DOM AV DEN 12,12.2002 — MAL T-247/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 12 december 2002 *

I mal T-247/01,

eCopy Inc, Nashua, New Hampshire (Forenta staterna), foretrdtt av B. Reid,
barrister,

sokande,

.mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller)(harmoniseringsbyréan), foretridd av E. Joly, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprak: engelska.
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angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av forsta 6verklagan-
denimnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
ménster och modeller) den 13 juli 2001 (irende R 47/2001-1) i friga om
registreringen av uttrycket ECOPY som gemenskapsvarumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrddirektoren J. Plingers,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den
11 september 2002,

foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

Artiklarna 7—9, 26 och 27 i rddets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 13
svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, har
foljande innehall:
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» Artikel 7

Absoluta registreringshinder

1. Foljande fir inte registreras:

b) Varumirken som saknar sirskiljningsférméga.

c) Varumirken som endast bestir av kdnnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna.

3. Punkterna 1 b), ¢) och d) skall inte tillimpas om varumirket till f6ljd av dess
anvindning har uppnétt en sirskiljningsférmdga i frdga om de varor eller tjinster
for vilka det ansoks om registrering.
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Artikel 8

Relativa registreringshinder

1. Om innehavaren av ett dldre varumirke invinder skall det varumirke som
ansokan giller inte kunna registeras

b)

om det #r identiskt med det dldre varumirket och de varor eller tjdnster som
varumiirket har ans6kts for 4r identiska med de varor eller tjdnster for vilka
det ildre varumirket dr skyddat,

om det — pi grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre
varumirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena &r
identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allmidnheten
forvixlar dem inom det omrade dér det dldre varumirket dr skyddat,...

2. Med idldre varumirken avses i punkt 1

a)

foljande kategorier av varumirken for vilka ansékan om registrering gjorts
tidigare 4n ansbkan om registrering av gemenskapsvarumirket, med
vederborlig hdnsyn tagen till de ansprdk som kan goras pd prioritet for
dessa varumirken:

i) Gemenskapsvarumirken.
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b) Ans6kan om varumirken som avses i punkt a) under férutsittning att de
registreras.

5. Dessutom giller att, efter invindning frin innehavaren av ett dldre varumirke
enligt punkt 2, det varumirke som ansdkan om registrering avser inte fir
registreras om det dr identiskt med eller liknar det dldre varumirket och avses bli
registrerat for varor eller tjinster som inte liknar dem for vilka det dldre
varumirket ir registrerat, nir — i frdga om ett dldre gemenskapsvarumirke —
det dr kidnt i gemenskapen, eller, nir — i friga om ett dldre nationellt
varumirke — det dr kdnt i medlemsstaten i friga, och anvindningen av det
varumdrke som anstkan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig férdel
av eller vara till forfing for det dldre varumirkets sirskiljningsf6rmiga eller
renommeé.

Artikel 9

Rittigheter som dr knutna till ett gemenskapsvarumirke
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3. De rittigheter som 4r knutna till gemenskapsvarumirket skall gilla i
forhallande till tredje man frin dagen for offentliggorandet av varumirkets
registrering. Skilig ersdttning far emellertid krdvas betriffande handlingar som
foretas efter offentliggérandet av en ansdkan om registrering av ett gemenskaps-
varumirke, om handlingen efter offentliggérandet av registrering av varumirket
skulle vara forbjuden pa grund av detta offentliggérande. Den domstol vid vilken
talan har anhingiggjorts far inte avgdra malet forrdn registreringen har
offentliggjorts.

Artikel 26

Krav pd ansdkan

1. En ansékan om gemenskapsvarumirke skall innehalla

a) en anhillan om registrering av ett gemenskapsvarumirke,

b) uppgifter som gor det mdjligt att fastsld sokandens identitet,

¢) en forteckning &ver de varor eller tjinster for vilka registrering ansoks,
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d) en itergivning av varumarket.

Artikel 27

Ansékningsdag

Ansoékningsdag for en ansokan om ett gemenskapsvarumairke skall vara den dag
da de handlingar som innehdller de uppgifter som anges i artikel 26.1 givits in till
byrdn av sékanden eller, om ansékan har givits in till det centrala organet i en
medlemsstat eller till Benelux varumairkesbyra, till detta organ, under forutsitt-
ning att ansokningsavgiften betalats senast en méanad efter ingivandet av ovan
nimnda handlingar.”

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 21 juni 2000, med stod av rddets férordning nr 40/94, i sitt
tidigare firmanamn, det vill sdga Simplify Development Corporation, en ans6kan
om registrering av ett gemenskapsordmirke (varumirkesansékan nr 171/8667)
till Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller)(harmoniseringsbyrén).

Uttrycket ECOPY ér det varumirke som avsdgs med ansokan om registrering.
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De varor for vilka det hade ansokts om varumirkesregistrering omfattas av
klass 9 enligt Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell
klassificering av varor och tjinster for varumirkesregistrering, med dndringar
och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning:

»Programvaruskivor och relaterade apparater for méjliggorande av skanning och
elektronisk distribution av dokument via datornit.”

Genom beslut av den 10 november 2000 avslog granskaren ansékan med st6d av
artikel 38 i férordning nr 40/94, med motiveringen att det varumarke som avsags
med registreringsansokan var beskrivande for varorna i friga och helt saknade
srskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.1 c i férordning
nr 40/94.

Den 8 januari 2001 6verklagade sdkanden granskarens beslut hos harmonise-
ringsbyran med stod av artikel 59 i forordning nr 40/94. Sokanden dberopade
artikel 7.3 i forordning nr 40/94 for forsta gingen i Sverklagandet och lade fram
viss bevisning,.

Forsta overklagandenimnden avslog 6verklagandet genom beslut av den
13 juli 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som sékanden delgavs den
18 juli samma 4r. Overklagandenimnden ansdg i huvudsak att uttrycket ECOPY
betyder “elektronisk kopia” och att det foljaktligen beskriver arten och den
avsedda anvdndningen fér de varor som avsigs med varumirkesansokan.
Overklagandenimnden bedémde dirfor att artikel 7.1 c i forordning nr 40/94
var tillimplig pa det varumirke for vilket det hade ansokts om registrering och
att varumirket i sig dessutom helt saknade sdrskiljningsférmaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Overklagandendmnden ansig
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slutligen att det varumirke som avsdgs med ansdkan inte heller kunde registreras
med stod av artikel 7.3 i samma forordning. Den bedémde hirvid att ndgra av de
bevis som sokanden hade lagt fram inte i sig var tillrickliga for att visa att
varumirket i friga hade uppndtt en sirskiljningsférmaga till f6ljd av anvindning.
Vidare grundade den sitt beslut p4 att andra bevis som s6kanden hade lagt fram
inte kunde beaktas, eftersom de hinférde sig till tiden efter det att ansékan hade
ingetts.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt denna talan genom ansékan som inkom till férstainstans-
riattens kansli den 26 september 2001 och som anpassades till gillande
bestimmelser den 26 oktober, den 29 november respektive den 5, den 7 och
den 20 december 2001. Harmoniseringsbyrdn inkom med sin svarsinlaga till
rdttens kansli den 30 januari 2002.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det omtvistade beslutet,

— anmoda harmoniseringsbyrdn att bevilja varumirkesansokan nr 1718667
eller, i andra hand, att fullflja prévningen av denna varumirkesansékan i
enlighet med rittens dom, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.
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10 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

11

12

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Huruvida s6kandens andra yrkande kan tas upp till sakprovning

Parternas argument

Harmoniseringsbyrin anser att detta yrkande inte kan tas upp till sakprévning.
Den har anfort att det inte ankommer pd forstainstansritten att rikta fore-
ligganden till harmoniseringsbyran, eftersom den sistnimnda enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 ir skyldig att vidta de 4tgdrder som krivs for att folja
gemenskapsdomstolens dom.

Utan att formellt aterkalla detta yrkande har sdkanden vid férhandlingen
emellertid medgett att det inte ankommer pd forstainstansritten att rikta
foreldgganden till harmoniseringsbyrén.
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Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 63.6 i férordning nr 40/94 4r harmoniseringsbyran skyldig att vidta
de atgirder som krivs for att folja gemenskapsdomstolens dom. Av rittspraxis
framgar, sdsom harmoniseringsbyran riktigt har papekat, att det inte ankommer
pé forstainstansritten att rikta foreligganden till harmoniseringsbyran (forsta-
instansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrdn (BABY-DRY), REG 1999, s. I1-2383, punkt 53, och av den
31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyrin (Giroform), REG 2001, s. I1-433, punkt 33).

Soékandens andra yrkande kan foljaktligen inte tas upp till sakprévning.

Provning i sak

Inledande synpunkter

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att det framgdr av artikel 19 i
EG-stadgan for domstolen, som enligt artikel 46 i nimnda stadga skall tillimpas
pa forfarandet vid forstainstansritten, och av artikel 44.1 ¢ och artikel 130.1 i
forstainstansrittens rittegngsregler att en ansékan skall innehélla en kortfattad
framstéllning av grunderna f6r talan. Denna framstillning skall vara tillrickligt
klar och precis fér att svaranden skall kunna férbereda sitt férsvar och for att
forstainstansritten skall kunna prova talan, i férekommande fall utan att ha
tillgdng till andra uppgifter. For att garantera rittssikerheten och en god
rittskipning krdvs att de visentligaste omstindigheter som talan grundas pa
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4tminstone kortfattat men pa ett konsekvent och begripligt sitt framgar av
innehallet i sjilva ansokan (férstainstansrittens dom av den 14 maj 1998 i mal
T-348/94, Enso Espaiiola mot kommissionen, REG 1998, s. II-1875, punkt 143,
och av den 28 mars 2000 i mal T-251/97, T. Port mot kommissionen, REG 2000,
s. I1-1775, punkt 91). I detta hdnseende skall i ansékan tydligt anges vad grunden
for talan bestdr i, vilket innebir att ett abstrakt omnidmnande inte uppfyller
kraven i rittegingsreglerna (domen i det ovanndmnda maélet T. Port mot
kommissionen, punkt 90, och forstainstansrittens dom av den 5 juli 2000 i mél
T-111/99, Samper mot parlamentet, REGP 2000, s. I-A-135 och II-611,
punkt 27).

I forevarande mal grundas det omtvistade beslutet pa artikel 7.1 b och 7.1 ¢
samt 7.3 i forordning nr 40/94. Sokanden har i sin ansdkan dberopat tva grunder.
Den forsta grunden avser maktmissbruk till f6ljd av att 6verklagandendmnden
bortsag fran tvisteforemalet i det drende som var anhingigt vid den genom att
préva huruvida uttrycket E-COPY och inte uttrycket ECOPY kunde registreras.
Den andra grunden avser 4sidosittande av artikel 7.3 i férordning nr 40/94.
Sokanden har i sin ansékan ddremot inte ifrigasatt beslutet betriffande det sitt
pa vilket dverklagandenimnden tolkade och tillimpade ovannimnda artikel
7.1 b och 7.1 c. Den har i stillet, sivitt avser den foérsta grunden, endast pé ett
allmint och abstrakt sitt hivdat att éverklagandenimnden har &sidosatt
forordning nr 40/94, “eftersom varumirken skall registreras, om det inte
foreligger hinder for detta enligt artikel 7 (punkt 13 i ansdkan). Det var forst vid
forhandlingen som sdkanden for frsta gdngen forklarade varfor denne ansdg att
overklagandenimnden hade gjort sig skyldig till en felaktig rittstillimpning
genom att avsld varumirkesanstkan med stod av artikel 7.1 b och 7.1 c i
férordning nr 40/94.

Det kan mot denna bakgrund inte anses att sdkanden pd ett giltigt sdtt har
beropat en grund som avser dsidosdttande av artikel 7.1 b och 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94. De forklaringar som sdkanden i detta avseende redovisade vid
férhandlingen kan inte beaktas.
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Den forsta grunden: Maktmissbruk

Parternas argument

Sokanden har anfért att overklagandenimnden felaktigt prévade huruvida
uttrycket E-COPY kunde registreras, medan uttrycket ECOPY var det varumirke
for vilket det hade ansékts om registrering.

Sokanden har i detta hinseende hivdat att avsaknaden av bindestreck mellan
bokstaven E och ordet COPY utgér en visentlig skillnad mellan dessa tv3 uttryck.
Séledes uttalas bokstaven E i uttrycket ECOPY som en kort och inte som en lang
vokal. Sokanden har dessutom hivdat att det inte har bevisats att konsumen-
terna, samtidigt som de ir fértrogna med sddana vanliga uttryck som E-Mail eller
E-Shopping, ocksd skulle vara det med motsvarande ord som skrivs utan
bindestreck. For konsumenter som inte behirskar det engelska spraket dr det inte
heller majligt att forstd betydelsen av uttrycket ECOPY pd grundval av en visuell
presentation av det varumirke for vilket det ansokts om registrering.

Enligt sokanden bortsig éverklagandenimnden foljaktligen fran tvisteforemalet,
varfor det omtvistade beslutet har tillkommit genom maktmissbruk.

Harmoniseringsbyrdn har invint att overklagandenimnden, till skillnad fran
sokandens pastienden, har prévat huruvida uttrycket ECOPY kunde registreras.
Harmoniseringsbyrdn har hirvid understrukit att den omstidndigheten att
overklagandenimnden #ven hinvisade till definitionen av ordet “e-copy”, vilken
forekom pd en hemsida pd Internet for IROI (Institute of RF & OE-ICS of
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Southeast University), med adressen ”http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/
ecopy.htm”, inte visar att det varumirke for vilket det ansokts om registrering
skulle ha forvixlats med nigot annat. Harmoniseringsbyrdn papekade i detta
avseende i punkt 12 i det omtvistade beslutet att dverklagandenimnden hade
konstaterat att uttrycket ECOPY som sidant inte férekom i ordbécker och att det
var ett ord som kunde uttalas. Enligt harmoniseringsbyrins mening innebir detta
att 6verklagandenimnden faktiskt undersékte uttrycket ECOPY, som bestér av
en hopskrivning av tvd delar, och inte uttrycket E-COPY.

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten erinrar om att begreppet maktmissbruk har en bestimd
rickvidd inom gemenskapsritten och att det avser det fallet att en administrativ
myndighet anvinder sin behérighet for ett annat dndamadl 4dn det som ligger till
grund for behorigheten. Det #r i detta hinseende fast rittspraxis att ett beslut
innebdr maktmissbruk endast om det pa grundval av objektiva, relevanta och
samstimmiga uppgifter kan antas att det har antagits for att uppnd andra mal 4n
dem som angetts (se férstainstansrittens dom av den 24 april 1996 i de forenade
mélen T-551/93 och T-231/94—T-234/94, Industrias Pesqueras Campos m.fl.
mot kommissionen, REG 1996, s. II-247, punkt 168, och av den 12 januari 2000
i mal T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrdn (COMPANYLINE), REG 2000,
s. II-1, punkt 33).

I forevarande mal har sékanden emellertid varken visat eller ens pastdtt att
sddana uppgifter finns. I synnerhet forhaller det sig sa att dven om Over-
klagandendmnden skulle ha bortsett frin tvisteféremadlet i det drende som var
anhingigt vid denna, genom att préva huruvida uttrycket E-COPY och inte
uttrycket ECOPY kunde registreras, vilket sbkanden har pastatt, dr detta inte en
uppgift pa grundval av vilken det kan antas att beslutet har antagits uteslutande,
eller dtminstone huvudsakligen, for att uppnd andra mél dn dem som angetts.
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Dessutom framgdr det av det omtvistade beslutet att overklagandenimnden
faktiskt provade huruvida uttrycket ECOPY och inte uttrycket E-COPY kunde
registreras och att den féljaktligen inte bortsdg fran tvisteféremadlet i det drende
som var anhingigt vid den.

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pd den f6érsta grunden.

Den andra grunden: Asidosdittande av artikel 7.3 i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har hivdat att 6verklagandenimnden gjorde sig skyldig till en felaktig
réttstillimpning genom att, vid tillimpningen av artikel 7.3 i férordning nr 40/94,
inte beakta bevisning som styrker att det varumirke for vilket det ansokts om
registrering har anvints efter det att ansdkan hade ingetts. Sokanden har i detta
hinseende anfort att harmoniseringsbyrins interna anvisningar saknar relevans.

Sokanden har dessutom pipekat att det i artikel 9.3 i férordning nr 40/94
foreskrivs att de rittigheter som dr knutna till varumirket skall gélla i férhallande
till tredje man férst frin dagen for offentliggérandet av varumirkets registrering,.
Enligt sokanden foljer det av denna bestimmelse att vid bedémningen av
huruvida ett varumirke kan registreras med stod av artikel 7.3 i férordning
nr 40/94 skall bevisning beaktas fram till tidpunkten f6r registreringen.
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Enligt s6kanden skulle &verklagandenimnden féljaktligen ha beaktat den
bevisning som lades fram och som avsig perioden innan 6éverklagandenimnden
fattade sitt beslut, det vill siga fére den 13 juli 2001, eller, dtminstone, den
bevisning som avsig perioden fére det att granskaren fattade avslagsbeslutet, det
vill siga fére den 10 november 2000.

Slutligen har sokanden, genom bilagorna 4—7 till ans6kan, inkommit med vissa
handlingar till forstainstansritten for att styrka att det varumérke for vilket det
ansokts om registrering har uppnatt en sirskiljningsformiga till foljd av dess
anvindning.

Harmoniseringsbyran har hivdat att det, for att ett varumdrke skall kunna
registreras med stod av artikel 7.3 i forordning nr 40/94, forutsitts att
varumdrket har uppnitt en sirskiljningsforméga till £5ljd av anvdndningen nér
ansékan inges och att det har bevarat denna egenskap fram till tidpunkten for
registreringen.

Harmoniseringsbyrdn har i detta hinseende papekat att ansokningsdagen dr
avgorande for vilken prioritet ett varumirke skall ha i forhéllande till ett annat
varumirke. Aven om ett varumirke registrerades trots att det uppndtt en
sirskiljningsférmaga till f6ljd av anvindning f6rst efter ansdkningsdagen, skulle
det séledes kunna aberopas i ett invindnings- eller ogiltighetsférfarande som ett
registreringshinder gentemot ett annat varumdrke for vilket ansokan ingetts efter
ansdkningsdagen for det férsta varumirket. En sddan situation skulle emellertid
kunna uppkomma #ven om det fOrsta varumirket dnnu inte uppnitt en
sarskiljningsformaga till £6ljd av anvindning vid ansékningsdagen for det andra
varumirket.

Vad betriiffar sokandens argument avseende artikel 9.3 i f6rordning nr 40/94, har
harmoniseringsbyrin anfort att rittigheter som dr knutna till varumirket,
tvirtemot vad sokanden hdvdat, kan ha verkningar fére varumérkets registrering.
Enligt denna bestimmelse far sdledes skilig ersittning krdvas betrdffande
handlingar som foretas efter offentliggdrandet av varumérkesansokan.
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Harmoniseringsbyrdn har slutligen hidvdat att bevisning inte far liggas fram for
forsta gdngen vid forstainstansritten, sivida inte det foreligger sirskilda
omstindigheter, eftersom en talan infor ritten syftar till en kontroll av huruvida
overklagandenimndernas avgoranden ir lagenliga. Enligt harmoniseringsbyrin
har s6kanden i detta fall emellertid inte gjort gillande att det foreligger sdrskilda
omstindigheter.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten noterar inledningsvis att sbkanden, savitt avser denna grund,
endast har ifrigasatt det omtvistade beslutet till den del éverklagandenimnden
avvisade bevisningen om att en sirskiljningsformaga hade uppnatts till f6ljd av
anvindning under tiden efter ansokningsdagen. Sokanden har inte ifrigasatt det
omtvistade beslutet till den del dverklagandenimnden fann att viss bevisning,
som avsag tiden fore den dag dd varumirkesansokan ingavs, i sig var otillracklig.
Det finns féljaktligen ingen anledning att préva huruvida det omtvistade beslutet
i detta avseende ir grundat.

Det skall ddremot provas huruvida 6verklagandenimnden, sdsom s6kanden har
hivdat, gjorde sig skyldig till en felaktig rittstillimpning genom att avvisa annan
bevisning med motiveringen att den avser tiden efter ans6kningsdagen.

Artikel 7.3 i forordning nr 40/94 skall tolkas pd sd sdtt att ett varumirkes
sdrskiljningsférmdaga skall ha uppnatts till f6ljd av anvindning fore ansoknings-
dagen. Det saknar foljaktligen betydelse att ett varumirke har uppndtt en
sdrskiljningsformaga till f6ljd av anvindning efter dagen dd varumirkesansokan
ingavs och fore den tidpunkt dd harmoniseringsbyrén, det vill siga granskaren
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eller i forekommande fall 6verklagandenimnden, avgér huruvida det foreligger
absoluta hinder f6r att registrera varumirket. Av detta foljer att den bevisning
som avser anvindning efter ansékningsdagen inte alls kan beaktas av harmoni-
seringsbyran.

Detta #r, for det forsta, den enda tolkning som #r férenlig med det inre
sammanhanget fér systemet med absoluta och relativa registreringshinder for
gemenskapsvarumérken. Sasom framgar av artikel 8.2 a och 8.2 b i férordning
nr 40/94 ir ansokningsdagen, som den anges i artikel 26 i samma forordning,
avgbrande for vilken prioritet ett varumirke skall ha i forhallande till ett annat
varumirke. Forstainstansritten konstaterar att ett varumirke, dven om det
registrerades trots att det uppntt en sdrskiljningsférméga till foljd av anvéndning
forst efter ansokningsdagen, skulle kunna &beropas i ett invdndnings- eller
ogiltighetsforfarande som ett registreringshinder gentemot ett annat varumérke
for vilket anstkan ingetts efter ansdkningsdagen for det forsta varumirket. En
sadan situation skulle kunna uppkomma #ven om det andra varumirket redan
hade en sirskiljningsformaga nir dess registreringsansokan ingavs och det forsta
varumirket d4 dnnu inte hade uppnatt en sirskiljningsférméga till foljd av
anvindning, och siledes inte uppfyllde villkoren for att kunna registreras. Ett
sddant resultat kan emellertid inte godtas.

Till f5rmén for samma tolkning talar, fér det andra, 4ven lydelsen av artikel 7.3 i
forordning nr 40/94, enligt vilken artikel 7.1 b, 7.1 c och 7.1 d inte skall tillimpas
om varumirket till foljd av ”dess anvindning” har uppnétt” en sirskiljnings-
formaga i friga om de tjinster {or vilka *det ansoks” om registrering.

Den antagna tolkningen gor det, for det tredje, mdjligt att hindra att
sannolikheten for att den sdrskiljningsférmédga som ett varumérke har uppnatt
beaktas 6kar beroende pa hur linge registreringsférfarandet har varat.
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Denna tolkning motsigs inte av sokandens argument avseende artikel 9.3 i
férordning nr 40/94.

Det kan forst konstateras att sékandens argumentation i sig dr motségelsefull.
Sokanden har i punkt 16 i ansékan nimligen pistitt att det av artikel 9.3 i
forordning nr 40/94 foljer att man, vid bedémningen av huruvida ett varumairke
kan registreras, skall beakta bevis fram till den tidpunkt di varumirket
registreras. I punkt 18 i ansékan har sokanden emellertid hivdat att den
relevanta tidpunkten 4r den di harmoniseringsbyran (det vill siga granskaren
eller, i forekommande fall, éverklagandenimnden) avgor huruvida det foreligger
absoluta hinder for att registrera varumirket. Det 4r emellertid uppenbart att det
ror sig om tva olika tidpunkter. Sedan harmoniseringsbyran har funnit att det inte
foreligger ndgot absolut hinder fér att registrera det varumirke som avses med
ansdkan, skall ansokan niamligen offentliggoras enligt artiklarna 38.1 och 40.1 i
forordning nr 40/94. Enligt artikel 45 i samma férordning kan varumérket endast
registreras efter det att inviindningsfristen pa tre manader efter det att ansékan
offentliggjorts har 16pt ut (artikel 42.1 i forordning nr 40/94) eller, i fore-
kommande fall, efter det att en invindning har avslagits.

Sésom harmoniseringsbyran riktigt har pdpekat kan de rittigheter som 4r knutna
till gemenskapsvarumirket dessutom medféra rittsverkningar i forhallande till
vissa situationer som radde innan varumirket registrerades, till skillnad frin vad
sokanden har pdstdtt. Av artikel 9.3 andra meningen i forordning nr 40/94
framgér namligen att skilig ersdttning, under vissa forutsittningar, fir krivas
betriffande handlingar som féretas efter offentliggérandet av ansékan.

Vad betriffar s6kandens argument om harmoniseringsbyrans interna anvisningar
konstaterar forstainstansritten att sbkanden vid férhandlingen inte har kunnat
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ange exakt vilka texter denne Asyftar. Aven om sokanden dsyftar de ” Anvisningar
for granskning” som har antagits av harmoniseringsbyrins ordférande (beslut
EX-96-2 av den 26 mars 1996, harmoniseringsbyrin, EGT 9/96, s. 1347), skall
det konstateras att dessa anvisningar inte innehéller ndgon bestimmelse om den
tidpunkt som #r relevant for att avgdra om ett varumirke kan registreras.
Argumentet dr under alla omstindigheter utan verkan, i enlighet med det som har
angetts ovan. Harmoniseringsbyrdns stdndpunkt 4r ndmligen korrekt mot
bakgrund av en systematisk och teleologisk tolkning av de aktuella bestimmel-
serna i férordning nr 40/94, oberoende av huruvida det finns bestimmelser med
annat inneh3ll i harmoniseringsbyrans interna anvisningar.

Av det ovan anforda foljer att Sverklagandenimnden inte gjorde sig skyldig till en
felaktig rittstillimpning, ndr den avvisade den bevisning som sékanden hade lagt
fram for att styrka att det varumirke for vilket det har ansokts om registrering
har uppnatt en sirskiljningsformaga till f6ljd av dess anviindning under en tid
efter det att ansokan ingetts.

Sokanden har till sin anstkan bifogat vissa handlingar (bilagorna 4—7 i anstkan)
som denne inte hade ingett under férfarandet vid dverklagandenidmnden, genom
vilka den har avsett att bevisa att det varumdrke for vilket det har ansokts om
registrering har uppnatt en sirskiljningsformaga till f6ljd av dess anvidndning.
Fére provningen av det bevisvirde som dessa handlingar kan ha och, i synnerhet,
fragan huruvida de avser en period fére ansokningsdagen, skall det undersokas
om denna bevisning fir beaktas av f6rstainstansrétten.

Forstainstansritten finner forst att det av artikel 63.2, jimford med artikel 63.3, i
forordning nr 40/94 framgdr att sdvil undanrbjande som é&ndring av ett
avgorande frin overklagandendmnden forutsdtter att avgdrandet dr réttsstridigt
i materiellt eller formellt hdnseende. Enligt fast rittspraxis skall rittsaktens
lagenlighet vidare beddmas i forhdllande till de faktiska och rittsliga omstin-
digheter som radde den dag da rittsakten antogs (forstainstansrittens dom av den
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6 oktober 1999 i mal T-123/97, Salomon SA mot kommissionen, REG 1999,
s. 112925, punkt 48, och av den 14 maj 2002 i mal T-126/99, Graphischer
Maschinenbau mot kommissionen, REG 2002, s. I1-2427, punkt 33). Lagenlig-
heten av ett avgorande fran overklagandenimnden kan foljaktligen endast
ifrdgasittas genom dberopande av nya omstindigheter vid ritten om det bevisas
att 6verklagandenimnden p4 eget initiativ skulle ha beaktat dessa omstdndighe-
ter i det administrativa férfarandet innan den fattade beslut i drendet.

Forstainstansrdtten noterar for det forsta, sdvitt avser artikel 7.3 i forordning
nr 40/94, att det visserligen inte finns ndgon regel om att den granskning som
foretas av harmoniseringsbyrdn (det vill siga granskaren eller, i forekommande
fall, overklagandenimnden) endast skall avse de sakférhdllanden som har
dberopats av parterna, till skillnad frn det som foreskrivs i artikel 74.1 in fine i
samma forordning betriffande relativa registreringshinder. Om den som har
ansokt om en varumirkesregistrering inte har pdstatt att varumirket har uppndtt
en sirskiljningsformaga till foljd av anvindning, har harmoniseringsbyrdn
emellertid ingen faktisk mojlighet att beakta det forhallandet att det varumirke
for vilket det ansokts om registrering har uppndtt en sirskiljningsforméaga. Rétten
anser foljaktligen, i enlighet med principen att ingen dr forpliktad att gora
ndgonting som ir oméjligt (ultra posse nemo obligatur) och trots den regel som
slas fast i artikel 74.1 forsta meningen i forordning nr 40/94, enligt vilken
harmoniseringsbyran ”... utan sirskilt yrkande [skall] prova sakforhallandena”,
att en forutsdttning fér att harmoniseringsbyrdn skall vara skyldig att prova
sakforhallanden, enligt vilka det varumirke for vilket det ansokts om registrering
kan ha uppnétt en sirskiljningsformaga till foljd av anvindning i den mening som
avses i artikel 7.3 i férordning nr 40/94, ir att de har dberopats av sokanden.

For det andra 4r en forutsdttning for att harmoniseringsbyran skall vara skyldig
att beakta bevisning som &beropas till styrkande av att det varumirke for vilket
det ansokts om registrering har uppnitt en sirskiljningsformdga till foljd av
anvindning att sokanden har lagt fram bevisningen under forfarandet vid
harmoniseringsbyrin. Med hinsyn till 6vervigandena i féregdende punkt finns
det ndmligen ingen visentlig skillnad mellan den omstindigheten att det 4beropas
att det varumirke for vilket det ansékts om registrering har uppnitt en
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sirskiljningsformaga till f6ljd av anvindning, 4 ena sidan, och den omstindig-
heten att det liggs fram bevisning till stod for ett sddant pastiende, 4 andra sidan.
Dessa tva aspekter behandlas dessutom pa samma sitt i artikel 74.2 i férordning
nr 40/94, eftersom det dari féreskrivs att harmoniseringsbyrdn inte behover
beakta omsténdigheter eller bevis som part inte dberopat eller ingivit i rétt tid”.

Av detta foljer att det omtvistade beslutet inte i nigot avseende ér rittsstridigt och
att det dérfor vare sig kan undanréjas eller dndras enligt artikel 63.2 och 63.3 i
forordning nr 40/94. Den nya bevisning som sokanden lade fram for forsta
gingen vid forstainstansritten skall foljaktligen avvisas, utan att det dr
nodvindigt att prova dess bevisvirde.

Mot bakgrund av det ovan anférda kan talan inte heller vinna bifall pd den andra
grunden.

Av detta foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersdtta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rdttegingskostnaderna. Eftersom s6kanden
har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

II-5325



DOM AV DEN 12.12.2002 — MAL T-247/01

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 december 2002.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande

Ir- 5326




