DOM AF 15.11.2001 — SAG T-128/99

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)
15. november 2001 *

I sag T-128/99,

Signal Communications Ltd, Hongkong (Kina), ved advokaterne J. Grayston og
A. Bywater, og med valgt adresse 1 Luxembourg,

sagsoger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemearker og Design) (KHIM)
ved E Lopez de Rego og G. Humphreys, som befuldmagtigede, og med valgt
adresse i Luxembourg,

sagsogt,

* Processprog: engelsk.
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SIGNAL COMMUNICATIONS MOD KHIM (TELEYE)
angdende en pastand om annullation af afgerelsen af 24. marts 1999 (sag
R 219/1998-1) fra Ferste Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det

Indre Marked (Varemsrker og Design), der blev meddelt sagsegeren den
25. marts 1999,

har

DE EUROPAZISKE FALLESSKABERS RET I FORSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Mengozzi, og dommerne
R.M. Moura Ramos og V. Tiili,

justitssekreteer: fuldmegtig D. Christensen,

under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
25. maj 1999,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
23. august 1999,

under henvisning til de skriftlige svar pd Rettens sporgsmal,

og efter mundtlig forhandling den 22. februar 2001,
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afsagt folgende

Dom

Retsgrundlaget

Artikel 29 i Ridets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-
varemarker (EFT 1994 L 11, s. 1), som endret, har folgende ordlyd:

»1. Den, der forskriftsmzessigt har ansegt om registrering af et varemaerke i eller
for en af de stater, der er tilsluttet Pariserkonventionen eller overenskomsten om
oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, eller den, til hvem retten er overgaet,
nyder inden for en frist pd seks méneder regnet fra datoen for indgivelsen af den
forste ansegning prioritet med hensyn til at indgive en ansegning om registrering
af et EF-varemerke for samme varemarke og for varer eller tjenesteydelser, der er
af samme art som eller er omfattet af dem, for hvilke dette varemeaerke soges
registreret.

2. Enhver ansegning, der ifelge national lovgivning i den stat, hvor ansegningen
er indgivet, eller ifalge bilaterale eller multilaterale overenskomster svarer til en
forskriftsmeessig national ansegning, skal anses for prioritetsbegrundende.

3. Ved forskriftsmeessig national ansegning skal forstds enhver ansegning, for
hvilken ansegningsdatoen kan fastslds, uanset det senere udfald af ansegningen.
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4, Som forste ansegning, fra hvis indgivelsesdag prioritetsfristen begynder at
lobe, anses ogsé en senere ansegning, der angdr samme varemaerke og varer eller
tjenesteydelser af samme art, og som indgives i eller for den samme stat som den,
hvor den forste anspgning blev indgivet, forudsat at denne tidligere ansegning pa
tidspunktet for den senere ansegning er tilbagetaget, opgivet eller afsldet uden at
have varet gjort tilgeengelig for offentligheden og uden at have affedt rettigheder,
som fortsat bestar, og for sd vidt den ferste ansegning ikke allerede har tjent som
grundlag for paberabelse af prioritet. Den tidligere ansegning kan i sd fald ikke
lzengere tjene som grundlag for paberdbelse af prioritet.

5. Er den forste ansggning indgivet i en stat, der ikke er tilsluttet Pariserkon-
ventionen eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen,
finder stk. 1 til 4 kun anvendelse i det omfang, den pagzldende stat i henhold til
offentliggjorte undersegelser indremmer prioritet pa grundlag af den forste
ansegning til Harmoniseringskontoret pa betingelser og med virkninger svarende
til dem, der er fastlagt i denne forordning.«

Artikel 30 i forordning nr. 40/94 har felgende ordlyd:

»En ansgger, som vil piberdbe sig prioritet pa grundlag af en tidligere ansegning,
skal indgive en prioritetserkleering og en genpart af den tidligere ansegning [...].«

Artikel 31 i forordning nr. 40/94 bestemmer folgende:

»Prioriteten har den retsvirkning, at ansegningen om registrering af EF-
varemerket anses for indgivet pd prioritetsdagen, nir det skal fastslds, hvilke
rettigheder der gar forud for andre.«
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Artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 har felgende ordlyd:

»[...] ansegningen om registrering af EF-varemerket [kan] pd ansegerens
anmodning kun sndres, ndr formalet er at berigtige ansegerens navn og adresse,
sproglige fejl, skrivefejl eller dbenbare urigtigheder, for sd vidt en sddan
berigtigelse ikke pavirker varemarket i vaesentlig grad eller udvider den angivne
fortegnelse over varer eller tjenesteydelser. Vedrerer =ndringerne varemzerkets
udseende eller fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser, og finder disse
endringer sted efter ansegningens bekendtgerelse, skal anseogningen bekendt-
gores, saledes som den er zndret.«

Tvistens baggrund

Den 27.maj 1998 indgav sagsegeren i medfer af forordning nr. 40/94 en
ansegning om registrering af et ordmeerke som EF-varemarke, der var vedlagt en
paberabelse af prioritet, til United Kingdom Patent Office, som sendte
ansegningen videre til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare-
merker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

Efter det i ansegningsformularen anferte blev der ansegt om registrering af ordet
TELEYE som varemerke. Med hensyn til dette varemzrke blev der efterfelgende
indgivet en anmodning om berigtigelse.

De varer, for hvilke ansegningen om registreringen af varemerket blev indgivet,
findes i klasse 9 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international
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klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemaerker,
som revideret og @ndret, og svarer til folgende beskrivelse:

»Videosystemer, -udstyr og -apparater; systemer, udstyr og apparater til kontrol
og overvagning; tv-systemer i form af lukkede kredsleb; udstyr og apparater;
fjernbetjente videosystemer til kontrol og overvigning bestdende af tv-kameraer
til lukkede kredslob og elektronisk hardware til transmission af video-, alarm-,
kontrol- og fjernmalingssignaler via et netveerk med lav bandbredde til et
computerstyret display- og lagringssystem. «

Paberabelsen af prioritet, som var forbundet med ansggningen om registrering af
EF-varemearket, og som var anfert pd formularen, hvorved ansegningen blev
indgivet, henviste til varemaerket TELEEYE, der blev anmeldst til registrering i De
Forenede Stater den 20. januar 1998.

Ved skrivelse af 18.juni 1998 sendte sagsegeren Harmoniseringskontoret en
bekraeftet genpart af ansegningen om registrering af varemeerket TELEEYE
(nr. 75/420 484) i De Forenede Stater.

Ved telekopi af 7. juli 1998 gav Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 27 i
forordning nr. 40/94 og regel 9 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af
13. december 1995 om gennemforelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94
(EFT L 303, s. 1) sagsegeren meddelelse om, at selskabets ansegning var blevet
tildelt ansegningsdatoen den 27. maj 1998.

Ved telekopi af 6. august 1998 meddelte sagsegeren Harmoniseringskontoret, at
anspgningen om EF-varemerket indeholdt en skrivefejl, og selskabet anmodede
om, at fejlen blev berigtiget siledes, at der i ansegningen i stedet for tegnet
TELEYE skulle std TELEEYE, svarende til det varemarke, der var indgivet
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ansegning om i De Forenede Stater, siledes som det fremgik af den nzevnte
bekrzftede genpart, og med hensyn til hvilket selskabet har paberabt sig prioritet.

Efter at undersegeren havde modtaget sagsegerens bemerkninger til sin
undersogelse — ifelge hvilken artikel 44 i forordning nr. 40/94 og regel 13 i
forordning nr. 2868/95 var til hinder for berigtigelsen, der var anmodet om —
meddelte han ved skrivelse af 20. oktober 1998 sagsogeren sin afgerelse,
hvorefter berigtigelsen ikke var mulig, fordi den i veasentlig grad pavirkede
varemerket.

Den 11. december 1998 paklagede sagsogeren i henhold til artikel 59 i forord-
ning nr. 40/94 undersegerens afgorelse til Harmoniseringskontoret.

Klagen blev afvist ved afgerelse af 24. marts 1999 (herefter »den anfegtede
afgorelse«).

Appelkammeret fandt nermere bestemt, at berigtigelsen, som sagspgeren
anmodede om, i vasentlig grad pavirkede varemerkets oprindelige udseende,
idet tegnene TELEYE og TELEEYE adskiller sig fra hinanden ved deres udtale,
deres visuelle effekt og ved den mdde, som offentligheden opfatter dem pa
(punkt 13 i den anfegtede afgorelse). Sagsegerens argument om virkningen af
paberabelsen af prioriteten var efter Appelkammerets opfattelse ikke afgorende,
og pd trods af forskellen mellem tegnene, der var omhandlet i EF-varemarkean-
segningen og i ansegningen, der blev indgivet i De Forenede Stater, kunne man
ikke legge til grund, at det skulle have varet dbenbart for undersogeren, at
sagsegeren havde haft til hensigt at lade EF-varemzarket TELEEYE registrere med
preecis den samme ortografi som i ansegningen, der blev indgivet i De Forenede
Stater, da der jo ogsd havde kunnet opstd en fejl i forbindelse med indgivelsen af
anspgningen i De Forenede Stater (punkt 14 i den anfzgtede afgorelse).
Appelkammeret fandt, at sagsegeren ikke kunne bebrejde Harmoniseringskon-
toret, at det ikke havde gjort opmaerksom pa den pagezldende forskel for udlebet
af fristen for paberdbelse af prioriteten, og at det pahviler ansegeren at treffe de
nedvendige foranstaltninger for at indgive en korrekt EF-varemaerkeansegning
inden for den gzldende frist (punkt 15 i den anfagtede afgerelse).
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Parternes pastande

16 Sagsegeren har nedlagt felgende pastande:

— Den anfagtede afgorelse annulleres.

— Det bestemmes, at EF-varemzrkeansggning nr. 837096 berigtiges sdledes, at
ordet TELEYE erstattes med ordet TELEEYE.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

17 Harmoniseringskontoret har nedlagt folgende pastande:

— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

II-3283



18

19

20

21

22

DOM AF 15,11.2001 — SAG T-128/99

Pastanden om, at Harmoniseringskontoret gives et pilag

Sagsogeren har blandt sine pastande bl.a. begeeret, at Harmoniseringskontoret
paleegges at berigtige EF-varemzerkeansegning nr. 837096 séledes, at ordet
TELEYE erstattes med ordet TELEEYE.

Som det folger af Rettens praksis, skal Harmoniseringskontoret ifolge artikel 63,
stk. 6, i forordning nr. 40/94 traeffe de foranstaltninger, der er nedvendige til
opfyldelse af en afgerelse fra EF-Domstolen. Det tilkommer derfor ikke Retten at
give Harmoniseringskontoret et pilaeg. Det pahviler dette at drage konsekven-
serne af naerverende doms konklusion og praemisser (jf. Rettens dom af 8.7.1999,
sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY), Sml. II, s. 2383,
praemis 53, og af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld mod
KHIM (Giroform), Sml. I, s. 433, premis 33).

Annullationspastanden

Det fremgar af sagsegerens argumentation, der stottes pa, at vaesentlige formkrav
er tilsidesat, da den anfegtede afgerelses begrundelse er selvmodsigende,
utilstreekkelig og/eller indeholder retsvildfarelser eller vildfarelser med hensyn
til de faktiske omstaendigheder, at selskabets segsmal stottes pa to anbringender.

Det forste anbringende vedrerer den angiveligt utilstreekkelige begrundelse i den
anfzegtede afgorelses punkt 14.

Det andet anbringende vedrerer den angiveligt fejlagtige begrundelse, der er
indeholdt i punkt 13, 14 og 15 i den anfzgtede afgorelse. Med hensyn til punkt 13
og 14 gor sagsegeren for det forste geeldende, at Appelkammeret har tilsidesat
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artikel 29, sammenholdt med artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Med
hensyn til punkt 15 i den anfegtede afgorelse gor sagsegeren for det andet
gezeldende, at der er sket et tilsidesettelse af artikel 74, stk. 1, og artikel 76,
stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Forst underseges den ferste del af det andet anbringende.

Parternes argumenter

Sagsegerens pastand stottes pa artikel 29, stk. 1, i forordning nr. 40/94, hvorefter
EF-varemarkeansogningen skal vedrere samme merke som det varemerke, med
hensyn til hvilket prioritetsretten gores geldende. Derfor skulle det have veeret
abenbart for undersogeren, at sagsegeren havde til hensigt at lade EF-varemearket
registrere med den samme ortografi som varemerket, der var blevet segt
registreret i De Forenede Stater. Hvis der imidlertid ikke var grund til at antage, at
dette var dbenbart for undersogeren, kan berigtigelsen af forskellen mellem de to
varemarker ikke udgere en vasentlig eendring.

Efter sagsogerens opfattelse er den anfegtede afgarelses begrundelses punkt 13 og
14 selvmodsigende, da det folger af punkt 13, at tilfejelsen af bogstavet »E« i det
anmeldte varemzerke TELEYE udger en veesentlig zendring af dette meerke, og da
det folger af punkt 14, at der ikke var grund til at antage, at det skulle have veeret
abenbart for undersegeren, at sagsegeren havde til hensigt at lade EF-varemerket
TELEEYE registrere med przcis den samme ortografi som den, der blev brugt i
ansegningen, der var blevet indgivet i De Forenede Stater. Uanset om den forste
eller den anden af de ovennavnte begrundelser er forkert, skulle Harmonise-
ringskontoret i henhold til artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 have foretaget
den berigtigelse, der blev anmodet om.
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Hvad alene angdr punkt 14 ger sagsegeren desuden gzldende, at det anbrin-
gende, som appelkammeret har fremfert i samme punkt om muligheden for, at
der kunne vere begdet en fejl ved indgivelsen af ansegningen om varemerket
TELEEYE i De Forenede Stater, er fuldstendig irrelevant, eftersom det er
selskabets opfattelse, at berigtigelsen af EF-varemerkeansegningen, siledes at
den bliver identisk med varemerket, som der gores prioritetsret geldende i
henhold til — da ansegningen skal dreje sig om samme varemeerke — ikke
udger en zndring af det ansegte varemerke.

Harmoniseringskontoret gar gzldende, at sagsegeren har fortolket artikel 44,
stk. 2, i1 forordning nr. 40/94 forkert, idet selskabet gar ud fra, at begreberne
»veesentlig« og »dbenbar« er indbyrdes afthengige. En urigtighed kan imidlertid
veere vasentlig uden at veere dbenbar, og omvendt kan en dbenbar urigtighed
vaere uvasentlig.

Ved anvendelsen af artikel 44, stk. 2, i forordning nr. 40/94 benytter Harmoni-
seringskontoret en metode med henblik pd at foretage en rimelig afvejning
mellem de to krav. Det forste krav — som er baseret pd et »rimelighedshen-
syn« — vedrerer spergsmalet, om der foreligger en fejl eller en Adbenbar
urigtighed, og det har ansegerens interesse for gje. Det andet krav — som er
baseret pa et »klarhedshensyn« — tager udgangspunkt i tredjemands interesse,
hvis det af Harmoniseringskontoret tilladte varemerke adskiller sig fra det
oprindeligt indgivne. Ved anvendelsen af denne metode undlader Harmonise-
ringskontoret i gvrigt at gd ind i en undersogelse af, om der foreligger en fejl eller
en abenbar urigtighed — en sddan undersogelse er Harmoniseringskontoret ikke
forpligtet til at foretage — hvis det finder, at zendringen er vasentlig, og derfor
afviser den. :

Med hensyn til afgerelsen af, om der foreligger en fejl eller en dbenbar urigtighed,
anferer Harmoniseringskontoret, at det — ved vurderingen af, om anmelderens
hensigt, da han indgav EF-varemerkeansegningen, virkelig sigtede mod det
endrede varemarke — tager dokumenterne, der foreld for det ved underso-
gelsen af ansegningen, i betragtning, og at det kun er i ganske serlige tilfeelde, at
det abenbare udtryk for ansegerens hensigt pa tidspunktet for ansegningen kan
modbevises ved dokumenter, der efterfolgende indgives af ham.
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Harmoniseringskontoret anferer endvidere, at denne fremgangsmade er i over-
ensstemmelse med Rédet for Den Europziske Union og Kommissionen for De
Europziske Fellesskabers felles erkleeringer til Radets medeprotokol i forbin-
delse med vedtagelsen af Rddets forordning af 20. december 1993 om EF-
varemerker (EF-Varemerketidende 1996, s. 607, pa s. 613), navnlig erklering
nr. 16, der lod siledes: »[...] ved ’dbenbare fejl’ forstds fejl, der klart skal
berigtiges, da en anden tekst end den berigtigede tekst ikke kan have varet
tilsigtet«.

I den foreliggende sag gor Harmoniseringskontoret geldende, at fejlen, der blev
begdet af ansggeren, ikke var dbenbar for appelkammeret.

Med hensyn til spergsmalet, om endringen af det ansegte varemzrke er
veesentlig, gor Harmoniseringskontoret gzldende, at det anvender objektive
kriterier ved sammenligningen af et varemerke, der er blevet indgivet til
registrering, og et endret varemeaerke, for at afgere, om endringen pavirker
varemerkets helhedsindtryk. Da enhver forandring af et varemerke indbefatter
en zndring, kan den kun accepteres, hvis resultatet ikke bliver et nyt varemeerke,
der i vaesentlig grad er forskelligt fra det, der var genstand for ansegningen. Med
hensyn til et ordmerke tager undersogeren hensyn til forandringens optiske,
fonetiske og begrebsmeessige virkning for varemerket i sin helhed, sdledes som
det fremtreeder i forhold til en tredjemand, der gennemferer en undersegelse
vedrorende verserende EF-varemerkeansegninger i Harmoniseringskontoret,
med henblik pd at afgere, hvilke tegn der kan registreres.

I den foreliggende sag finder Harmoniseringskontoret, at det ansegte varemarke
TELEYE og det wldre varemarke TELEEYE ikke alene i vaesentlig grad er
forskellige fonetisk set — idet der tilfajes en stavelse — og begrebsmeessigt, da
forstavelsen TELE leder tanken hen pd varer og tjenesteydelser pa telekom-
munikationsomridet, men ogsd optisk, da begrebet TELEEYE klart er et
sammensat ord.
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Endelig bestrider Harmoniseringskontoret, at det — pd grund af paberdbelsen af
prioritet — mdtte have veeret dbenbart for undersegeren, at den for EF-
varemarket gnskede ortografi var den samme som for den zldre ansegning i
De Forenede Stater. For det forste havde undersegeren ingen grund til at antage,
at varemeaerket, der fremgik af kopien af varemeerkeansegningen, der var indgivet
i De Forenede Stater, svarede til sagsegerens reelle og dbenbare hensigt, da
piberdbelsen af prioritet og skrivelsen, der var vedlagt dokumentet som bevis for
prioriteten, vedrerte varemeerket TELEYE. For det andet kunne sidanne
uoverensstemmelser forst vaere blevet opdaget ved undersegelsen af anmeldel-
sesdatoen og procedureformaliteterne, og en sddan undersogelse har ikke fundet
sted. Det er dog ikke sikkert, at forholdet ville vare blevet opdaget, da
urigtigheden efter appelkammerets opfattelse ikke var dbenbar.

Henvisningen til, at der kunne foreligge en fejl i forbindelse med ansegningen, der
var blevet indgivet i De Forenede Stater, blev kun anfert som eksempel pa, at en
undersoger i det tilfelde, hvor visse supplerende oplysninger afviger fra den
udtrykkelige hensigt, der fremgdr af piberdbelsen af prioritet og af skrivelsen,
som er vedlagt dokumentet som bevis for prioriteten, ikke ud af de nzvnte
oplysninger kan udlede, at EF-varemarkeansegningen er fejlagtig. I modsat fald
kunne en prioritetsansegning aldrig afvises, siledes at det hverken leengere var
nedvendigt at foretage en reel prioritetsundersagelse i henhold til artikel 29 i
forordning nr. 40/94, eller at tage hensyn til eventuelle modsigelser mellem
oplysningerne, der er indeholdt i varemzerkeansggningerne, som paberdbes som
grundlag for prioritetsretten, og oplysningerne, der er indeholdt i ansegningen om
det pidgzldende EF-varemerke.

Rettens bemaeerkninger

Det bemezrkes indledningsvis, at for at kontrollere, om appelkammerets
opfattelse i den anfegtede afgorelses punkt 14 og 15 — der stotter afslaget pa
en anmodning om berigtigelse af en ansegning om et EF-varemerke, hvortil der
er knyttet en paberdbelse af prioritet, pd det forhold, at denne berigtigelse i
vaesentlig grad pavirker varemeerket — er i strid med artikel 29 og artikel 44,
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stk. 2, i forordning nr. 40/94, er det forst nedvendigt at undersege formalet med
bestemmelserne i disse to artikler, der henholdsvis fastsztter prioritetsretten og
mulighederne for varemerkeansegningens tilbagetagelse, begransning og
zndring.

Med hensyn til prioritetsretten, der er fastsat i artikel 29 i forordning nr. 40/94,
bemeerkes, at denne gér tilbage til artikel 4 i Pariserkonventionen af 20. marts
1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »konventionen«), som er
andret gentagne gange, og som alle medlemsstater har tiltradt.

Med prioritetsretten, der udger en af konventionens grundpiller, har konven-
tionens ophavsmend ensket at 4bne mulighed for, at indehaveren af retten fra en
af konventionens kontraktstater (herefter »unionen«) — i betragtning af umu-
ligheden af samtidig at lade et varemzrke registrere i alle unionens lande —
successivt kan anspge om registrering af varemerket i landene, der indgar i
unionen, og siledes give den i disse lande opndede beskyttelse en international
dimension, uden at der hver gang skal opfyldes nye formkrav. Der er tale om en af
de bestemmelser, der er fastsat i konventionen, som har til formal at koordinere
beskyttelsen af industrielle ejendomsrettigheder pd hele unionens omrade.

Til dette formdl fastsetter konventionen en frist pd seks maneder, inden for
hvilken varemarkeansggeren i et af landene i unionen kan ansege om registrering
af det samme varemerke i unionens andre lande, uden at en eller flere senere
anspgninger kan pdvirkes af eventuelle ansegninger, der indgives af tredjemznd
vedrorende det samme varemzrke. I konventionens oprindelige tekst havde
prioritetsretten en vigtig begreensning, da rettens udevelse var underlagt tredje-
mands rettigheder, men ved ophevelsen af denne begransning blev anvendelses-
omradet udvidet, og der blev lagt mere veegt pd betydningen af det forfulgte
formal, som er at indfere en ligestilling af en senere anmeldelse med en tidligere
anmeldelse af det samme varemerke med hensyn til ansegerens rettigheder
vedrerende et bestemt varemerke.
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Prioritetsretten tildeler siledes varemaerkeansggeren en tidsmeessigt begraenset
immunitet mod ansegninger vedrerende samme varemzrke, som tredjemend
mdtte indgive inden for prioritetsfristen.

Forordning nr. 40/94 indeholder selv regler vedrerende tildeling af prioritetsret i
artikel 29, 30 og 31, der folger konventionens system, idet de anerkender en
prioritetsret, der omfatter registreringer, der er indgivet ansegning om i en af
unionens stater eller i en af staterne, der har tiltrAdt overenskomsten om
oprettelse af Verdenshandelsorganisationen.

Prioritetsretten opstir ved varemaerkeansegningen, der tidligere er blevet indgivet
i en af de naevnte stater, og den udger en selvstaendig ret, da den bestdr uathaengigt
af denne ansggnings senere skaebne. Nir EF-varemzrkeansogningen er forbundet
med en pédberdbelse af prioritet, bliver denne ret et vesentligt element i denne
anspgning, da den bestemmer en af dens vasentligste kendetegn, nemlig at
anspgningsdatoen er den dag, hvor den zldre ansegning blev indgivet, nar det
skal fastslds, hvilke rettigheder der gar forud for andre. Saledes kan ansegninger
eller rettigheder, der opstod i den periode, der er forlobet mellem den eldre
anspgning og den anden anspgning, ikke gores geldende over for ansegeren eller
den fremtidige rettighedsindehaver.

I forbindelse med en ansegning, der er blevet indgivet i henhold til artikel 29 i
forordning nr. 40/94, betyder det forhold, at ansegeren har til hensigt at indgive
en ansegning for det samme merke, som han ogsd vil gere en prioritetsret
gzeldende i relation til, imidlertid ikke, at undersogelsen af paberdbelsen af
prioriteten bliver overfledig, eller — som Harmoniseringskontoret har anfort —
at en prioritet aldrig ville kunne afvises, fordi prioritetsdokumentet pa en
bindende méde fastlaegger sagsogerens hensigt over for Harmoniseringskontoret.

En ansegning om et EF-varemzarke, der er forbundet med en paberdbelse af
prioritet, skal nemlig ikke automatisk accepteres pd grundlag af en uafviselig
formodning om, at ansegeren har til hensigt at indgive en ansegning for det
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samme varemarke, som han har paberdbt sig prioritet i relation til, men skal
gores til genstand for en underspgelse, inden for hvilken Harmoniseringskontoret
tager stilling til, om alle formelle og indholdsmeessige betingelser er opfyldt.

Nar der, som i det foreliggende tilfzlde, er uoverensstemmelse mellem
dokumentet, der beviser prioriteten, og hensigten, som den udtrykkeligt fremgar
af paberdbelsen af prioritet og af skrivelsen, der er vedlagt det nevnte dokument,
bestemmer Harmoniseringskontoret — der er blevet forelagt oplysningerne, som
er indgivet af ansegeren vedrerende den konstaterede uoverensstemmelse —
denne uoverensstemmelses natur og ansegerens hensigt og bekrefter eller
afkreefter, at ansogeren virkelig har til hensigt at opnd et EF-varemerke for det
samme varemerke som det, han tidligere har indgivet, idet det siledes praciserer
genstanden for registreringsansegningen.

I modsztning til, hvad sagsegeren har anfert, betyder denne uoverensstemmelse
under disse omsteendigheder ikke i sig selv, at det skulle have vaeret 4benbart for
undersogeren, at sagsogeren enskede den samme ortografi for EF-varemarket
som den, der blev anvendt i den tidligere ansegning,.

I det foreliggende tilfzelde indgav sagsegeren en anmodning om berigtigelse ved
telekopi af 6. august 1998, hvori selskabet anferte, at dets forretningsforbindelser
i De Forenede Stater havde gjort det opmaerksom pa skrivefejlen i den skrivelse,
som de havde sendt til sagsegeren, i hvilken de anmodede selskabet om at indgive
en EF-varemerkeansegning vedrerende varemeerket TELEYE. Harmoniserings-
kontoret har klart kunnet konstatere, og bestrider heller ikke, at der var tale om
en skrivefejl, og at sagsegeren havde til hensigt at lade sit zldre varemerke
TELEEYE registrere. Alligevel negtede Harmoniseringskontoret at foretage
berigtigelsen, der var blevet ansegt om, idet det fandt, at det i vaesentlig grad ville
pavirke det EF-varemeerke, der oprindeligt var blevet ansggt om.

Forordning nr. 40/94 giver mulighed for at zndre EF-varemerkeansegningen pa
ansegerens anmodning i de tilfelde, der er fastsat i artikel 44, stk. 2, og under
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praecise betingelser, navnlig for at berigtige sproglige fejl, skrivefejl eller dbenbare
urigtigheder, for s vidt en sddan berigtigelse ikke padvirker varemeerket i
vaesentlig grad. Ved at give denne mulighed har fellesskabslovgiver villet forfelge
to formal. For det forste at undgd de ulemper, der falger af et fuldsteendigt forbud
mod at endre en varemarkeansegning, nemlig navnlig at ansegeren bliver
forpligtet til at indgive en ny ansegning. For det andet har fellesskabslovgiver —
ved at begrense denne mulighed med den betingelse, at endringen af
anspgningen ikke pdvirker varemzerket i vesentlig grad — villet forhindre
misbrug, der kunne folge af et meget liberalt 2endringssystem, og siledes beskytte
tredjemeends interesser med hensyn til ridigheden over tegnene.

Hertil kommer, at anmodningen om berigtigelse af varemearket, der er indgivet
ansegning for, 1 det foreliggende tilfzlde er direkte forbundet med paberdbelsen
af prioritet, da berigtigelsen har til formal at bringe det ansegte EF-varemerkes
ortografi i overensstemmelse med det varemzrke, der tidligere var indgivet
ansegning for, siledes som det fremgdr af sammenligningen af de to varemeerker,
der fremgdr af EF-varemerkeansogningens formular og af anmeldelsen af det
varemerke, der er gjort gzldende for prioritetsretten, og som blev indgivet til
Harmoniseringskontoret, samt af de oplysninger, som sagsegeren indgav til
Harmoniseringskontoret. Denne omstzndighed skal tages med i betragtning ved
fortolkningen af det nzevnte krav, nemlig at 2endringen ikke pavirker varemaerket
i veesentlig grad.

Det ma herefter fastslis, at det folger dels af det forhold, at artikel 29 i
forordning nr. 40/94 forudsztter, at genstanden for EF-varemerkeansegningen er
identisk med genstanden for den zldre ansegning, og dels af den pagzldende fejls
type og sagsegerens klare hensigt om at lade det varemerke, som der gores
prioritet gaeldende med hensyn til, registrere, at berigtigelsen, som der anmodes
om, ikke har karakter af misbrug og ikke indeholder en vasentlig ndring af
varemerket.

I ovrigt er anerkendelsen af sagsegerens mulighed for i den foreliggende sag at
anmode om en berigtigelse af varemearket i henhold til artikel 44, stk. 2, ikke i
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strid med kravet om at beskytte tredjemend, siledes som det folger af den frist pa
seks maneder, der er fastsat i artikel 29. Ganske vist tjener denne frist til at
beskytte interesserne for tredjemend, der ikke ma stilles over for for lange
prioritetsperioder, hvorunder de ikke gyldigt kan opnd de rettigheder, som de
soger at erhverve, men fristen tjener ligeledes til at beskytte ansogerens interesser,
der i en bestemt periode skal have mulighed for at foretage en international
udvidelse af varemeaerkeretten.

Appelkammeret har derfor i punkt 13 og 14 i den anfzgtede afgorelse med urette
stottet sin vurdering pd de i denne doms preemis 33 neevnte kriterier og har ikke
taget hensyn til alle de ovenstdende overvejelser og navnlig til den virkning, som
paberabelsen af prioritetsretten kan have for undersogelsen af sporgsmalet, om
den berigtigelse, som sagsegeren har anmodet om, pavirker varemeerket i
veesentlig grad.

Det folger heraf, at der ikke er anledning til at undersege det andet led i det andet
anbringende eller det forste anbringende, og at sagsegerens pastand skal tages til
folge. Folgelig m& den anfegtede afgerelse annulleres.

Sagens omkostninger

Ifolge procesreglementets artikel 87, stk. 2, palegges det den tabende part at
betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Harmoniserings-
kontoret har tabt sagen og ber derfor palegges at bzre sine egne omkostninger
samt betale sagsegerens omkostninger i overensstemmelse med sagsogerens
pastand.
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Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) Den af Forste Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemerker og Design) trufne afgorelse af 24. marts 1999 (sag
R 219/1998-1) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bzrer sine egne omkostninger og betaler sag-
sogerens omkostninger.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 15. november 2001.

H. Jung P. Mengozzi

Justitssekreteer Afdelingsformand
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