DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY MOT HARMONISERINGSBYRAN — DEFENSE TECHNOLOGY
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 6 september 2006~

I mal T-6/05,

DEF-TEC Defense Technology GmbH, Frankfurt am Main (Tyskland), féretritt av
advokaten H. Daniel,

solkande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyrdns éverklagandenimnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

Defense Technology Corporation of America, Jacksonville, Florida (Férenta
staterna), foretriitt av advokaterna G. Wiirtenberger och R. Kunze,

* Rittegingssprik: engelska.
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angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
dverklagandendmnd den 8 november 2004 (4rende R 493/2002-2) om ett invind-
ningsférfarande mellan DEF-TEC Defense Technology GmbH och Defense
Technology Corporation of America,

meddelar
FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna N.J. Forwood och
S. Papasavvas,

justitiesekreterare: handliggaren K. Pocheé,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den 12 januari
2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till férstainstansrittens
kansli den 18 april 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till férstainstans-
rittens kansli den 2 juni 2005,

efter forhandlingen den 7 mars 2006,
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foljande

Dom

Tillampliga bestimmelser

Det anges i artikel 8.3 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, att efter invindning frén varumérkesinneha-
varen far ett varumirke inte registreras nir ett ombud eller en foretridare for
varumérkesinnehavaren anséker om registrering av detta i sitt eget namn utan
innehavarens medgivande om ombudet eller foretridaren inte kan visa fog for sitt
handlande.

Reglerna 17, 55, 61, 65, 79 och 96 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av
den 13 december 1995 om genomfoérande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1)
(nedan kallad verkstéllighetsférordningen) har féljande lydelse:

"Regel 17

Sprakanviindning vid invindningsforfaranden

1. Om invindningen inte inldimnas pa det sprik som anvints i ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke, om det spréiket dr ett av Byrans sprik,
eller det andra sprak som angavs nér ansokan inlimnades, skall den invindande
parten inlimna en dversittning av invindningen pd nigot av dessa sprak inom en
manad fran utgdngen av inviindningsperioden.
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2. Om de bevis som styrker invindningen enligt regel 16.1 och 16.2 inte inlimnas pa
det sprik som anvinds vid invindningsforfarandet, skall den invindande parten
inlimna en pa det spraket gjord oversittning av bevisen inom en madnad frdn
utgangen av invindningsperioden eller, dir s &r tillimpligt, inom den period som
faststélls av Byran i enlighet med regel 16.3.

Regel 55

Underskrift, namn, sigill

1. Alla beslut, underrittelser eller tillkdnnagivanden fran Byrén skall ange den
aktuella avdelningen eller roteln, savil som namnet eller namnen pé den eller de
ansvariga tjdnstemdnnen. De skall undertecknas av den eller de ansvariga
tjanstemédnnen eller, i stéllet for en underskrift, bira Byrans tryckta eller stimplade
sigill.

2. Byrans ordférande far besluta att andra identifikationsmedel far anvéindas for den
aktuella avdelningen eller roteln och namnet pa den eller de ansvariga tjénste-
ménnen, eller att en annan identifikation &n sigill fair anvindas d& beslut,
underrittelser eller tillkinnagivanden overfors med telefax eller négot annat
tekniskt kommunikationsmedel.
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Regel 61

Allménna bestdimmelser om delgivning

1. I forfaranden infor Byrdn skall alla meddelanden som skall limnas av Byran
antingen ha formen av originaldokumentet, en kopia dérav attesterad av Byrén eller
férsedd med Byrans sigill, eller en datorutskrift forsedd med sddant sigill. Kopior av
dokument som hérror fran parterna sjilva skall inte kréva sadan attestering,

2. Delgivning skall verkstillas

b)

d)

per post i enlighet med regel 62,

genom personligt 6verlimnande i enlighet med regel 63,

genom deponering i en postbox pd Byran i enlighet med regel 64,

per telefax och andra tekniska medel i enlighet med regel 65,

genom en offentlig kungorelse i enlighet med regel 66.
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Regel 65

Delgivning genom telefax eller med hjilp av andra tekniska medel

1. Meddelande per telefax skall ske genom 6verforing av antingen originalet eller en
kopia, enligt regel 61.1, av det dokument som skall delges. Byréns ordférande skall
faststiilla ndrmare bestimmelser om sadana verforingar.

2. Byréns ordforande skall faststilla nirmare bestimmelser om delgivning med hjilp
av ... andra tekniska kommunikationsmedel.

Regel 79

Skriftlig kommunikation eller kommunikation med andra medel

Ansokningar om registrering av ett gemenskapsvarumirke sévdl som andra
ansokningar enligt ... férordningen samt all annan kommunikation adresserad till
Byran skall inlimnas enligt foljande:

a) Genom inldmnande av ett undertecknat original av det aktuella dokumentet till
Byran, t.ex. per post, personlig leverans eller med nigot annat medel. Bilagor till
inlaimnade dokument behéver inte vara undertecknade.
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b) Genom &verforing av ett undertecknat original per telefax i enlighet med regel
80.

-

c) Genom telex eller telegram i enlighet med regel 81.

d) Genom o6verforing av innehéllet i meddelandet med elektroniska medel i
erilighet med regel 82.

Regel 96

Skriftliga forhandlingar

L. Utan att det paverkar artikel 115.4 och 115.7 i [férordning nr 40/94], och sdvida
inte annat anges i dessa regler, far alla parter anviinda vilket som helst av Byrins
sprak i skriftliga forhandlingar infér byran, Om det valda spraket inte dr detsamma
som spraket for forhandlingarna skall parten tillhandahélla en versittning till det
spraket inom en ménad frén datumet for inlimnandet av det ursprungliga
dokumentet. Nér den sokande av gemenskapsvarumirke dr den enda parten i
forhandlingarna infor Byran och det sprak som anvints i ansékan om gemenskaps-
varumérke inte r ett av Byrans sprak far dversittningen ocksa tillhandahallas pa det
andra sprak som angivits av sékanden i ansékan.
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2. Om inte annat foreskrivs i dessa regler fair dokument som skall anvéndas i
forhandlingarna infor Byran inlamnas pé valfritt officiellt sprak for den Europeiska
gemenskapen. Om det sprak som anvinds i ett dokument inte dr samma som
forhandlingsspraket far Byrdn kréva att en oversdttning tillhandahalls, inom en
period som Byran anger, till forhandlingsspréiket eller om forhandhngsparten s&
onskar till ndgot av byrans sprak.”

I artikel 1 i beslut nr EX-97-1, som meddelades av ordféranden i Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyrdn) den 1 april 1997, om faststéllande av den form som
harmoniseringsbyrans beslut, underrittelser och delgivningar skall ha foreskrivs att
da ett beslut, en underrittelse eller ett tillkdnnagivande 6verfors med telefax ér
angivandet av harmoniseringsbyrans avdelning eller rotel, savil som namnet eller
namnen pa den eller de ansvariga tjansteménnen, tillrickligt om avdelningens eller
rotelns bendmning forekommer i huvudet och om den eller de ansvariga
tjansteménnens fullstindiga namn anges i slutet av beslutet, underrittelsen eller
tillkdnnagivandet. Angivandet av namnet eller namnen kan atfoljas av den eller de
ansvariga tjansteménnens underskrifter i faksimil.

Bakgrund till tvisten

DEF-TEC Defense Technology GmbH ingav den 16 september 1997 en anstkan om
registrering av gemenskapsvarumérke till harmoniseringsbyran i enlighet med
forordning nr 40/94.
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Det sokta varumérket utgors av det nedan atergivna figurmirket FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR:

De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 5, 8 och 13 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med édndringar och tilligg, och
motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning;

— "Farmaceutiska, veterinira och hygieniska preparat; dietiska substanser
anpassade for medicinskt bruk, spadbarnsmat; plaster, férbandsmaterial;
tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; prepa-
rat for utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat for utrotning av
svamp och mogel, vixtbekdmpningsmedel”, som omfattas av klass 5.

— "Handmangvrerade verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka
vapen; rakhyvlar och -apparater”, som omfattas av klass 8.

— "Ammunition, projektiler, kastvapen, sprayanordningar for retmedel, andra
angrepps- eller férsvarsforemal”, som omfattas av klass 13.
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Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 93/1998 av den 7 december 1998.

I oktober ar 1996 overtog bolaget Defense Technology Corporation of America,
Jacksonville, tillgingarna i det enligt amerikansk ritt i Wyoming bildade bolaget
Defense Technology Corporation of America (nedan kallat bolaget i Wyoming).
Dirigenom férvirvade intervenienten varumirket FIRST DEFENSE.

Den 8 mars 1999 framstillde intervenienten en inviindning mot registreringen av
det sokta varumérket med stdd av artikel 42 i férordning nr 40/94.

Till stéd for sin invindning &beropade intervenienten bland annat artikel 8.3 i
forordning nr 40/94, varvid den ansag att sékanden var dess ombud i den mening
som avses i bestimmelsen och att sékanden, utan intervenientens medgivande, hade
ansokt om registrering av ett kinnetecken som var nistan identiskt med flera
varumérken som registrerats i Forenta staterna och som intervenienten var
innehavare av. Den i drendet framstillda invindningen grundade sig pa de
amerikanska varumirkena FIRST DEFENSE, vilka har registrerats enligt foljande:

— Registrering nr 1 763 666 av den 6 april 1993 av ordmirket FIRST DEFENSE for
ett "icke explosivt forsvarsforemal i form av en spray innehallande ett organiskt
retmedel i en aerosolférpackning”, som omfattas av klass 13.

— Registrering nr 1 885 967 av den 28 mars 1995 av ett figurmirke bestiende av
atergivningen av en flygande 6rn for varor som omfattas av klass 13.
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— Registrering nr 1 792 165 av den 7 september 1993 av figurmirket DEF-TEC

PRODUCTS, som framtréder inom en trianguldr figur for flera varor som
omfattas av klass 13.

1 Genom beslut av den 21 mars 2002 biféll invindningsenheten delvis invindningen i
den del den grundade sig pa artikel 8.3 i férordning nr 40/94. Invindningsenheten
avslog saledes ansékan om registrering av gemenskapsvarumrke fér "blanka vapen”,
som omfattas av klass 8, och "ammunition, projektiler, kastvapen, sprayanordningar
for retmedel, andra angrepps- eller forsvarsféremal”, som omfattas av klass 13.

12 Den 21 maj 2002 6verklagade sokanden inviindningsenhetens beslut till harmoni-
seringsbyrédn, i enlighet med artiklarna 57-59 i férordning nr 40/94.

13 Harmoniseringsbyrdns andra oGverklagandenimnd avslog &verklagandet genom
beslut av den 8 november 2004 (nedan kallat det ifrégasatta beslutet) och forpliktade
sokanden att ersétta kostnaderna for férfarandet,

Parternas yrkanden

4 Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet, och
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— forklara att talan om ogiltigforklaring inte kan bifallas pa den forsta grunden,

— forklara att talan inte kan bifallas pa den andra grunden, om den anser att det dr
lampligt att faststilla det ifrdgasatta beslutets utging genom att grunda den pa
en annan motivering, och i sa fall forplikta sokanden att ersitta rittegangs-
kostnaderna,

— i andra hand bifalla talan endast pa den andra grunden, aterforvisa drendet till
overklagandendmnden och forplikta vardera parten att bdra sin réttegangs-
kostnad.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegangskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Till stod for sin talan har sékanden &beropat tvd grunder. Genom den férsta
grunden har s6kanden gjort géllande att invindningsenhetens beslut, som inte ir
vederbdrligen undertecknat, ér en nullitet. Genom den andra grunden har sékanden
hivdat att det ifragasatta beslutet strider mot artikel 8.3 i forordning nr 40/94.

Den forsta grunden: Huruvida invéindningsenhetens beslut ér en nullitet

Parternas argument

Sokanden anser att invindningsenhetens beslut, som endast har dverforts till den
per telefax, dr ogiltigt. Underskrifterna av de av inviindningsenhetens medlemmar
som fattade beslutet saknas namligen. Av regel 79 a och b i verkstillighetsférord-
ningen framgar att ett av sitten att skicka underrittelser till harmoniseringsbyrén #r
genom Overforing av ett undertecknat original per telefax. Den omstindigheten att
detta pastdende inte framstilldes vid dverklagandenimnden paverkar inte slutsatsen
att invindningsenhetens beslut dr en nullitet.

Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att denna grund inte kan tas upp till
sakprévning, i den man sokanden har begirt att forstainstansritten skall
ogiltigforklara invéindningsenhetens beslut. Harmoniseringsbyrén har dessutom
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understrukit att det ar forsta gdngen som sékanden &beropar denna grund, eftersom
bolaget inte har bestritt giltigheten av invindningsenhetens beslut vid éverklagande-
némnden. Om sokanden med grunden avser att gora gillande att det ifrigasatta
beslutet skall ogiltigforklaras, eftersom éverklagandenimnden ex officio borde ha
konstaterat det vésentliga formfel som péverkar lagenligheten av invindningsen-
hetens beslut, kan s6kanden inte vinna framging med detta argument. Harmoni-
seringsbyrdn har némligen erinrat om att reglerna 55, 61 och 65 i verk-
stéllighetsforordningen skall tillimpas i detta fall. Enligt regel 55.2 i verkstillig-
hetsférordningen far harmoniseringsbyréns ordférande tillita anvindning av olika
metoder for att kommunicera harmoniseringsbyréns beslut, utan att underskriften
av de medlemmar som har fattat beslutet nédvindigtvis krivs, Beslut nr EX-97-1 har
fattats bland annat i detta syfte. Ett beslut av harmoniseringsbyran som innehéller de
tryckta namnen pa de medlemmar av invdndningsenheten som har fattat beslutet
overensstimmer sdledes med alla de formkrav som skall jakttas vid dess antagande.

Intervenienten anser att denna grund inte kan tas upp till sakprévning.

Forstainstansrittens bedomning

— Huruvida grunden kan tas upp till sakprévning

Det foljer av artikel 63.1 i forordning nr 40/94 att talan vid gemenskapsdomstolen
endast far vickas mot ¢verklagandenimndernas beslut. Vid en sidan talan kan
foljaktligen endast grunder genom vilka éverklagandenimndens beslut patalas tas
upp till sakprévning (forstainstansréttens dom av den 7 juni 2005 i mal T-303/03,
Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrén — REWE Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-
1917, punkt 59).
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I princip avgors emellertid inte omfattningen av den provning som &verklagande-
ndmnden &r skyldig att foreta av det 6verklagade beslutet enbart av de grunder som
har anforts av klaganden. Aven om klaganden inte har anfért nagon sérskild grund
dr overklagandenimnden foljaktligen 4nda skyldig att, mot bakgrund av alla
relevanta rittsliga och faktiska forhallanden, préva huruvida det &verklagade
beslutet lagenligt kunde fattas (se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens
dom av den 23 september 2003 i mél T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran —
LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkt 29, och av den 1 februari
2005 i mal T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrdin — Dann och Backer
(HOOLIGAN), REG 2005, s. 11-287, punkt 18).

I detta fall har sdkanden vid forstainstansritten gjort gillande att invindningsen-
hetens beslut &r en nullitet, eftersom underskrifter saknas. Om det kan faststillas att
de formella regler som skall tillimpas har 6vertritts borde éverklagandenimnden ha
tagit upp ndmnda omstindighet till prévning ex officio, #ven om grunden inte har
dberopats vid dverklagandendmnden.

Forstainstansritten avslar sdledes harmoniseringsbyrdns och intervenientens
invindning om réttegangshinder. Forstainstansritten dr namligen behorig att prova
om overklagandendmnden har underlitit att ex officio konstatera huruvida den
omstindigheten att invdndningsenhetens beslut saknade underskrifter utgor ett
asidosittande av ett visentligt formkrav,

— Provning i sak

Forstainstansritten konstaterar inledningsvis att verkstillighetsférordningen inne-
haller processuella bestdmmelser som skall tillimpas i detta fall. Till skillnad fran
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vad sékanden har péstatt skall regel 79 a och b i verkstllighetsforordningen inte
tillimpas, eftersom den avser 6verforing av underréttelser till harmoniseringsbyran,
Reglerna 55, 61 och 65 i verkstillighetsforordningen avser underrittelser fran
harmoniseringsbyran, och det ér foljaktligen dessa bestimmelser som skall tillimpas
i detta fall.

Det framgar av regel 55 i verkstillighetsforordningen att alla beslut, underrittelser
eller tillkinnagivanden fran harmoniseringsbyran skall ange den aktuella avdel-
ningen eller roteln, savil som namnet eller namnen pa den eller de ansvariga
tjansteminnen. De skall undertecknas av den eller de ansvariga tjinsteménnen eller,
i stéllet for en underskrift, bira harmoniseringsbyrans tryckta eller stimplade sigill,
Harmoniseringsbyrans ordférande far dessutom besluta att andra identifikations-
medel far anvindas for den aktuella avdelningen eller roteln da beslut, underrittelser
eller tillkdnnagivanden 6verfors med telefax eller nagot annat tekniskt kommunika-
tionsmedel. Det &r enligt regel 61.2 d i verkstillighetsférordningen tillatet att
verkstilla delgivningar av beslut per telefax. Harmoniseringsbyrans ordférande skall
faststilla ndrmare bestimmelser om s&dana dverforingar, i enlighet med regel 65.1 i
verkstillighetsforordningen. Enligt artikel 1 i beslut nr EX-97-1 #r det saledes
tillrackligt om avdelningens eller rotelns benimning férekommer i huvudet och om
den eller de ansvariga tjinsteminnens fullstindiga namn anges i slutet av beslutet,
underrittelsen eller tillkéinnagivandet.

Det kan i detta fall konstateras att invindningsenhetens beslut innehéller dels ett
angivande av den avdelning vid harmoniseringsbyran som har fattat beslutet, dels
namnen pa de ansvariga tjinsteménnen. Den omstindigheten att invindningsen-
hetens beslut 6verfordes per telefax utan underskrift éverensstimmer foljaktligen
med kraven i verkstéllighetsforordningen och beslut nr EX-97-1. Sokanden har
foljaktligen delgetts det ifrdgasatta beslutet pa vederborligt sitt.

Foljaktligen kan talan inte bifallas pa den forsta grunden.
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Den andra grunden: Asidoséttande av artikel 8.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har papekat att den verkstillande direktdren i bolaget i Wyoming, Oliver, i
en forklaring av den 1 juni 1996 hade ldmnat ett klart och precist medgivande fér
sokanden att ansbka om registrering av varumirket i fraga. Overtagandet av
tillgdngarna i bolaget i Wyoming innebar foljaktligen inte att nagra varumirkes-
rattigheter 6verldts pa intervenienten i friga om de varumirken som avsigs med
forklaringen av den 1 juni 1996, eftersom ndmnda bolag hade avstatt frin dessa
rittigheter innan avtalet om 6vertagande ingicks.

Sokanden har dven gjort géllande att intervenienten inte vid nagot tillfille forsokte
ifragasitta Olivers medgivande, utan endast dberopade att den inte hade fatt
kinnedom om medgivandet. Den omstindigheten att Oliver méjligen inte
informerade intervenienten om att foérklaringen av den 1 juni 1996 fanns kan inte
liggas sokanden till last. S6kanden anser att den inte var skyldig att kontrollera
huruvida Oliver hade informerat om att forklaringen av den 1 juni 1996 fanns. Den
eventuella bristfilliga informationen berér ndmligen endast parterna i avtalet om
6vertagande av tillgdngarna i bolaget i Wyoming, pa vilka det ankommer att handla
med den omsorg som krivs vid ingdendet av namnda avtal.

Sokanden har dven papekat att det inte i ndgon betimmelse i férordning nr 40/94
anges att giltigheten av ett medgivande &r begriinsat i tiden. Att registreringsansékan
laimnades in forst dr 1997 har foljaktligen ingen betydelse for giltigheten av det
erhdllna medgivandet. Overklagandenimnden har inte heller kunnat stédja sitt
stillningstagande pa ett konstaterande om att det #r ovanligt att varumirkesrittig-
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heter 6verlats utan vederlag. Ett sidant konstaterande skulle ndmligen innefatta
sddana overviganden av kommersiell natur som inte omfattas av dess behorighets-
omrade. Sokanden har slutligen angett att forklaringen om medgivande dér en
tillrdcklig grund for att ans6ka om registrering av det s6kta varumérket enligt artikel
8.3 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn delar sokandens uppfattning om férklaringen av den
1 juni 1996. Den anser siledes att forklaringen innefattade ett klart och precist
medgivande av den aktuelle varumirkesinnehavaren, enligt vilket sékanden tillits
att ansoka om registrering av det sokta varumérket i Europa. Den anser &ven att den
omsténdigheten att Oliver mojligen inte informerade intervenienten om att
forklaringen av den 1 juni 1996 fanns inte kan péverka giltigheten av det
medgivande som limnats. Overklagandenidmnden drog en felaktig slutsats i den
del den i det ifrdgasatta beslutet underkénde giltigheten av det medgivande som
hade erhéllits den 1 juni 1996. Felet innebir emellertid inte att det ifrdgasatta
beslutet ar ogiltigt.

Harmoniseringsbyrdn anser némligen att intervenienten inte dr bunden av
medgivandet av den verkstéllande direktoren i bolaget i Wyoming. Enligt harmoni-
seringsbyran dr frdgan huruvida intervenienten &r bunden av den tidigare
innehavarens medgivande i vart fall beroende av tolkningen av de relevanta
avtalsbestimmelserna samt parternas olika dtaganden, bland annat mot bakgrund av
den amerikanska avtalsritt som ér tillimplig. Utlandsk rétt dr emellertid en fraga om
faktiska forhallanden som o6verklagandendmnden inte har provat. Forstainstans-
rédtten dr av detta skil forhindrad att grunda sin bedémning pa faktiska forhallanden
som inte har provats i det ifrigasatta beslutet.
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Om det antas att medgivandet alltjamt skulle vara giltigt efter det att intervenienten
hade 6vertagit tillgdngarna i bolaget i Wyoming, anser harmoniseringsbyran fér det
forsta att det bor avgoras huruvida det skall anses att medgivandet hade aterkallats
den dag da affirsférbindelserna mellan sékanden och intervenienten upphérde. I
detta hinseende har harmoniseringsbyrén gjort gillande att férklaringen av den
1 juni 1996 innefattar ett avstdende fran rétten att invinda mot den ansékan om
registrering av det sokta varumirket som getts in av sokanden och inte en
overlatelse av rittigheter i egentlig mening. Ett sidant avstiende kan ske genom en
ensidig forklaring som endast binder den som gér avstdendet och det far av detta
skal endast verkan inter partes. Om det godtas att medgivandet inte lingre har nigot
existensberittigande pa grund av att affarsférbindelserna med ombudet upphér kan
detsamma under alla forhallanden inte fortsitta att vara giltigt efter nimnda
évertagande.

Om medgivandet inte fortsatte att vara giltigt efter det att intervenienten hade
dvertagit tillgdngarna i bolaget i Wyoming, anser harmoniseringsbyran for det andra
att det bor avgoras huruvida sékanden var i stdnd att dberopa en rittsenlig grund
som kunde rittfirdiga avsaknaden av medgivande. Harmoniseringsbyran har
papekat att overklagandendmnden tycks ha medgett att sékanden kiinde till eller
dtminstone borde ha ként till att intervenienten inte hade informerats om att
forklaringen av den 1 juni 1996 fanns. Det ankom nimligen inte p intervenienten
att visa att den inte var bunden av niimnda férklaring. Sékanden borde siledes ha
informerat intervenienten om forklaringen eller delgett denne sin 6nskan att ge in
registreringsansokan. Att sékanden handlade i ond tro konstaterades i det ifrigasatta
beslutet. Genom att avsiktligt underlata att informera intervenienten har sékanden
dessutom forlorat varje mojlighet att gora gillande att ansdkan gavs in med
innehavarens medgivande. Intervenientens inviindning visar under alla férhallanden
att den inte alls accepterade den registreringsansékan som getts in av sokanden.

Harmoniseringsbyran anser foljaktligen att forstainstansritten bor ogilla talan, om
den anser att det 4r lampligt att faststiilla det ifrdgasatta beslutets utgng genom att

II - 2691



37

38

DOM AV DEN 6.9.2006 — MAL T-6/05

grunda den pé en annan motivering, eller, om sa inte ar fallet, bifalla talan endast pa
den andra grunden, och aterforvisa drendet till 6verklagandendmnden.

Intervenienten har for sin del papekat att det ankommer pa s6kanden att visa att det
finns ett medgivande som limnats av varumirkesinnehavaren pa ett giltigt sétt.
Intervenienten har dessutom gjort géllande att forklaringen av den 1 juni 1996 inte
skall beaktas av forstainstansritten, eftersom det var forst i férvarande mal som
sokanden tillhandahéll en 6versittning av forklaringen pa engelska, vilket i detta fall
var spraket for forfarandet vid harmoniseringsbyran. Om ett bevis inte har lagts fram
pa spraket for forfarandet skall emellertid, enligt férordning nr 40/94 och
verkstillighetsférordningen, den part som &beropar detsamma tillhandahélla en
kopia pa spraket for forfarandet. Under alla omstidndigheter, och oaktat denna
overtradelse av forordning nr 40/94, kan forklaringen av den 1 juni 1996 inte anses
visa att det finns ett giltigt medgivande som lamnats av Oliver, eftersom sokanden
dnda inte har lagt fram nagot bevis av vilket det framgér att dess registrerings-
ansokan vilade pa en rittsenlig grund.

Forstainstansrittens bedomning

Artikel 8.3 i forordning nr 40/94 syftar till att hindra att ombudet till innehavaren av
ett varumaérke gor intrang i detsamma. Ombudet skulle ndmligen kunna anvénda de
kunskaper och den erfarenhet som han har forvirvat under den tid han stod i
affarsforbindelse med innehavaren och, foljaktligen, pa ett otillborligt sétt dra nytta
av de anstrédngningar och den investering som gjorts av varumérkesinnehavaren.
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[ detta fall har sdkanden infor forstainstansriitten inte fornekat sin stillning som
ombud f6ér varuméirkesinnehavaren. Det skall dirfér faststéllas huruvida sékanden
av varumérkesinnehavaren hade fatt ett medgivande att ge in den avsedda
registreringsansokan.

Fragan ér saledes huruvida varumérkesinnehavaren hade gett sékanden ett klart,
precist och ovillkorligt medgivande att ansoka om registrering av varumirket i fraga.
Det skall dérfor erinras om att overklagandenimnden ansig att ett sddant
medgivande inte kunde f6lja av férklaringen av den 1 juni 1996.

Harmoniseringsbyran hav i sina skrivelser gjort gillande att éverklagandenimndens
slutsats att forklaringen av den 1 juni 1996 inte innehsll ett klart, precist och
ovillkorligt medgivande var felaktig. I detta hinseende skall det, i fraga om
harmoniseringsbyrans processuella stillning, erinras om att férstainstansritten i sin
dom av den 25 oktober 2005 i mél T-379/03, Peek & Cloppenburg mot
harmoniseringsbyran (Cloppenburg) (REG 2005, s. 1I-4633), punkt 22, ansig att
harmoniseringsbyran inte &r skyldig att alltid forsvara ett beslut av en éverklagande-
ndmnd som &r foremal for talan vid forstainstansritten eller att yrka att varje talan
som vicks mot ett sadant beslut skall ogillas (férstainstansrittens dom av den
30 juni 2004 i mal T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrdin — Atofina
Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. 11-1845, punkt 34). Harmoniseringsbyran kan
daremot inte framstilla yrkanden om ogiltigforklaring eller dndring av over-
klagandendmndens beslut i ett avseende som inte angetts i ansdkan eller iberopa
grunder som inte aberopats i ansdkan (se, for ett liknande resonemang, domstolens
dom av den 12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot harmoniseringsbyrén,
REG 2004, s. [-9573, punkt 34).
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Av detta foljer att harmoniseringsbyran har rétt att avvika fran 6verklagandendmn-
dens resonemang genom att anfora andra rittsliga argument én de som utvecklats i
det ifragasatta beslutet, pd villkor att harmoniseringsbyrans argument inte kan
likstillas med nya ogiltighetsgrunder.

Nir det giller intervenientens argument att éverklagandendmnden inte borde ha
beaktat forklaringen av den 1 juni 1996, eftersom den inte hade §versatts till spraket
for forfarandet, medan 6verklagandendmnden hade avvisat handlingar som getts in
av intervenienten pa grund av att de var odversatta, konstaterar forstainstansritten
att ndimnda handlingar hade avvisats i enlighet med regel 17.2 i genomférandefor-
ordningen. Namnda regel avviker fran de sprakregler som giller generellt i fraga om
inldimning och anvindning av handlingar i férfarandena vid harmoniseringsbyréin,
déribland regel 96.2 i forordningen. Enligt denna regel far harmoniseringsbyrén, nér
handlingarna inte har avfattats pa spréket for forfarandet, kriva att en Gversittning
tilthandahalls, inom en period som byran anger, till detta sprik eller, om den som &r
part i forfarandet sa oOnskar, till ndgot av harmoniseringsbyrans sprik. Genom
regel 17.2 i verkstillighetsforordningen aliggs foljaktligen en part som har gett
upphov till ett forfarande inter partes en tyngre borda dn den som i allménhet &vilar
parterna i ett forfarande vid harmoniseringsbyran. Denna skillnad 4r berittigad med
hénsyn till nédvindigheten av att fullt ut respektera den kontradiktoriska principen
och att jamlikhet i medel skall rdda mellan parterna i ett forfarande inter partes
(forstainstansrittens dom av den 13 juni 2002 i mél T-232/00, Chef Revival USA
mot harmoniseringsbyrin — Massagué Marin (Chef), REG 2002, s. I1-2749,
punkt 42).

Vad betriffar §versittning av kompletterande handlingar omfattas sadan, enligt regel
96.2 i verkstillighetsforordningen, av harmoniseringsbyréns skon. I detta fall har
sokanden emellertid iakttagit kravet i regel 96.1 i verkstillighetsforordningen,
eftersom den gav in ett 6verklagande pé tyska och tillhandahéll en Gversittning av
detsamma pa engelska inom den frist som hade faststillts (punkterna 11 och 14.i det
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ifrigasatta beslutet). Den omsténdigheten att éverklagandenimnden inte bedémde
att det var nddvindigt att, med stod av artikel 96.2 i verkstillighetsforordningen,
krdva en Gverséttning av forklaringen av den 1 juni 1996, en handling som fogats till
overklagandet, kan inte anses strida mot principen om likabehandling. Regel 96.1
och 96.2 i verkstillighetsférordningen omfattar ndmligen situationer som skiljer sig
at i sak.

Nir det giller innehallet i forklaringen av den 1 juni 1996 kan det noteras att det i
forklaringen angavs att bolaget i Wyoming uttryckligen avstod fran att géra gillande
samtliga rittigheter (expressly waives all of the rights) som var knutna till det
varumiirke som avsigs med registreringen for Europa. I bilagan till férklaringen av
den 1 juni 1996, vars foreteende vid férhandlingarna godtogs av éverklagande-
ndmnden, angavs dessutom klart och tydligt vilka varumirken som omfattades av
forklaringen.

Det skall dven erinras om att sékanden och bolaget i Wyoming var engagerade i en
faktisk och verksam affirsforbindelse nér forklaringen av den 1 juni 1996 laimnades.
Detta kan forklara varfor den tidigare innehavaren beslutade att limna medgivandet
utan ansprak pa en ekonomisk motprestation. Den omstindigheten att en sidan
overenskommelse eventuellt kan vara atypisk kan under alla férhallanden inte i sig
péverka giltigheten av det medgivande som limnats, sdsom dverklaganden@mnden
har antytt.

Den omstindigheten att Oliver méjligen underlit att informera intervenienten om
att forklaringen av den 1 juni 1996 fanns kan inte paverka giltigheten av det
medgivande som erholls denna dag.

Det skall foljaktligen anses att det medgivande som sékanden erhdll i juni dr 1996
var klart, precist och ovillkorligt den dagen.
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Betriffande fragan huruvida medgivandet alltjimt var giltigt dagen for registre-
ringsansokan, den 16 september 1997, skall det noteras att det skedde ett byte av
varumérkesinnehavare mellan dagen d& medgivandet ldmnades och dagen da det
ansbktes om registrering av varumirket i friga. Overklagandenimnden, som
felaktigt ansdg att forklaringen av den 1 juni 1996 inte inneholl ndgot klart, precist
och ovillkorligt medgivande for sokanden att anséka om registrering av varumirket i
fraga, provade emellertid inte fragan huruvida medgivandet alltjamt var giltigt efter
Gvertagandet av tillgangarna i bolaget i Wyoming. Frigan, vars avgorande ir stringt
beroende av den ritt som skall tillimpas pa parternas rittsliga och affirsmissiga
forbindelser, berordes inte i forfarandet vid harmoniseringsbyrdn. Forstainstan-
sritten kan foljaktligen inte uttala sig i detta avseende.

Overklagandenimnden borde namligen, mot bakgrund av den rétt som ér tillamplig
pa parternas rittsliga och affirsmissiga forbindelser, ha prévat huruvida och, i
forekommande fall, i vilken omfattning nimnda forbindelser faktiskt alltjamt hade
uppritthéllits efter 6vertagandet av tillgdngarna i bolaget i Wyoming, pé s sitt att
intervenienten hade trétt i den tidigare varumérkesinnehavarens stille med avseende
pa dennes rittigheter och, eventuellt, skyldigheter. I detta sammanhang ankom det
pa overklagandendmnden att sirskilt avgéra huruvida det medgivande som hade
erhallits av sokanden den 1 juni 1996 alltjgmt var giltigt efter 6vertagandet av
tillgdngarna i bolaget i Wyoming. Om s var fallet skulle 6verklagandenimnden ha
behovt undersoka huruvida intervenienten fortfarande var bunden av medgivandet
den dag dd det ansoktes om registrering av varumirket i friga. For det fall
intervenienten inte lingre var bunden av medgivandet skulle 6verklagandenéimnden
ha bort undersoka huruvida sokanden var i stdnd att &beropa en rittsenlig grund
som kunde rittfardiga avsaknaden av ett sddant medgivande.

Av detta foljer att talan skall bifallas p& den andra grunden, eftersom éverklagande-
namnden felbedémde giltigheten av medgivandet av den 1 juni 1996. Det ifrdgasatta
beslutet skall darfér ogiltigforklaras.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom harmoniseringsbyrn har
tappat malet, skall den, férutom att béra sin rdttegangskostnad, forpliktas att ersitta
sokandens kostnad, utom den kostnad som hinfor sig till interventionen, i enlighet
med s6kandens yrkande. S6kanden har inte yrkat att intervenienten skall férpliktas
att ersitta rattegangskostnaderna, vilket den fortfarande hade kunnat goéra vid
forhandlingen, varfér sékanden skall bdra sin kostnad som hénfor sig till
interventionen.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande:

1) Det beslut som fattats av andra dverklagandenimnden vid Byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyrin) den 8 november 2004 (irende
R 493/2002-2) ogiltigforklaras,

2) Harmoniseringsbyran skall biira sin rittegingskostnad och ersiitta sékan-
dens kostnad, utom den kostnad som hinfér sig till interventionen,
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3) Sokanden skall bira sin rittegingskostnad som hinfér sig till inter-
ventionen,

4) Intervenienten skall biira sin riittegangskostnad.

Pirrung Forwood Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 6 september 2006.

E. Coulon J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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