GE BETZ MOT HARMONISERINGSBYRAN — ATOFINA CHEMICALS (BIOMATE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 30 juni 2004°

I mal T-107/02,

GE Betz Inc,, tidigare BetzDearborn Inc., Trevose, Pennsylvania (Férenta staterna),
foretratt av advokaterna G. Glas och K. Manhaeve, med delgivningsadress i
Luxemburg,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), inledningsvis foretridd av E. Joly, sedan av
G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i forfarandet infor overklagandendmnden vid harmonisering-
sbyrdn, intervenient i mélet vid forstainstansritten, var Atofina Chemicals Inc,

* Rittegangssprik: engelska.
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Philadelphia, Pennsylvania (Forenta staterna), foretritt av M. Edenborough,
barrister, och M. Medyckyj, solicitor,

angdende en talan som véckts mot det beslut som fattades av forsta dverklagande-
niamnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) den 17 januari 2002 (drende R 1003/2000-1), i ett
invindningsforfarande mellan Atofina Chemicals Inc. och GE Betz Inc,,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden N. J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A. W. H.
Meij,

justitiesekreterare: byradirektoren J. Plingers,

med beaktande av den ans6kan som ingavs till forstainstansréttens kansli den 8 april
2002,

med beaktande av det svaromal som ingavs till férstainstansrittens kansli den 23 juli
2002,

med beaktande av det svaromél som intervenienten Atofina Chemicals Inc. ingav till
forstainstansrittens kansli den 26 juli 2002,

efter det muntliga forfarandet den 17 september 2003,
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foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artiklarna 42 och 73 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 dndrad lydelse, foreskrivs foljande:

"Artikel 42

Invindningar

3. En invindning skall framstillas skriftligen och skall narmare ange vilka grunder
som dberopas. ... Den som framstiller en invindning far ldgga fram fakta, bevisning
och argument till stod for sin talan inom den tid som byran faststiller.
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Artikel 73

Beslutets grunder

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

Reglerna 15-18 och 20 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13
december 1995 om genomforande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) (nedan
kallad tillimpningsféreskrifterna) har féljande lydelse:

"Regel 15

Innehall i anmélan om inviindning

2. Anmilan om invéindning skall innehélla

b) betriffande det tidigare mirke eller den tidigare rittighet som ligger till grund
for invindningen:

i) da invindningen baseras pé ett tidigare mirke, en uppgift om detta och en
uppgift om att det dldre mérket dr ett gemenskapsmarke eller en uppgift om
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den eller de medlemsstater, da sa &r tillimpligt inklusive Beneluxldnderna,
dar det dldre mirket har registrerats eller registrering sokts eller, dé det dldre
market dr ett internationellt registrerat mérke, en uppgift om den eller de
medlemsstater, dir sa ar tillimpligt inklusive Beneluxldnderna, i vilka
skyddet av det dldre méarket giller,

ii) om tillgdngligt, ansokningsnumret eller registreringsnumret och registre-
ringsdatum, inklusive prioritetsdag foér det dldre market,

vi) en atergivning och, om tillimpligt, en beskrivning av det dldre mérket eller
den tidigare rittigheten,

vii) de varor och tjanster for vilka det édldre mérket har registrerats ... skall den
invindande parten tillsammans med uppgift pa alla de varor och tjinster for
vilka det dldre mérket dr skyddat dven ldmna uppgift p& de varor och tjinster
som invdndningen grundar sig pa.
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Regel 16

Fakta, bevis och skl som styrker invindningen

1. Alla meddelanden om inviindning far innehlla information om de fakta, bevis
och skil som presenteras som stod fér inviindningen, atfélida av relevanta
bestyrkande dokument.

2. Om invindningen grundas pa ett #ldre mérke som inte dr ett gemenskapsvaru-
mirke, skall anmilan om invindning om méjligt atféljas av ett bevis pa
registreringen av det dldre mirket, som t.ex. ett registreringsintyg. ...

3. De fakta, bevis och skl och 6vriga bestyrkande underlag som avses i punkt 1 och
de bevis som avses i punkt 2 far, om de inte dverlimnas samtidigt med invindningen
eller i anslutning drtill, inlimnas inom den period efter det att invindnings-
forfarandet inletts som Byran faststiller enligt regel 20.2.

Regel 17

Sprékanvindning vid invindningsférfaranden

1. Om invindningen inte inldmnas p& det sprdk som anvints i ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke, om det spréket #r ett av Byrins sprik,
eller det andra sprik som angavs ndr ansékan inlimnades, skall den invindande
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parten inlimna en oversdttning av invindningen pa nigot av dessa sprik inom en
manad fran utgangen av invindningsperioden.

2. Om de bevis som styrker invindningen enligt regel 16.1 och 16.2 inte inlimnas p4
det sprak som anvinds vid invindningsforfarandet, skall den invindande parten
inlimna en pd det spriket gjord Gversdttning av bevisen inom en manad fran
utgangen av invindningsperioden eller, ddr sa ar tillimpligt, inom den period som
faststdlls av Byran i enlighet med regel 16.3.

Regel 18

Avvisande av anmilan om invindning

1. Om Byréan noterar att meddelandet om invindning inte uppfyller bestimmelserna
i artikel 42 i forordningen, eller d& meddelandet om invindning inte klart
identifierar den anstkan mot vilken invindning inldimnas, eller det dldre mérket eller
de tidigare rattigheter pa basis av vilka invindningen inlamnas, skall byran avvisa
anmilan om invindning, savida dessa brister inte har atgirdats fore utgangen av
invdndningsperioden. ...

2. Om Byran noterar att meddelandet om invindning inte uppfyller andra
bestdmmelser i férordningen eller dessa regler skall detta meddelas den inviindande
parten och denne skall inbjudas att atgérda de noterade bristerna inom en period om
tvd manader. Om bristerna inte atgdrdas innan tidsgrinsen utloper skall Byrdn
avvisa meddelandet om invdndning.
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Regel 20

Prévning av invéndning

2. Om anmilan om invéindning inte innehaller uppgifter om fakta, bevis och skil
enligt regel 16.1 och 162, skall Byrén uppmana den invindande parten att
overlimna sadant material inom en av Byran faststilld tidsfrist. ...”

Bakgrund till tvisten

Sokanden har ans6kt hos Byrn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrin) om
registrering av ordmirket BIOMATE. Ansokan inkom den 20 november 1997,

Registreringsans6kan avser varor som omfattas av klas. 1 i Niceéverenskommelsen
av den 15 juni 1957 om Klassificering av varor och tjénster for varumirkesregistrer-
ing, med &ndringar och tilligg. Varorna i klas. 1 motsvarar foljande beskrivning;

— Klas. 1: "Kemiska produkter f6r anvéindning som mikrobiocider i industriella
vatten- och processystem.”.
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Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 72/98 av den
21 september 1998.

Atofina Chemicals Inc., intervenienten, framstéllde en invindning mot registre-
ringen genom en skrivelse av den 21 december 1998. Skrivelsen inkom till
harmoniseringsbyrin den 22 december 1998. Invindningen grundades pi det
figurmarke som éterges nedan.

bioMeT

Foljande upplysningar har registrerats for detta figurmérke:

— Registrerat i Benelux under nummer 39765 den 28 juni 1971 f6r varor som
omfattas av klasserna 1 och 5 i Nicedverenskommelsen, ndmligen:

— Klas. 1: "Kemikalier for industriell och vetenskaplig anvindning, likasa for
jordbruk, tradgardsskétsel och skogsbrulk (med undantag for preparat for
utrotning av svamp och mdogel, vixtbekdmpningsmedel och beredningar for
utrotning av ohyra), sérskilt avsedda fér utrotning av macro- och
microorganismer”.

— Kilas. 5: "Preparat for utrotning av svamp och maogel, viixtbekdmpningsmedel
och beredningar fér utrotning av ohyra”.
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— Registrerat i Frankrike (nytt nummer 1665517) den 23 januari 1980 fér varor
som omfattas av klass 1 i Nicedverenskommelsen, nimligen:

— Klass 1: "Kemikalier, kemiska sammansittningar for anvindning som
biocider”.

— Internationell registrering R 325543 den 8 november 1966 hirrérande fran
Benelux med verkan i Osterrike, Frankrike, Italien och Portugal fr varor som
omfattas av klasserna 1 och 5 i Nicedverenskommelsen, néimligen:

— Klas. 1: "Kemikalier for industriell och vetenskaplig anvindning, likasa for
jordbruk, tradgardsskétsel och skogsbruk”.

— Klas. 5: "Kemikalier, sérskilt avsedda for utrotning av macro- och
microorganismer”,

Invindningen grundades ocksa pi ordmirket BIOMET som registrerades i Italien
(nytt nummer 400859) den 30 maj 1962 fér varor som omfattas av klasserna 1 och 5
i Nicedverenskommelsen, det vill siga:

— Klas, 5: "Varor och kemiska sammanséttningar f6r anvindning som bakterie-
dédande medel”.
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Avslutningsvis grundades invindningen pd lkidnnetecknet BIOMET som inte &r
registrerat, men som anviinds i Benelux, Frankrike, Italien, Osterrike och Portugal.

Invindningen framstilldes mot samtliga varor som namns i ans6kan och grundades
pa alla varor som omfattades av de registrerade dldre varumarkena.

Vad avser de registrerade ildre varumirkena grundades invindningen pé artikel 8.1
a och b och 85 i férordning nr 40/94. Vad avser det ovanndmnda oregistrerade
kinnetecknet grundades invindningen pa artikel 8.4 i forordning nr 40/94.

Kopior av registreringsintygen for de dldre varumarkena bifogades anmilan om
invindning,

Den 7 april 1999 dversinde invindningsenheten ett telefax till intervenienten med
foljande innehall:

“Notification of deficiencies in the notice of opposition (Rule 15 and 18 (2) of the
Implementing Regulation)
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The examination of the notice of opposition has shown that the indication of the
goods and services has not been provided in the language of the opposition
proceedings (english).

This deficiency must be remedied within a non extendible period of two months
from receipt of this notification, that is on or before 07/06/1999.

The notice of opposition will otherwise be rejected on grounds of inadmissibility.”

("Meddelande om brister i anmilan om invindning (reglerna 15 och 182 i
tillimpningsforeskrifterna)

Vid prévningen av anmélan om invéndning framkom det att forteckningen Gver
varor och tjanster inte hade ingetts pd handliggningsspraket vid inviindnings-
forfarandet (engelska).

Denna brist skall avhjélpas inom tvé ménader frin och med mottagandet av detta
meddelande, det vill séga senast den 7 juni 1999. Fristen kan inte forlingas.

Om bristen inte avhjilps kommer anmélan om inviindning att avvisas.”)
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1 Intervenienten skickade en 6versittning av listorna 6ver de varor som omfattades av
de ildre varumirkena per telefax den 28 maj 1999. I telefaxet uppgavs ocksi
foljande:

"If further information is required, please let us know.”

("Var vinlig kontakta oss vid behov av ytterligare upplysningar.”)

15 Den 29 juni 1999 skickade invindningsenheten ytterligare ett telefax till interve-
nienten. Telefaxet hade foljande lydelse:

"Communication to the opposing party of the date of commencement of the
adversarial part of the opposition proceedings and of final date for submitting facts,
evidence and arguments in support of the opposition (Rules 19 (1), 16 (3), 17 (2) and
20 (2) of the Implementing Regulation).

Your opposition has been communicated to the applicant.
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The adversarial part of the proceedings will commence on 30/08/1999.

A final period of four months from receipt of this notification, that is until
29/10/1999, is allowed for you to furnish any further facts, evidence or arguments
which you may feel necessary to substantiate your opposition ...

Please note that documents must be in the language of the proceedings or
accompanied by a translation.”

("Meddelande till den invindande parten om datumet fér inledning av den
kontradiktoriska fasen av invindningsforfarandet och sista dagen fér inlimnande av
fakta, bevis och skil som styrker invéindningen (reglerna 19.1, 16.3, 17.2 och 20.2 i
tillimpningsforeskrifterna)

Sokanden har underrittats om er invindning.

Den kontradiktoriska fasen av forfarandet inleds den 30 augusti 1999.
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Fran och med mottagandet av detta meddelande har ni fyra ménader pi er (till och
med den 29 oktober 1999) att inkomma med ytterligare fakta, bevis och skil till stod
for er invindning.

Var vinlig notera att samtliga dokument skall vara forfattade pd handlaggnings-
spraket for invindningsforfarandet eller 4tfoljas av en Gversittning.”)

Fristen pa fyra ménader forlingdes till den 23 mars 2000. En dag fore utgangen av
fristen ansokte intervenienten om att fristen skulle férldngas igen. Harmonisering-
sbyran avslog ansékan med hanvisning till att de skil som hade dberopats till stod
for en forlangning var otillrackliga. Med hénsyn till att ansékan inkom en dag fore
utgdngen av fristen fick intervenienten emellertid ytterligare en dag pa sig att
komma in med uppgifter till stod for invindningen. Intervenienten inkom med
ytterligare skil under den extra dagen, ndmligen ett stadgeenligt tillkdnnagivande,
broschyrer och en etikett.

Genom beslut av den 7 september 2000 faststillde inviindningsenheten att
invindningen, vad avser det oregistrerade dldre kdnnetecknet, inte kunde tas upp
till sakprévning och att invindningen i 6vrigt inte uppfyllde kraven i artikel 8.1 a och
b och 8.5 i férordning nr 40/94. Invindningsenheten motiverade sitt beslut med att
den invindande parten, trots att en dversittning av registreringsintygen for de éldre
varumirkena inte hade tillhandahéllits inom fristen, inte hade inkommit med bevis
for att de dldre registreringarna pa vilka invindningen grundades var giltiga och for
deras rittsliga stéllning.

Av dessa skil avvisade invdndningsenheten invédndningen i dess helhet och
forpliktade intervenienten att béira de kostnader som var hédnforliga till forfarandet.
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Den 13 oktober 2000 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut.

Den 17 januari 2002 antog &verklagandendmnden ett beslut (nedan kallat det
overklagade beslutet), vilket sokanden, enligt egna uppgifter, delgavs genom
rekommenderat brev av den 8 februari 2002. I det 6verklagade beslutet faststillde
6verklagandendmnden f6ljande;

— Talan ogillas i den del som avser beslutet att invdindningen mot det
oregistrerade éldre kdnnetecknet inte kan tas upp till sakprévning,

— invindningsenhetens beslut ogiltigforklaras,

— drendet aterforvisas till invindningsenheten f6r handliggning,

— parterna skall bdra sina kostnader i forfarandet vid éverklagandenimnden.

Overklagandenimnden motiverade beslutet att delvis ogiltigforklara invindnings-
enhetens beslut med att denna, genom att till den invéindande parten 6versinda de
telefax som citeras i punkterna 13 och 15 ovan, gav den senare berittigade
férvintningar om att de kopior av registreringsintygen som hade bifogats anmilan
om inviandning uppfyllde de formella kraven.
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Forfarandet

Sékanden har, genom ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den 5 april
2002, vickt forevarande talan. Ansokan var pa engelska.

Da de andra parterna inte har invint mot att engelska anvinds som rittegingssprak i
forfarandet vid forstainstansritten har forstainstansritten utsett engelska till
rdttegangssprak.

Den 23 juli 2002 inkom harmoniseringsbyran med sitt svaromal. Den 26 juli 2002
inkom intervenienten med sitt svaromal.

Den 17 oktober 2002 inkom s6kanden med en inlaga med stod av artikel 135.3 i
forstainstansrittens rittegangsregler. Med tanke pa att sékanden inte hade ansokt
om att fa inkomma med en replik och intervenientens och harmoniseringsbyréns
svaromal inte inneholl nagra nya grunder eller yrkanden som motiverade en inlaga
med stéd av denna bestimmelse, beslutade forstainstansritten att inte ligga denna
inlaga till handlingarna i mélet.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet i den man som

II - 1865



27

28

DOM AV DEN 30.6.2004 — MAL T-107/02

i) invéindningsenhetens beslut av den 7 september 2000 hiri ogiltigférklaras,

ii) drendet aterforvisas till invindningsenheten fér handliggning,

iii) parterna forpliktas att béra sina kostnader i férfarandet vid éverklagande-
ndmnden,

~ forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna, inklusive
sokandens kostnader i forfarandet vid éverklagandenimnden.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— bifalla s6kandens yrkande om ogiltigforklaring av det 6verklagade beslutet,

— forplikta parterna att béra sina egna rittegangskostnader.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,
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— ogiltigforklara invindningsenhetens beslut i den man det hari faststills att
invindningen pd grundval av dldre registreringar saknade korrekt grund,

— ogiltigforklara invindningsenhetens beslut om rattegangskostnaderna,

— aterforvisa drendet till invindningsenheten for handliggning,

— forplikta sékanden att ersitta intervenientens kostnader i férevarande mal.

Parternas yrkanden

Innebérden av harmoniseringsbyrdans yrkanden

Vid férhandlingen preciserade harmoniseringsbyran till att borja med att dess forsta
yrkande inte strickte sig lingre dn sokandens yrkande. Harmoniseringsbyrans
yrkande skall ddarmed tolkas sa att det syftar till att stodja sokandens forsta yrkande.

Vid férhandlingen preciserade harmoniseringsbyran dessutom att den i andra hand
yrkade att forstainstansritten skall gora en bedomning mot bakgrund av de andra
parternas yrkanden och argument. Harmoniseringsbyrdn har darmed latit forsta att
den 6verliamnar fragan till forstainstansritten.
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Det skall hirvid papekas att intervenienten vid férhandlingen gjorde gillande att det
var harmoniseringsbyrans uppgift att foretrida o6verklagandenimnden infor
forstainstansritten eftersom 6verklagandenamnden inte sjilv var foretradd dar.

Det skall till att borja med erinras om att harmoniseringsbyran inrittades genom
forordning nr 40/94, bland annat for att administrera de gemenskapsrittsliga
bestimmelserna om gemenskapsvarumérken, och att den forvintas utéva samtliga
uppgifter enligt denna férordning mot bakgrund av det allm#nna intresset av denna
administration.

Det skall vidare noteras att &ven om 6verklagandenimnderna #r en integrerad del av
harmoniseringsbyran (forstainstansréttens dom av den 12 december 2002 i mal
T-110/01, Vedial SA mot Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) (BABY-DRY) (REG 2002, s. I1-5275, punkt 19)
och det foreligger en funktionell kontinuitet mellan &verklagandenamnden,
granskaren och/eller den behériga enheten (fdrstainstansrittens dom av den 8 juli
1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble mot Byréan fér harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, ménster och modeller), (REG 1999, s. 11-2383, punkt 38),
ar 6verklagandendmnderna och deras ledaméter oberoende i funktionellt hinseende
vid utdvandet av sina uppgifter. Harmoniseringsbyran saknar dérmed ratt att rikta
foreldgganden till 6verklagandenimnderna.

Under dessa omstindigheter konstaterar forstainstansritten att #ven om harmoni-
seringsbyran saknar ritt att vicka talan mot ett beslut som antagits av en
overklagandendmnd #r den inte dirmed skyldig att forsvara sddana bestut nér de har
overklagats eller att yrka att varje talan som viicks mot ett sddant beslut skall ogillas.

Det stdimmer visserligen att harmoniseringsbyrdn i artikel 133.2 i rittegangsreglerna
utpekas som svarande i forfarandet vid forstainstansritten.Denna omstindighet

II - 1868



36

37

38

GE BETZ MOT HARMONISERINGSBYRAN — ATOFINA CHEMICALS (BIOMATE)

paverkar emellertid inte konsekvenserna av systematiken i férordning nr 40/94 vad
avser overklagandendmnderna. Systematiken dr sddan att det dr mer eller mindre
mojligt att besluta om rittegdngskostnaderna nir det overklagade beslutet
ogiltigforklaras eller éndras, oberoende av den stdndpunkt som harmoniserings-
byrén intagit i forfarandet vid forstainstansritten.

Under dessa omstidndigheter #r det inget som hindrar att harmoniseringsbyran
staller sig bakom ett av sokandens yrkanden eller nojer sig med att 6verlata fragan
till forstainstansratten samtidigt som den, inom ramen for det uppdrag som lyfts
fram i punkt 31 ovan, redogor for de argument som den anser att forstainstansritten
kan ha nytta av att kinna till.

For ovrigt skall det papekas att en ny ansokan som presenteras forst vid
forhandlingen utan tvekan &r sen, och saledes inte kan tas upp till sakprévning.
Den extra precisering som gjorts vid férhandlingen i forevarande fall 4r emellertid
inte en ansokan i egentlig mening och forstainstansritten skall ddrmed inte ta
stillning till frdgan huruvida denna precisering kan tas upp till sakprévning.

Inneborden av intervenientens yrkanden

Vid forhandlingen preciserade intervenienten att det andra, det tredje och det fjirde
yrkandet endast syftar till att undvika missforstind. Eftersom ndmnda yrkanden
foljer av det forsta yrkandet kan intervenientens krav begrinsas till vad som ryms
inom det forsta och det femte yrkandet. Intervenienten yrkar ddrmed att talan skall
ogillas och att sokanden skall forpliktas att ersitta intervenientens rittegangskost-
nader.
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Provning i sak

Parternas argument

Sokanden har dberopat en enda grund till stéd f6r sin talan, nimligen asidosittandet
av artikel 17.2 i tillimpningsforeskrifterna,

Sokanden har gjort géllande att dverklagandenimnden godtog invindningsnimn-
dens konstaterande enligt vilket registreringsintygen inte hade ingetts pa handligg-
ningsspréket i invindningsforfarandet och en 6versittning av dessa inte hade ingetts
i tid. Eftersom det saknas bevis fér de éldre varumirkenas giltighet och fér deras
rittsliga stillning anser sokanden att den del av inviindningen som ror dessa
varumérken skall ogillas.

Sokanden har ocksa gjort gillande att éverklagandendmnden begick ett misstag nér
den, pa grundval av invdndningsenhetens telefax av den 7 april 1999 och den 29 juni
1999, slog fast att invéindningsenheten hade &sidosatt intervenientens berittigade
forvantningar.

Eftersom telefaxet av den 7 april 1999 uttryckligen gillde reglerna 15 och 18.2 i
tillimpningsforeskrifterna samt mdojligheten att avvisa talan, och med tanke pa att
anmélan om invindning inte uppfyllde kraven i regel 15.2 b vii i tillimpningsfore-
skrifterna, kan telefaxet enligt sokanden endast anses ha betydelse for fragan
huruvida anmélan om invéndning kan tas upp till sakprévning och inte for de bevis
som skall inges till stod for invindningen. Enligt sékanden saknas det skil for att
inte ta upp bevisen till sakprovning. Genom telefaxet av den 28 maj 1999 avhjilpte
intervenienten emellertid den brist i anmélan om invindning som hade patalats av
invéndningsenheten.
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Sokanden har preciserat att invindningsenheten, tvirtemot vad som skulle ha varit
fallet vid avvisning, inte var skyldig att upplysa den invindande parten om att det
saknades en sadan oversittning som avses i regel 17.2 i tillimpningsforeskrifterna.

Det var den invindande partens uppgift att inkomma med den bevisning till stod for
invindningen som den ansag var nodvéndig. Intervenienten kunde enligt s6kanden
inte avhjalpa brister i detta hinseende genom att, sisom i telefaxet av den 28 maj
1999, i allménna ordalag uppmana invindningsenheten att underritta bolaget for
det fall den behovde ytterligare upplysningar. Detta giller i 4nnu hogre grad med
tanke pé att det ovanndmnda faxet utgjorde svar pé telefaxet av den 7 april 1999,
vilket rorde fragan huruvida invindningen kunde tas upp till sakprévning. Ett
motsatt resonemang skulle innebdra att invindningsenheten ir skyldig att bistd den
invindande parten.

Vad avser telefaxet av den 29 juni 1999, hade detta till enda syfte att ge
intervenienten mojlighet att, i enlighet med artikel 42.3 i férordning nr 40/94 och
regel 16.3 i tillimpningsforeskrifterna, inkomma med ytterligare bevisning till stod
for invindningen om den ansag att detta var nddvindigt.

Varken telefaxet av den 7 april 1999 eller telefaxet av den 29 juni 1999 kan ha gett
intervenienten Dberittigade forvintningar vad avser sprikkraven i regel 17.2 i
tillampningsforeskrifterna. Detta giller oavsett om telefaxen beaktas vart och ett for
sig eller tillsammans. Telefaxet av den 29 juni 1999 borde tvdartom ha gjort
intervenienten uppmérksam pa dessa krav.

Enligt harmoniseringsbyran var det med ritta som 6verklagandenamnden bedomde
att regel 17.2 i tillaimpningsforeskrifterna hade asidosatts i forevarande fall. I dom av
den 13 juni 2002 i mal T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyran —
Massagué Marin (Chef) (REG 2002, s. II-2749, punkt 42), faststillde forstain-
stansritten att det foreligger en skillnad mellan kravet i regel 152 b vii i
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tillimpningsforeskrifterna pa upplysningar om de varor for vilka det dldre mérket
har registrerats, & ena sidan, och kravet i artikel 42.3 i forordning nr 40/94 samt
reglerna 16.1, 16.2 och 20.2 pd detaljerade upplysningar vad avser fakta, bevis och
skil, & andra sidan. Enligt regel 18.2 i tillimpningsforeskrifterna leder ett
asidosdttande av den forsta skyldigheten till att meddelandet om invindning
avvisas, medan ett &sidosittande av skyldigheten att ldimna de upplysningar som
avses i det andra fallet endast leder till att dessa upplysningar inte beaktas vid
provningen av invéndningen i sak.

Eftersom det enligt regel 17.2 i tillimpningsforeskrifterna krévs att den invindande
parten skall inkomma med en ¢versdttning av de bevis som styrker invindningen pa
det sprak som anvinds vid invindningsforfarandet, dr ett dsidosdttande av denna
skyldighet att jimstélla med underldtenhet att inkomma med sddan bevisning. I ett
sddant fall kan invindningsenheten inte gora annat &n att ogilla talan.

Harmoniseringsbyran anser diremot att dverklagandendmnden begick ett misstag
nidr den gjorde bedémningen att intervenientens beriittigade forvédntningar hade
asidosatts.

For det forsta kan intervenienten inte med framgang gora gillande att den inte
kinde till de relevanta bestimmelserna eftersom de dr tydliga och inte har @ndrats
sedan antagandet.

For det andra gav invindningsenheten varken i telefaxet av den 7 april 1999 eller i
telefaxet av den 29 juni 1999 intervenienten ndgra precisa, uttryckliga eller
underforstddda forsikringar om att de bevis som hade limnats in uppfyllde
sprikkraven.
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For det tredje dr sddana tillkdnnagivanden som telefaxet av den 29 juni 1999 av sin
natur sadana att de inte kan vara precisa eller specifika. Till att borja med framgér
det av artikel 42.3 i foérordning nr 40/94 samt av reglerna 16.3 och 20.2 i
tillimpningsféreskrifterna att harmoniseringsbyrans roll ér att i allménna ordalag
uppmana den invindande parten att inkomma med fakta, bevis och skil och inte att
gora denne uppmirksam pa specifika brister. Ett sidant uppmarksammande skulle
kriva att drendet provades i sak innan fakta, bevis och skél har inkommit. Detta dr
en situation som lagstiftaren inte har avsett och &r utesluten med hansyn till
invindningsférfarandets kontradiktoriska natur. Dessutom framgar det av artikel 74
i férordning nr 40/94 och av regel 16.3 i tillimpningsforeskrifterna att parterna, sa
snart som invindningen har bedomts kunna tas upp till sakprévning, har fria hinder
vad avser framstillandet av sin sak. Avslutningsvis framgéar det av artikel 74.1 i
forordning nr 40/94 att harmoniseringsbyran saknar behorighet att bistd den
invindande parten i friga om de fakta, bevis och skél som skall limnas in. Dessa
principer dr analogt tillimpliga pa sprakkraven.

Harmoniseringsbyran har, med hinvisning till flera beslut som antagits av
overklagandenidmnder, konstaterat att det rider oenighet i frdgan huruvida den
standardformulering som anvindes i telefaxet av den 29 juni 1999 ér tillrdckligt
tydlig. Icke desto mindre anser harmoniseringsbyran att denna fraga skall besvaras
jakande.

Intervenienten har gjort gillande att invindningen skall anses vara korrekt
motiverad si snart som var och en av parterna dr ordentligt underrittad om
merparten av de fakta, bevis och skil som motparten grundar sig pa.

[ férevarande fall innehéll anmilan om invindning en upplysning om att en kopia av
registreringsintygen hade bifogats formuldret om invindning och att invindningen
grundades pé alla varor for vilka de dldre varumirkena hade registrerats. Enligt
intervenienten skall telefaxet av den 7 april 1999 av naturliga skl tolkas sa att
listorna 6ver de varor som avsigs i intygen utgjorde en del av anmilan om
invindning och att dessa skulle oversittas till det spridk som anvindes vid
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invindningsforfarandet. Denna 6versittning skulle ha inkommit den 28 maj 1999.
De nddvindiga upplysningarna for att avgora huruvida invéindningen var vilgrundad
fanns dédrmed antingen direkt i anmélan om invéndning eller indirekt i denna genom
hanvisningen till 6versdttningen av listan 6ver varor, vilken éversindes per telefax
den 28 maj 1999.

Intervenienten har gjort gillande att det inte &r nodvindigt att Gversdtta all
information i ett registreringsintyg eftersom viss information saknar relevans eller r
omdjlig att dversitta. Det senare giller till exempel for namn och siffror. Det ér inte
heller nodvéndigt att oversitta en upplysning, som till exempel datumet for
registreringen, nér denna inte har &beropats. Vid férhandlingen tillade intervenien-
ten att det vore oproportionerligt och orimligt att kréva att hela dokumentet skall
Oversdttas nir endast en liten del av detta har aberopats.

Med hénvisning till regel 16.1 och 16.2 i tillimpningsforeskrifterna har interve-
nienten tillagt att det inte foreligger négon skyldighet att tillhandahalla fullstindiga
overséttningar av registreringsintyg for dldre varumaérken.

Vid férhandlingen gjorde intervenienten dessutom gillande att beviset for giltig-
heten av det varumérke pé vilket invéindningen grundas och dess rittsliga stillning
inte féljer av Gverséttningen av registreringsintygen, utan av sjilva registrerings-
bevisen.

For évrigt har intervenienten gjort gillande, vad avser telefaxet av den 29 juni 1999,
att den normala betydelsen av detta &r att den brist som péatalades i telefaxet av den
7 april 1999 hade avhjalpts och att invéindningen inte skulle avvisas. Anmirkningen i
detta telefax avseende det sprik som anviindes vid invindningsférfarandet gillde
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kompletterande fakta, bevis eller skil, och inte sidana fakta, bevis och skil som
redan hade limnats. Om invidndningsenheten ansag att ndmnda brist inte hade
avhjilpts borde den enligt intervenienten rimligtvis ha avvisat invindningen. Detta
gjorde den emellertid inte.

Intervenienten instimmer i overklagandendmndens resonemang enligt vilket
intervenienten kunde gora gillande berdttigade foérvantningar, pa grundval av
invindningsenhetens uppgifter, vad avser iakttagandet av de krav som uppstills for
att invindningen skall godtas.

Avslutningsvis har intervenienten hanvisat till fem beslut av harmoniseringsbyrans
overklagandenamnder i vilka det faststilldes att det inte var nédvindigt att 6versitta
all information i de aktuella registreringsintygen. I tva av dessa beslut faststilldes det
dessutom att den invindande parten kunde gora gillande berittigade forvintningar
vad avser uppfyllandet av dessa krav med anledning av invindningsenhetens
agerande.

Forstainstansréttens bedommning

Sokanden har i argumenteringen till stod for sin enda grund gjort en atskillnad
mellan fragan om de sprakkrav som stills vid ett invindningsforfarande, och sirskilt
fragan om asidosittande av regel 17.2 i tillimpningsforeskrifterna, & ena sidan, och
frigan om invindningsenhetens &sidosittande av intervenientens berittigade
forvintningar, & andra sidan. Harmoniseringsbyrin och intervenienten har ocksa
gjort denna atskillnad. Vid provningen av den enda grunden utgér forstain-

stansritten fran denna uppdelning.
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Sprakkraven vid invéindningsforfarandet

Vad avser sprikkraven for de #ldre varumirken som har aberopats till stod for
invéindningen har 6verklagandenédmnden i punkt 23 i det éverklagade beslutet anfort
att "den invindande parten (det vill siga intervenienten i forfarandet vid
forstainstansritten) ddrmed var skyldig att inkomma med de exakta uppgifterna i
registret pa handliggningsspraket vid forfarandet”. Overklagandenimnden har
tillagt att det i forevarande fall inte rdder nagot tvivel om att den inviindande parten
underlét att forete en fullstindig Sversdttning av de dokument som de behériga
myndigheterna hade utfirdat eller publicerat i detta drende. Forstainstansritten
konstaterar att den sistnimnda omstindigheten inte har bestridits av nagon av
parterna.

I forevarande fall &r det klarlagt att det i anmilan om invindning angavs att en kopia
av registreringsintygen hade bifogats formuldret med invindningen, att inviind-
ningen grundades pa alla varor for vilka de #ldre varumirkena hade registrerats och
att forteckningarna 6ver dessa varor inte &tf6ljdes av en éversittning till handligg-
ningsspréaket vid invindningsférfarandet.

Anmilan om invindning uppfyllde dirmed inte de sprakkrav som uppstills i
reglerna 15.2 b vii och 17.1 i tillimpningsforeskrifterna eftersom den inte innehéil
en Oversittning till handliggningsspraket vid invindningsférfarandet av forteck-
ningarna over de varor och tjanster for vilka de dldre varumirkena hade registrerats.
Denna situation &r inte upptagen bland de fall som nimns i regel 18.1 i
tillimpningsforeskrifterna, men omfattas av tillimpningsomradet for regel 18.2
héri, vilken avser fall ddr anmélan om inviindning inte uppfyller andra bestimmelser
i forordning nr 40/94 eller i tillimpningsféreskrifterna #n de som nimns i artikel
18.1 i tillimpningsforeskrifterna. De andra bestimmelser som avses utgoérs i
forevarande fall av regel 15.2 b vii och regel 17.1 i tillimpningsforeskrifterna.
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Invindningsenheten handlade ddrmed i enlighet med reglerna 15.2 b vii, 17.1 och
18.2 i tillimpningsforeskrifterna nir den i ett telefax av den 7 april 1999 uppmanade
intervenienten att inkomma med en Oversittning till handlidggningsspraket vid
invindningsforfarandet av listorna 6ver de varor och tjanster for vilka de dldre
varumirkena hade registrerats. Overst pa telefaxet angavs for dvrigt "[r]eglerna 15
och 18.2 i tillimpningsforeskrifterna” "([r]ule 15 and 18 (2) of the Implementing
Regulation”).

Det &r ocksa klarlagt att intervenienten den 28 maj 1999 inkom med en oversittning
till handlaggningsspréket vid invindningsforfarandet av listorna 6ver de varor och
tjanster for vilka de éldre varumirkena hade registrerats. Pa detta sétt anpassades
anmilan om invindning till "andra bestimmelser i forordning nr 40/954 eller i
tillimpningsforeskrifterna”, i enlighet med foreskrifterna i regel 18.2 i tillimpnings-
foreskrifterna.

I ett telefax av den 29 juni 1999 beviljade invandningsenheten intervenienten en
tidsfrist for att inkomma med ytterligare fakta, bevis och skal till stod for
invindningen. I telefaxet informerade invindningsenheten om att samtliga
dokument skulle vara forfattade pa handlaggningsspraket vid forfarandet eller
atfoljas av en oversittning.

Forstainstansritten konstaterar att telefaxet Gverensstimmer med artikel 42 i
forordning nr 40/94, regel 16.2 och 16.3 samt regel 17.2 i tillimpningsforeskrifterna i
den man som det foreskrivs i dessa bestimmelser att fakta, bevis och skal till stod for
invindningen far framstillas inom den tidsfrist som faststills av harmonisering-
sbyran. Overst pa telefaxet naimndes fér 6vrigt reglerna 19.1, 16.3, 17.2 och 20.2 i
tillimpningsforeskrifterna.
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Det dr vidare riktigt att invéindningsenheten inte informerade den invindande
parten om att en sdan Oversittning av registreringsintygen som avses i regel 17.2 i
tillimpningsforeskrifterna saknades. Det framgar emellertid av domen i det
ovanndmnda malet Chef (punkterna 52 och 53) att de rittsliga kraven rérande
bevis samt Gversittningen av dessa handlingar till det sprdk som anvinds vid
invindningsforfarandet utgér materiella villkor fér invindningen och att invind-
ningsenheten darfor inte var skyldig att underritta intervenienten om bristen i form
av underldtenhet att inkomma med en Gversiittning av registreringsintygen for de
dldre varumirkena. Forstainstansritten erinrar om att den omsténdigheten att det
inte fanns nagon oversittning av forteckningarna 6ver de varor och tjinster som
omfattades av de registrerade varumérkena strider mot reglerna 15.2 b vii och 17.1 i
tillimpningsforeskrifterna, vilket innebir att regel 18.2 i tillimpningsféreskrifterna
aktualiseras. Den omstidndigheten att det inte fanns nigon 6versittning av
registreringsintygen for de #éldre varumérkena strider ddremot inte mot nigon av
bestimmelserna i férordning nr 40/94 eller de bestimmelser i tillimpningsfore-
skrifterna som avses i regel 18.2 i tillimpningsforeskrifterna.

Forstainstansritten skall prova intervenientens argument mot bakgrund av det
ovannidmnda. Forstainstansritten har redogjort for dessa argument ovan i punkt 53
och foljande punkter.

Till att borja med skall det papekas att det framgér av rittspraxis att regeln att bevis
till stod for en invéndning skall framstillas pd handliggningsspriket vid inviind-
ningsforfarandet eller 4tfoljas av en 6versittning till detta sprak motiveras av att det
ar n6dvindigt att iaktta den kontradiktoriska principen och principen om jimlikhet i
medel mellan parterna vid ett forfarande mellan parter. Det stimmer, vilket
intervenienten ocksé har gjort gillande, att den invindande parten inte dr skyldig att
tillhandahélla en fullstindig oOversdttning av registreringsintygen for de ildre
varumérkena. Detta innebdr emellertid inte att invéindningsenheten #r skyldig att
vid prévningen i sak av invindningen beakta registreringsintyg som ingetts pa ett
annat sprdk dn det som anvénds vid invindningsforfarandet. Nir registrerings-
intygen inte har 6versatts till handldggningsspréiket kan invéindningsenheten ogilla
invindningen, under forutsittning att frigan inte kan avgoras pa grundval av
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eventuell annan bevisning som inkommit, i enlighet med regel 20.3 i tillimpnings-
foreskrifterna (domen i det ovannimnda malet Chef, punkterna 42, 44, 60 och 61).
Det skall papekas att det sistnimnda undantaget inte har aberopats i forevarande
mal.

Vad avser argumentet att bevisningen gillande de varumirken pa vilka invdnd-
ningen grundas inte foljer av Oversittningen av registreringsintygen, utan av
registreringsintygen sjilva, konstaterar fOrstainstansritten att det visserligen
stimmer att bevisningen foljer av registreringsintygen, och inte av 6versittningarna
hirav. Icke desto mindre kan denna bevisning endast tas i beaktande om den
uppfyller de sprikkrav som uppstills i regel 17.2 i tillimpningsféreskrifterna.

Vad avser nddvindigheten av att 6versitta de aktuella dokumenten i deras helhet,
vilken har bestridits av intervenienten, skall det papekas att fragan huruvida vissa
delar av dessa dokument kan anses sakna betydelse for invindningen i frdga och
siledes inte behéver oversittas, omfattas av den invindande partens utrymme for
skonsmiissig beddmning. Det édr emellertid endast de delar som har 6versatts till
handldggningsspriket som kan beaktas av invindningsenheten. I férevarande fall
framgér det dessutom av handlingarna att de dokument som tillhandahallits pa
nederlindska, italienska och franska inte dr sa omfattande, sérskilt inte i forhallande
till den oversatta féreteckningen éver varor, att skyldigheten att tillhandahalla en
oversittning kan anses vara oproportionerlig och orimlig,

Vad avser intervenientens argument rérande beslut som fattats av harmonisering-
sbyrans éverklagandenimnder néjer sig forstainstansratten med att erinra om att de
beslut betriffande registrering av ett kinnetecken sisom gemenskapsvarumarke som
overklagandenamnderna skall fatta med stod av forordning nr 40/94 omfattas av en
begrinsad behorighet och inte av en befogenhet att foreta skonsmissiga bedom-
ningar. Frigan huruvida dessa beslut dr lagenliga skall déarfér enbart bedémas pa
grundval av denna forordning, saisom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och
inte pa grundval av 6verklagandenimndernas tidigare beslutspraxis (se bland annat
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forstainstansrittens dom av den 20 november 2002 i de forenade malen T 79/01 och
T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyrén (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002,
s. 11-4881, punkt 32).

Avslutningsvis skall forstainstansrétten préva intervenientens argument att inviand-
ningsenheten, om den ansag att den brist som pétalades i telefaxet av den 7 april
1999, nimligen att det inte fanns nigon oversittning av férteckningarna 6ver de
varor som omfattades av registreringarna, inte hade avhjilpts, rimligtvis borde ha
avvisat inviindningen, vilket den inte gjorde. Férstainstansritten ndjer sig med att
konstatera att forevarande tvist inte giller den omstindigheten att det inte fanns
nagon Gversittning av listorna 6ver de varor och tjinster som omfattades av de #ldre
varumidrkena, utan avsaknaden av en oversittning av registreringsintygen for de
dldre varumérkena.

Av detta foljer att inget av intervenientens argument kan godtas,

Av det ovan anforda foljer att overklagandenimndens uppfattning (se punkt 63 i
forevarande dom), némligen att intervenienten var skyldig att inkomma med de
exakta uppgifterna i registret pa handliggningsspriket, inte utgér felaktig rattstill-
dmpning,.

Intervenientens beréttigade forvintningar

Overklagandendmnden faststillde foljande i punkt 24 i det dverklagade beslutet:

"Genom de ovannéimnda tillkéinnagivandena (telefaxen av den 7 april 1999 och den
29 juni 1999) gav invindningsenheten den invéindande parten berittigade forvint-
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ningar om att de kopior av registreringsintygen som hade bifogats anmélan om
invindning uppfyllde de formella kraven. Den invindande parten hade ritt att utgd
fran att den uppfyllde de formella kraven i bestimmelserna, eftersom den hade
tillhandahéllit den nodvindiga oversittningen avseende varorna i fraga.”

Forstainstansritten erinrar emellertid om att ritten att gora ansprik pa skydd for
berdttigade forvintningar, vilken utgér en av gemenskapens grundldggande
principer, enligt fast rittspraxis tillkommer varje enskild som befinner sig i en
situation av vilken det framgér att gemenskapsadministrationen, genom att ge
tydliga forsakringar, har vickt grundade férhoppningar hos denne (se bland annat
forstainstansrittens dom av den 19 mars 2003 i mal T-273/01, Innova Privat-
Akademie mot kommissionen, REG 2003, s. 1I-1093, punkt 26, och dar citerad
rittspraxis).

Forstainstansrétten konstaterar att det varken framgar av det 6verklagade beslutet
eller av handlingarna i drendet vid 6verklagandendmnden att intervenienten infor
denna over huvud taget aberopade ett asidosidttande av principen om skydd av
berittigade forvintningar. For att kunna faststilla huruvida overklagandendmnden
gjorde en riktig bedomning nér den pa eget initiativ slog fast att invindningsenheten
hade gett stkanden beridttigade forvintningar skall forstainstansritten préva de
omstindigheter som har betydelse for denna fraga i férevarande fall.

Den f6rsta omstindigheten utgors av invindningsenhetens telefax av den 7 april
1999. 1 detta telefax uppmanades s6kanden att inkomma med en Gversittning till
engelska av forteckningen 6ver de varor som omfattades av éldre réttigheter. Om
detta inte skedde skulle invidndningen avvisas. Enligt Gverklagandenamnden var
formuleringen i detta telefax vilseledande eftersom den gav vid handen att det enda
som saknades var den engelska 6versittningen av forteckningen 6ver varor, utan att
det upplystes om att sckanden ocksa var skyldig att tillhandahalla en fullstindig
oversittning av registreringsintygen.
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Den andra omsténdigheten utgérs av den mening i telefaxet av den 28 maj 1999 i
vilken intervenienten uppmanade harmoniseringsbyrdn att kontakta bolaget vid
behov av ytterligare upplysningar. Med hinvisning till denna mening anférde
éverklagandendmnden i punkt 21 i det 6verklagade beslutet att “den invéindande
parten, ndr den inte erholl nigot svar fran invindningsenheten (felaktigt) drog
slutsatsen att allt var i sin ordning med invéindningen”.

Den tredje omsténdigheten géller den mening i telefaxet av den 29 juni 1999, i vilken
invéindningsenheten uppgav att intervenienten hade "beviljats en sista tidsfrist ... for
att inkomma med ytterligare fakta, bevis och skil till stéd for ... inviindning[en]”,
jaimford med invéndningsenhetens telefax av den 7 april 1999. Enligt éverklagande-
nimnden redde inte detta meddelande ut det missforstind som hade uppstatt till
foljd av de tva tidigare meddelandena.

Forstainstansritten stiller sig inte bakom 6verklagandenidmndens analys av dessa tre
omstindigheter.

Till att borja med, vad avser invéindningsenhetens telefax av den 7 april 1999,
konstaterar forstainstansrétten att det innehdll en uttrycklig hanvisning till reglerna
15 och 18.2 i tillimpningsforeskrifterna och att det i telefaxet enbart angavs att
forteckningen over varor och tjénster inte hade tillhandahallits pd handliggnings-
spraket vid invandningsforfarandet. Med tanke pa att telefaxet inte innehsll nagra
exakta hdnvisningar till bland annat reglerna 16 och 17 i samma férordning kan
telefaxet inte anses ha gett intervenienten berittigade forvintningar vad avser
iakttagandet av kravet i regel 17.2 i de nimnda foreskrifterna om att bevis som
styrker invindningen skall inlimnas p& det sprik som anvinds vid invindnings-
férfarandet. Denna beddémning styrks av den omstéindigheten att intervenienten
sjélv inte har dberopat detta telefax for att géra gillande berittigade forvintningar.
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Vad avser den andra omstindigheten skall det papekas att ett sidant meddelande,
som hirrér frin intervenienten sjilv, inte kan jamstillas med ett beteende av
gemenskapsadministrationen vilket har kunnat vicka grundade forhoppningar hos
den invindande parten. Berittigade forvintningar kan niamligen inte grundas pa ett
ensidigt agerande av den part som har dessa forvintningar. For ovrigt skulle ett
sddant resonemang, vilket harmoniseringsbyran med ritta har papekat, innebéra att
invindningsenheten &r skyldig att bista den invandande parten, vilket vore oforenligt
med systemet.

Vad avser den tredje omstéindigheten, det vill siga meningen i det ovan i punkt 84
nimnda telefaxet av den 29 juni 1999, skall det papekas att denna mening, sarskilt
med beaktande av att adjektivet "ytterligare” anvinds, jaimford med telefaxet av den
7 april 1999, inte heller var av sidan natur att den kunde vicka grundade
forhoppningar hos den invindande parten om att de inlimnade registreringsintygen
uppfyllde de relevanta sprakkraven. Skrivelsen innehéller nimligen inga precisa
uppgifter om att si skulle vara fallet. For det fall att denna skrivelse inte redde ut
eventuella missforstand eller skingrade tvivel hos intervenienten borde denne om
nodvindigt ha kontaktat harmoniseringsbyran.

Dessutom begick éverklagandenimnden ett misstag nédr den i punkt 22 i det
dverklagade beslutet konstaterade att intervenienten genom telefaxet av den 29 juni
1999 upplystes om att den hade fyra manader pé sig att inkomma med ytterligare
fakta, bevis och skil som den ansdg stdja invindningen och att "handlingarna”
skulle tillhandahéllas pd handliggningsspraket vid inviindningsforfarandet eller
atfoljas av en oversittning (“that the documents must be in the language of the
proceedings or accompanied by a translation”). I sjilva verket angavs det i telefaxet
att "alla handlingar” skulle tillhandahallas pa handliggningsspraket eller atfoljas av
en éversittning ("Please note that documents must be in the language of the
proceedings or accompanied by a translation”). Denna upplysning rorande
handliggningsspraket kan darfor inte anses gilla enbart "ytterligare fakta, bevis
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och skal”, Upplysningen 4r tviirtom av allmén natur, varfor telefaxet av den 29 juni
1999 inte kan tolkas s& att kopiorna av de registreringsintyg som hade bifogats
anmélan om invindning uppfyllde sprakkraven.

Genom att gora gillande att telefaxet av den 29 juni 1999, enligt en normal tolkning,
innehdll en uppgift om att den brist som pétalades i telefaxet av den 7 april 1999, det
vill séiga avsaknaden av en 6versittning till handldggningsspraket av férteckningarna
over de varor som omfattades av de dldre varumirkena, hade avhjilpts, medgav
intervenienten sjélv att telefaxet inte kunde tolkas sa att dven registreringsintygen
uppfyllde sprikkraven.

Intervenienten har ocksé gjort gillande att verklagandenimnderna i tvd av de fem
beslut som ndmnden tagit upp faststillde att den invindande parten med anledning
av invindningsenhetens agerande kunde gora gillande berittigade forvintningar
vad avser uppfyllandet av kraven pa oversittning av informationen i de registre-
ringsintyg som var i fraga,

Forstainstansritten erinrar om att lagligheten av 6verklagandenimndernas beslut
inte kan bedomas pa grundval av verklagandenimndernas tidigare beslutspraxis.
Detta giller oberoende av frigan huruvida dessa beslut dr férenliga med den
rittspraxis som citerats vad avser berittigade forvantningar. Forstainstansritten har
redan redogjort for detta forhallande (domen i det ovannimnda mélet Kit Pro och
Kit Super Pro, punkt 32).

Under dessa omstidndigheter konstaterar forstainstansritten att overklagande-
nimnden gjorde sig skyldig till felaktig rittstillimpning nir den bedémde att
invindningsenhetens agerande gav intervenienten berittigade forviintningar om att
de kopior av registreringsintygen som hade bifogats anmilan om invindning
uppfyllde de formella kraven.
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Av det ovan anforda foljer att den enda grund som &beropats till stéd for
ogiltigforklaring av det 6verklagade beslutet skall godtas. Det 6verklagade beslutet
skali saledes ogiltigforklaras i enlighet med stkandens yrkanden.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats.

I forevarande fall har intervenienten tappat mélet i den man som det éverklagade
beslutet skall ogiltigforklaras i enlighet med sokandens yrkanden. Sékanden har
emellertid inte yrkat att intervenienten skall ersitta rittegangskostnaderna, utan att
harmoniseringsbyran skall ersitta dessa, inklusive de kostnader som stkanden har
haft i forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Trots att harmoniseringsbyran har anslutit sig till sokandens forsta yrkande skall
harmoniseringsbyran ersitta sokandens kostnader eftersom beslutet fattats av en av
harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnder. Av denna anledning skall harmoni-
seringsbyrdn, i enlighet med sokandens yrkanden, ersitta sokandens ritteging-
skostnader, inklusive de kostnader som avser forfarandet vid 6verklagandendmnden.
Intervenienten skall béra sina egna rittegingskostnader.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av forsta dverklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 17 januari 2002 (drende
R 1003/2000-1) ogiltigférklaras i den man invindningsenhetens beslut av
den 7 september 2000 hiri ogiltigférklaras, drendet aterforvisas till
invindningsenheten for handliggning och parterna férpliktas att bira
sina egna kostnader i forfarandet vid éverklagandenimnden,

2) Harmoniseringsbyrin skall ersiitta sokandens rittegangskostnader, inklu-
sive de kostnader som avser forfarandet vid éverklagandenimnden.

Intervenienten skall béra sina réttegangskostnader.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 30 juni 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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