrade déir
det dldre varumirket dr skyddat,
inbegripet risken for att varumérket
associeras med det édldre varumér-
ket.”

3. I artikel 63.3 i férordning nr 40/94 fore-
skrivs foljande rérande domstolens behérig-
het vad giller varumérkesmal:

"Domstolen skall vara behorig att undanréja
eller dndra ett §verklagat beslut.”

4. Hanvisningen till domstolen skall enligt
trettonde skélet forstas pa s sitt att det avser
forstainstansritten.

5. Enligt artikel 73 i férordning nr 40/94
skall harmoniseringsbyrans beslut innehalla
beslutets grunder. Beslut far endast grunda
sig pa omstindigheter som parterna har haft
tillfille att yttra sig over.

6. 1 artikel 74 i forordning nr 40/94 fore-
skrivs foljande om harmoniseringsbyrans
prévning av sakférhallandena:

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

2.  Byran behover inte beakta omstindig-
heter eller bevis som part inte aberopat
eller ingivit i rétt tid.”

II1 — Bakgrund till tvisten

7. Forstainstansratten har beskrivit bakgrun-
den till tvisten enligt f6ljande:

”1 Den 1 juni 1998 ingav intervenien-
ten [Sissi Rossi Srl] en ansékan om
gemenskapsvarumirke till Byran for
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harmonisering inom den inre mark-
naden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoni-
seringsbyran) i enlighet med radets
forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemen-
skapsvarumirken ... .

Det varumirke som registrerings-
ans6kan avsdg 4r ordmérket

SISSI ROSSIL

De varor som registreringsansékan
avser ingar i klass 18 i Nicedverens-
kommelsen om internationell klas-
sificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den
15 juni 1957, med andringar och
tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning: ‘lider och laderimita-
tioner, samt varor framstillda av
dessa material och ej ingdende i
andra klasser; djurhudar och péls-
skinn, koffertar och resviskor; para-
plyer, parasoller och promenad-
képpar; piskor, seldon och sadelma-
kerivaror’.

Den 22 februari 1999 offentliggjor-
des ans6kan om varumirkesregist-
rering i Bulletinen fér gemen-
skapsvarumirken nr 12/1999.

Den 21 maj 1999 framstillde fore-
taget Calzaturificio Rossi SpA med
stod av artikel 42.1 i férordning
nr 40/94 en invindning mot regi-

streringen av det aktuella varumér-
ket fér produkterna ’lider och
laderimitationer, samt varor fram-
stillda av dessa material och ej
ingdende i andra klasser; djurhudar
och pilsskinn, koffertar och resvis-
kor'.

De varumirken som aberopades till
stod for invindningen dr ordmarket
MISS ROSSI, som registrerades i
Italien den 11 november 1991
(nr 553 016) och det internationella
varumirket MISS ROSSI som regi-
strerades samma dag med giltighet i
Frankrike (nr 577 643). De varor
som omfattades av dessa dldre
varumirken dr ‘fotbeklddnader’
som ingar i klass 25 i Nicedverens-
kommelsen.

Pa begiran av intervenienten ingav
bolaget Calzaturificio Rossi SpA
bevis pa att de dldre mirkena hade
varit féremal for verkligt bruk under
de fem ér som foregick offentliggs-
randet av ansokan om registrering
av det omtvistade varumérket.

Sokanden overtog hirefter genom
absorption bolaget Calzaturificio
Rossi SpA, vilket fastslogs i handling
som registrerades av notarius pub-
licus den 22 november 2000, varvid
firman dndrades till Sergio Rossi
SpA, och blev dirmed innehavare av
de ildre varumirkena.
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Genom beslut av den 30 april 2002
avslog invindningsenheten ansékan om
registrering for samtliga de varor som
omfattades av invéndningen. Invind-
ningsenheten ansadg i huvudsak att
s6kandens pastiende att de dldre varu-
mirkena hade varit féremal for verkligt
bruk endast var styrkt i friga om
"damskor’ och att dels dessa varor, dels
varorna ’‘lider och ldderimitationer,
samt varor framstillda av dessa material
och ej ingiende i andra klasser; djur-
hudar och pilsskinn, koffertar och
resviskor’, som omfattades av registre-
ringsansdkan, liknar varandra. Dess-
utom fastslog invindningsenheten att
franska konsumenter skulle uppfatta en
likhet mellan de béda kidnnetecknen.

Den 28 juni 2002 &verklagade interve-
nienten invindningsenhetens beslut
inom harmoniseringsbyran.

Genom beslut av den 28 februari 2003
upphidvde harmoniseringsbyrans férsta
overklagandendmnd invindningsenhe-
tens beslut (nedan kallat det omtvistade
beslutet) och ogillade invindningen. I
sak ansag oOverklagandenimnden att
kdnnetecknen i friga uppvisade en svag
likhet. Vidare fastslog 6verklagande-
ndmnden, efter att ha gjort en analys
av distributionskanalerna och av de
aktuella varornas funktion och art, att
skillnaderna mellan varorna var mycket

stérre dn de blygsamma likheterna
mellan dem. Bland annat undersokte
och tillbakavisade 6verklagandendmn-
den péastiendet att varorna 'damskor’
och ’damviskor’ skulle likna varandra pa
den grunden att de kompletterar var-
andra. Foljaktligen forelag det enligt
6verklagandendmnden inte nagon risk
for forvixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.”

IV — Forstainstansrittens dom och par-
ternas yrkanden

8. Sergio Rossi SpA yrkade vid forstainstans-
ritten att beslutet skulle ogiltigforklaras.
Efter skriftligt forfarande och férhandling
ogillade forstainstansritten talan i mal
T-169/03 genom dom av den 1 mars 2005.

9. Sergio Rossi SpA har 6verklagat domen
och yrkat att domstolen skall

1. upphéva den 6verklagade domen i dess
helhet, eftersom artiklarna 8 och 73 i
radets férordning nr 40/94 samt artik-
larna 44.1 e och 81 i férstainstansrittens
rattegangsregler har ésidosatts,
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i andra hand upphéva den 6verklagade
domen endast i den del som avser
registreringen av varumirket SISSI
ROSSI for varorna "ldder och laderimi-
tationer”,

i tredje hand, erkdnna ritten att ligga
fram bevis, upphiva den 6verklagade
domen i dess helhet och aterforvisa
drendet till forstainstansritten for att
denna skall préva den bevisning som
avvisats eller, alternativt, i enlighet med
ritten att fa yttra sig enligt artikel 73 i
ridets forordning nr 40/94, aterforvisa
drendet till 6verklagandenimnden vid
harmoniseringsbyran for att den skall
faststilla ett datum for att ge klaganden
tillfille att yttra sig,

i enlighet med artikel 69.2 i domstolens
rittegingsregler av den 2 maj 1991
forplikta motparten att ersitta
rittegangskostnaderna.

10. Harmoniseringsbyran har a sin sida yrkat
att domstolens skall

ogilla 6verklagandet i den del klaganden
har yrkat att den 6verklagade domen
skall upphévas helt eller delvis,
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— forplikta klaganden att ersitta
rattegangskostnaderna.

11. Sissi Rossi Srl har slutligen yrkat att
domstolen skall

1. helt ogilla 6verklagandet och klagan-
dens samtliga yrkanden samt faststilla
férstainstansrittens dom av den 1 mars
2005 i mal T-169/03, och

2. bifalla varumirkessékandens/svaran-
dens yrkanden vid férstainstansritten,

3. forplikta klaganden att ersitta
riattegangskostnaderna i béda instan-
serna enligt artike]l 69 i domstolens
rattegangsregler.

V — Bed6mning

12. Sergio Rossi SpA har anfért fyra grunder
till stod for overklagandet: bristande moti-
vering vad galler huvudyrkandet (se nedan
under punkt A), vigran att tillita nya bevis
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(se nedan under punkt B) och asidosiittande
av artike] 8 i forordning nr 40/94, vad giller
frigan huruvida varorna och varumirkena
liknar varandra (se nedan under punkt C,
vad giller bada delfragorna).

A — Motiveringen i domen vad giller dvriga
varor

13. Sergio Rossi SpA:s huvudyrkande i
férstainstansritten var uttryckligen att denna
skulle upphidva overklagandenimndens
beslut vad giller varugruppen ”“lider och
liderimitationer, samt varor framstillda av
dessa material och ej ingdende i andra
Klasser; djurhudar och pélsskinn, koffertar
och resviskor”. Forstainstansriatten
inskrinkte dock i punkterna 45-48 i domen
tvisteforemalet till att avse "damvéskor” och
“damskor”, eftersom inget hade anférts vad
giller andra varor. Férstainstansritten avvi-
sade de argument som hade framforts under
den muntliga férhandlingen pa grund av att
de framforts for sent.

14. Sergio Rossi SpA havdar a sin sida att det
pa flera stillen i ansékan till forstainstans-
ritten talas om likheter mellan alla varor
inom varugruppen. Féljaktligen hade
forstainstansrdtten inte rétt att inskrinka
sin provning till att avse damviskor och
damskor och har dérigenom asidosatt moti-
veringsskyldigheten enligt artikel 81 i
forstainstansrittens rittegangsregler. For-

stainstansritten gjorde vidare fel nir den
avfirdade de pastienden som framférdes vid
férhandlingen som for sent anférda, efter-
som det inte dr friga om en ny grund utan
om vytterligare argument till stod for en
befintlig grund.

15. Forstainstansritten har inte asidosatt sin
skyldighet att ange skl for sina avgéranden
enligt artikel 36 jamford med artikel 53.1 i
domstolens stadga. Férstainstansritten har
Klart och tydligt angett varfor den endast har
tagit stillning till likheten mellan damskor
och handviskor: namligen dérfor att Sergio
Rossi SpA endast har anfért argument som
far upptas till sakprévning vad giller dessa
varor. Vad giller 6vriga varor har inget
anforts i ans6kan, och uttalandena vid
férhandlingen kom fér sent.

16. Frigan huruvida tvisteféremalet har
inskrankts och huruvida det var ritt att
avfirda uttalandena ingar inte i motiver-
ingen. Trots rubriken till denna grund for
6verklagandet vinder sig Sergio Rossi SpA
inte bara mot motiveringen utan dven mot
hur forstainstansritten har tillimpat sina
rattegangsregler pa dessa tva punkter.

17. Forstainstansriattens avgransning av
tvisteforemalet ar korrekt enligt artikel 44.1
¢ i forstainstansrittens rittegngsregler.
Enligt denna bestimmelse maste anstkan
innehalla uppgifter om foremalet for talan
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samt en kortfattad framstillning av grun-
derna for denna. Dessa uppgifter skall vara
tillrickligt klara och precisa for att svaranden
skall kunna forbereda sitt forsvar och dom-
stolen skall kunna utéva sin kontroll. Av
detta foljer att de visentligaste faktiska och
rittsliga omstidndigheterna som talan grun-
das pd, pa ett konsekvent och begripligt sitt,
skall framga av innehéllet i sjilva ansékan.

18. I forevarande fall angav Sergio Rossi SpA
i ansékan bara faktiska och rattsliga omstéin-
digheter som ror likheten mellan damskor
och handviskor. Dessa argument ér inte
omedelbart Gverférbara till andra varor.
Foéljaktligen kunde talan inte upptas till
sakprévning vad giller likheten mellan
damskor och andra varor 4n handviskor.

19. Det som anférdes vid den muntliga
férhandlingen utgjorde enligt Sergio Rossi
SpA:s mening inte en nirmare utveckling av
sbkandens yrkanden och grunder samt
argument, vilket ar tillitet enligt artikel 47.1
i forstainstansrattens rittegingsregler. Det
ror sig snarare om en ny grund som utvidgar
tvisteféremalet.

3 — Dom av den 9 januari 2003 i mal C-178/00, Italien mot
kommissionen (REG 2003, s. I-303), punkt 6, rérande artikel
38.1 c i domstolens rittegéngsregler, vilken har samma lydelse.
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20. Enligt artikel 48.2 i forstainstansrittens
rattegangsregler fir nya grunder inte abero-
pas under rittegangen, savida de inte foran-
leds av rittsliga eller faktiska omstdndigheter
som har framkommit férst under férfaran-
det. Négra sadana rittsliga eller faktiska
omstindigheter har hir inte framkommit.
Férstainstansritten gjorde saledes ratt nér
den avvisade dessa argument pé grund av att
de hade anforts for sent.

21. Overklagandet kan siledes inte bifallas
med stéd av denna grund.

B — Vigran att tilldta nya bevis

1. Prévningen har begrinsats till att avse den
bevisning som har anférts vid harmoniser-
ingsbyran

22, Forstainstansritten beslutade i punk-
terna 24 och 25 att inte préva den bevisning
som Sergio Rossi SpA hade anfort forst vid
densamma. Den talan som har vickts vid
forstainstansritten enligt artikel 63 i férord-
ning nr 40/94 avser prévning av huruvida
harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnds
beslut ar korrekta. En omstindighet som
anférs vid forstainstansritten, utan att forst
ha anforts i férfarandet vid harmoniserings-
byran, kan endast paverka byrans beslut om
denna var skyldig att beakta den pa eget
initiativ. Harmoniseringsbyrans prévning
skall enligt artikel 74.1 andra ledet i drenden
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om relativa registreringshinder vara begrin-
sad till vad parterna har dberopat och yrkat.
Byrdn dr inte skyldig att pad eget initiativ
beakta omstindigheter som parterna inte har
anfért. Sddana omstindigheter kan séledes
inte paverka lagenligheten av ett beslut som
fattats av 6verklagandenimnden. *

23. Sergio Rossi SpA vinder sig mot att
denna bevisning inte har tillitits, eftersom
det enligt artikel 44.1 e i férstainstansrittens
rittegangsregler ir tillitet att anfora bevis-
ning.

24. De domar som forstainstansritten har
hénvisat till saknar relevans for detta mal. I
de domarna har bade invéndningsenheten
och overklagandenamnden avslagit klagan-
dens yrkanden. Klaganden i de mélen har
haft tillrdcklig mojlighet att utveckla och
bevisa sin stindpunkt vid harmoniserings-
byran.

25. Inviandningsenheten bifoll Sergio Rossi
SpA:s yrkande och férst 6verklagandenamn-
den ogillade det. I detta beslut framforde

4 — Forstainstansritten har hdnvisat till sin dom av den 12
december 2002 i mal T-247/01 (eCopy mot harmonisering-
sbyran [ECOPY] (REG 2002, s. 1I-5301), punkt 46, av den
6 mars 2003 i mal T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoni-
seringsbyran [Kylargrill] (REG 2003, s. II-701), punkt 18, och
av den 13 juli 2004 i mal T-115/03, Samar mot harmoniser-
ingsbyran — Grotto [GAS STATION] (REG 2004, s. I1-2939),
punkt 13.

harmoniseringsbyran sina argument forst i
forvaltningsforfarandet. Sergio Rossi SpA
hade dirfor ingen mdjlighet att forsvara sig
mot detta argument i forvaltningsforfaran-
det. Foljaktligen kunde forstainstansritten
inte forvigra Sergio Rossi SpA att anféra ny
bevisning gentemot ¢verklagandenamndens
beslut i forfarandet vid forstainstansritten.

26. Harmoniseringsbyran och Sissi Rossi Srl
har yrkat att forstainstansrattens dom skall
faststallas. Den senare har betonat att
forstainstansritten enligt artikel 134.4 i sina
rattegangsregler inte kan dndra tvistefore-
milet fran ¢verklagandendmnden.

27. Jag anser att foérstainstansrittens dom ar
korrekt pa denna punkt.

28. Forstainstansriatten har grundat sitt
beslut att inte tillata bevisning som inte har
anférts vid 6verklagandendmnden pa att en
gemenskapsrittsakts lagenlighet i princip
skall bedomas i forhallande till de faktiska
och rittsliga omstindigheter som radde den
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dag da rittsakten antogs.® Denna premiss
motsvarar vad som giller enligt domstolens
rittspraxis rérande direkt talan.® Forstain-
stansritten har dock inte med tvingande
nodvindighet uteslutit att ny bevisning
anfors vad giller de faktiska omstindighe-
terna vid tidpunkten f6r beslutet.

29. Problemet &r littare att forstd med
utgangspunkt fran réttspraxis om statligt
stod. Domstolen bedémer med anledning
av att den berérda medlemstaten har vickt
talan mot ett kommissionsbeslut huruvida
detta beslut dr lagenligt mot bakgrund av de
uppgifter som kommissionen hade tillgang
till nir den antog beslutet.” Anledningen till
detta 4r att medlemsstaten redan under
forvaltningsforfarandet kunde ange all rele-
vant information om stédet. Domstolen har
utvidgat denna rittspraxis till att dven avse
stddmottagare som vécker talan, da dven
dessa, trots att de har mindre inflytande 6ver
férvaltningsforfarandet dnda kan ldamna
sadan information till kommissionen i rétt

tid.

5 — Domen i malet ECOPY (ovan fotnot 4), punkt 46, med
hinvisningar till domstolens domar av den 6 oktober 1999 i
mal T-123/97, Salomon SA mot kommissionen (REG 1999,
s. 11-2925), punkt 48, och av den 14 maj 2002 i mal T-126/99,
Graphischer Maschinenbau mot kommissionen (REG 2002,
s. 11-2427), punkt 33.

6 — Dom av den 7 februari 1979 i de forenade malen 15/76 och
16/76, Frankrike mot kommissionen (REG 1979, s. 321; svensk
specialutgéva, volym 4, s. 287), punkt 7, rérande EUGF]:s
rakenskaper, och av den 17 juli 1997 i de férenade mélen
C-248/95 och C-249/95, SAM Schiffahrt och Stapf (REG 1997,
s. 1-4475), punkt 46, rorande provning av en forordnings
giltighet i ett méal om férhandsavgérande.

7 — Dom av den 10 juli 1986 i mal 234/84, Belgien mot
kommissionen (REG 1986, s. 2263; svensk specialutgiva,
volym 8, s. 691), punkt 16, av den 26 september 1996 i mal
C-241/94, Frankrike mot kommissionen (REG 1996, s. I-
4551), punkt 33, och av den 14 september 2004 i mal
C-276/02, Spanien mot kommissionen (REG 2004, s. [-8091),
punkt 31.

8 — Dom av den 24 september 2002 i de férenade mélen C-74/00 P
och C-75/00 P, Falck och Acciaierie di Bolzano mot
kommissionen (REG 2002, s. I-7869), punkt 168 och fsljande
punkter.
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30. Grinserna for att avvisa ny bevisning har
faststillts i ett personalmal. I detta mal har
domstolen faststillt att dven fragan huruvida
ett beslut om att anstilla en person ar
lagenligt skall bedomas med utgangspunkt
fran den information som tillsittningsmyn-
digheten forfogade Gver vid tidpunkten for
beslutet. Trots detta kan ytterligare bevisning
anféras i rittegingen om det é4r friga om
information som &r relevant for densamma. I
det fallet rérde det sig om bevis som
tillsattningsmyndigheten gav in pa grund av
att sokanden i malet, som inte hade erhallit
tjansten i fraga, hade hivdat att den som
anstélldes inte hade nédvindiga kvalifikatio-
ner.” Liget blir ett annat om den sékande
som har véckt talan vill anfora nya bevis for
sina egna kvalifikationer och har férsummat
att gora det i forvaltningsforfarandet.

31. Denna rittspraxis kan &verféras pa
beslut rérande invindningar gentemot regi-
streringen av ett gemenskapsvarumarke. I ett
sadant foérfarande har parterna i princip
tillrickliga mojligheter att ange all relevant
bevisning vid harmoniseringsbyran, Sasom
forstainstansriatten med réitta har betonat i
punkt 25 i den 6verklagade domen skall
harmoniseringsbyrans prévning, enligt arti-

9 — Dom av den 5 juni 2003 i mal C-121/01 B, O'Hannrachain mot
parlamentet (REG 2003, s. [-5539), punkt 28 och féljande
punkter.
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kel 74.1 sista ledet i forordning nr 40/94, i ett
forfarande som avser registreringshinder
vara begrinsad till vad parterna har aberopat
och yrkat.'® Byran ir, trots sin skyldighet
enligt artikel 74.1 forsta ledet i foérordning
nr 40/94 att agera pa eget initiativ, férhind-
rad att pa eget initiativ beakta bevisning som
har anforts for sent.

32. Dessutom #r harmoniseringsbyran enligt
artikel 74.2 i férordning nr 40/94 inte skyldig
att beakta omstindigheter och bevis som
parterna har anfért for sent.™ Bevis som
aldrig forelagts harmoniseringsbyran har i
vilket fall som helst inkommit fér sent.
Denna bevisning kan saledes inte vara
avgorande for huruvida harmoniserings-
byrans beslut &r vilgrundat.

33. Inte heller forstainstansrittens befogen-
het att enligt artikel 63 i férordning nr 40/94
dndra harmoniseringsbyrans beslut innebér
en skyldighet att anféra ny bevisning. En
dndring kan endast komma i friga om
harmoniseringsbyrans beslut atminstone del-

10 — Dessa argument kan emellertid inte stédja domarna i malen
ECOPY och Kylargrill (ovan fotnot 4), eftersom de rorde
absoluta registreringshinder enligt artikel 7 i férordning
nr 40/94.

11 — Enligt domstolens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyran
— Educational Service (ELS) (REG 2002, s. 11-4301), punkt.
27 och foljande punkter.

vis dr rittsstridigt. Fragan huruvida beslutet
ar lagenligt skall dock bedémas med
utgangspunkt fran de uppgifter som harmo-
niseringsbyran férfogade éver.

34. 1 den del Sergio Rossi SpA hanfor sig till
omstindigheten att dess invindning avslogs
forst vid 6verklagandendmnden medan
invindningsenheten hade bifallit densamma,
kan detta inte leda till en annan slutsats.
Enligt reglerna for forfarandet vid harmoni-
seringsbyran hade Sergio Rossi SpA ndmli-
gen éven i detta led i forfarandet tillrdckliga
mojligheter att anfora all relevant bevisning.
Frigan huruvida harmoniseringsbyran har
asidosatt dess rittigheter i forfarandet skall
inte prévas inom ramen for bevisprévningen,
utan som en egen grund.

35, Forstainstansritten gjorde darfor ritt nér
den végrade att prova huruvida Gverklagan-
dendmndens beslut var lagenligt med
utgéngspunkt i bevisning som ndmnden inte
haft tillging till. Overklagandet kan saledes
inte heller bifallas med stéd av denna grund.

2. Andrahandsgrunden — Rétten att yttra sig

36. Sergio Rossi SpA har i andra hand
hévdat att overklagandendmnden har asido-
satt artikel 73.2 i férordning nr 40/94, genom
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att inte lata bolaget yttra sig 6ver harmoni-
seringsbyrans nya argument innan den
avslog dess overklagande. Sergio Rossi SpA
har anfort denna grund forst vid férhand-
lingen vid férstainstansritten.

37. Férstainstansriitten avfiardade dessa upp-
gifter i punkterna 20-22 med hénvisning till
att det var fraga om en ny grund som anforts
foér sent enligt artikel 48.2 i dess réttegangs-
regler, eftersom de inte hade forekommit i
ansdkan. Sergio Rossi SpA hade redan vid
tidpunkten fér ansékan kidnnedom om att
¢verklagandenimnden inte hade &ndrat
instillning.

38. Sergio Rossi SpA har hirvid i éver-
klagandet invint att dessa uppgifter endast
utgjorde ett klarliggande av den grund som
den nya bevisningen rérde. Forstainstansrit-
ten borde antingen ha godtagit att denna
bevisning anfordes eller ogiltigforklara Gver-
klagandendmndens beslut pa grund av att
ritten att yttra sig hade éasidosatts.

39. Harmoniseringsbyrian dr enig med
forstainstansrdtten och menar i 6vrigt att
¢verklagandendmnden har tagit hiansyn till
Sergic Rossi SpA:s ritt att yttra sig. Over-
klagandenimnden sinde Sergio Rossi SpA
inlagan fran Sissi Rossi Srl, sa att bolaget
kunde ta stillning dértill. Sergio Rossi SpA
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har i sina anmérkningar utforligt beskrivit
likheten mellan de omtvistade varorna.
Harmoniseringsbyran har slutligen betonat
att 6verklagandendmnden inte var skyldig att
i forvag meddela Sergio Rossi SpA vilken
stindpunkt den hade kommit fram till, sa att
bolaget kunde inge ny bevisning.

40. Enligt Sissi Rossi Srl ankommer det inte
pa domstolen utan pa forstainstansritten att
avgdra om ¢verklagandendmnden har ésido-
satt rdtten att yttra sig.

41. Aven om Sergio Rossi SpA genom denna
grund har valt ritt vig att anféra ny bevis-
ning i forfarandet, kan talan inte bifallas med
stéd av denna grund.

42. Omstindigheten att harmoniseringsby-
ran inte har beaktat viss bevisning kan endast
ifragasittas vid forstainstansrétten i form av
en invindning om réittegingshinder eftersom
— som ovan angivits — det 4r harmoniser-
ingsbyran som ansvarar for handliggningen
av bevisningen i invindningsférfarandet. Om
bevisning inte har beaktats och detta beror
pa att den klagande parten inte har givits
tillfille att anféra bevisning, kan det vara
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fraga om ett asidosattande av ritten att yttra
.12
sig.

43. Enligt artikel 73.2 i férordning nr 40/94,
ddr ritten att yttra sig i forfaranden vid
harmoniseringsbyran har faststillts, far har-
moniseringsbyrans beslut endast grundas pa
omstindigheter som parterna har beretts
tillfille att yttra sig 6ver. Nya synpunkter
kan sirskilt réra beaktande av registrerings-
hinder som &nnu inte har diskuterats, '* men
dven overklagandendmndens forsta bedém-
ning av vissa omstindigheter.'* En invind-
ning om att ritten att yttra sig har asidosatts
ar saledes ett nirliggande sitt att anféra ny
bevisning i férfarandet.

44. Férstainstansritten har emellertid med
ritta avvisat denna invindning pa grund av
den anférts for sent. Den anférdes namligen
férst under férhandlingen, trots att den inte
— sasom foreskrivs i artikel 482 i
forstainstansrittens rattegangsregler —
grundas pa rittsliga eller faktiska omsténdig-
heter som har framkommit férst under
forfarandet. Sergio Rossi SpA visste redan
nir bolaget vickte talan hur 6verklagande-

12 — Om bevisning har anforts men inte beaktats kan det vara
fraga om en otillricklig provning fran harmoniseringsbyrans
sida.

13 — Se forstainstansrittens dom av den 16 februari 2000 i mal
T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran
(Formen pa en tval) (REG 2000, s. II-265), punkterna 39—
47, och av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool
Logistik mot harmoniseringsbyran (REG 2002, s. I1-683),
punkterna 17-26.

14 — Se forstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i mal
T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyran (Motiv
anbringat pa varornas yta) (REG 2002, s. II-3887), punkt 48
och foljande punkter.

nimnden hade betett sig. Bolaget kunde
ockséd redan nér ansokan ingavs den 19 maj
2003 ta del av domen i malet ECOPY av den
12 december 2002. "

45. Eftersom domstolen i ett mal om &ver-
klagande enligt artikel 1132 i dess ritte-
gangsregler inte kan #ndra tvisteféremaélet
vid forstainstansratten, kan inte heller en
grund som anforts for sent vid forstainstans-
ratten beaktas. Domstolen kan dirfor inte
prova huruvida harmoniseringsbyran lagen-
ligt har berett Sergio Rossi SpA tillfalle att
yttra sig. Denna grund for éverklagandet kan
inte upptas till sakprévning.

46, Overklagandet kan inte heller bifallas
med stéd av denna grund och den kan inte
heller upptas till sakprévning.

C — Artikel 8 i forordning nr 40/94

47. Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
skall ett varumairke inte registreras om det —

15 — Enligt domstolen fanns denna dom tillginglig pa italienska
den dag som den avkunnades och fanns ocksa tillganglig pa
Internet.
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pa grund av att det dr identiskt med eller
liknar det dldre varumirket och de varor
eller tjanster som omfattas av varumirkena
ar identiska eller 4r av liknande slag —
foreligger en risk att allmdnheten forvixlar
dem inom det omride dér det dldre varu-
mirket dr skyddat.

48. Sergio Rossi SpA har anfort tva andra
grunder foér Gverklagandet med hanvisning
till denna bestimmelse. Férstainstansritten
har asidosatt den genom att faststilla Gver-
klagandendmndens konstaterande av bris-
tande likhet mellan damskor och handviskor
och mellan varumirkena MISS ROSSI och
SISSI ROSSI.

49. Harvid skall det inledningsvis anmarkas
att enligt fast rittspraxis dr forstainstans-
ritten ensam behorig att bedéma de faktiska
omstindigheterna. Beddmningen av de fak-
tiska omstindigheterna utgér dirfér inte en
rittsfraga som domstolen kan prova i sig,
utom da den bevisning som har framlagts vid
forstainstansritten har missuppfattats. '® De
grunder for Gverklagandet som innebir att
ett ifragasittande av forstainstansrittens
bedémning av de faktiska omstandigheterna
kan saledes inte upptas till sakprévning.

16 — Dom av den 11 februari 1999 i mal C-390/95 P, Antillean
Rice Mills m.fl. mot kommissionen (REG 1999, s. [-769),
punkt 29, och av den 15 juni 2000 i mal C-237/98 P, Dorsch
Consult (REG 2000, s. 1-4549), punkt 35 och féljande
punkter.
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1. Varornas likhet

50. Forstainstansritten har sett berdrings-
punkter mellan damhandvéskor och dams-
kor men slutligen ansett att varorna inte
liknar varandra.

51. Sergio Rossi SpA har invint att
forstainstansritten inte i tillrdcklig man har
beaktat det starka band som kvinnor, vilka ér
den relevanta konsumentgruppen, ser mellan
damskor och damhandviskor. Nufértiden
kan man inte se till dessa varors primarfunk-
tion, utan man maste se till modets krav pa
harmonisk matchning mellan skor och
handviskor. Harmoniseringsbyran borde
dela denna uppfattning och anse att varorna
liknar varandra.

52. Sergio Rossi SpA har med denna invénd-
ning ndéjt sig med att ifrdgasétta
férstainstansrattens bedémning av omstin-
digheterna. Sissi Rossi Srl har med ritta
invént att denna invindning inte kan upptas
till sakprévning i ett gverklagande.

53. Denna grund fér &verklagandet kan
darfér inte upptas till sakprévning.
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2. Likheten mellan varumaiarkena

54. Forstainstansritten ansag att den vikti-
gaste aspekten av varumérkena i vart och ett
av fallen dr det forsta ordet, det vill sdga
MISS respektive SISSI. Den ansag alltsa att
omstindigheten att ordet ROSSI ingér i bada
ar mindre viktigt. Den fann darfor att det
bara var fraga om likhet av mellangraden.

55. Sergio Rossi SpA anser att denna
bedémning strider mot férstainstansrittens
dom i malet FUSCQO, dir det faststilldes att
varumirkena ANTONIO FUSCO och
ENZO FUSCO liknade varandra.'” Av dom-
stolens dom i malet NICHOLS framgér att
omstindigheten att efternamnet ROSSI ar
vanligt inte kan leda till att det anses sakna
sirskiljningsformaga till skillnad fran vad
férstainstansriatten har ansett om efternam-
net FUSCO. '® Sergio Rossi SpA har slutligen
betonat att i Frankrike har den behériga
myndigheten regelmassigt avslagit ansok-

17 — Forstainstansriattens dom av den 1 mars 2005 i mal T-185/03,
Fusco mot harmoniseringsbyran — Fusco International
(ENZO FUSCO) (REG 2005, s. I-715), punkt 67: "I fore-
varande mal anser forstainstansritten att den italienska
konsumenten, pa grund av att denne i allménhet anser att
efternamnet har stérre sarskiljningsférméga én férnamnet,
snarare kommer ihig bestdndsdelen Fusco &n férnamnen
Antonio eller Enzo”.

18 — Dom av den 16 september 2004 i mal C-404/02, Nichols
(REG 2004, s. 1-8499).

ningar om registrering av varumirken som
innehaller familjenamnet ROSSI pa grund av
att varumirket MISS ROSSI redan ér regi-
strerat.

56. Sergio Rossi SpA har dven med denna
invdndning bara ifragasatt forstainstans-
rittens bedémning av omstindigheterna.
Dirfoér kan inte heller denna grund for
6verklagandet upptas till sakprévning.

D — Forslag till avgorande

57. Overklagandet kan delvis inte upptas till
sakprévning och skall i 6vrigt ogillas.

VI — Rittegangskostnaderna

58. Enligt artikel 122 jamférd med artikel
118 och artikel 69.2 i domstolens rittegangs-
regler skall tappande part forpliktas att
ersitta rittegingskostnaderna. Sergio Rossi
SpA har tappat mélet och skall darfor ersitta
rittegangskostnaderna.
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VII — Férslag till avgorande
59. Jag foreslar att domstolen skall meddela féljande dom:

1. Overklagandet ogillas.

2. Sergio Rossi SpA skall ersitta rattegingskostnaderna.
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