DOM AV DEN 15.11.2001 — MAL T-128/99

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 15 november 2001 *

I mal T-128/99,

Signal Communications Ltd, Hongkong (Kina), féretridd av advokaterna
J. Grayston och A. Bywater, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av F Lopez de Rego och G. Humph-
reys, bada i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

* Rirtegd rak: engelska

-l S ¥ b
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) den 24 mars 1999 (irende R 219/1998-1),
vilket delgavs sokanden den 25 mars 1999,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordforanden P. Mengozzi samt domarna R. M. Moura Ramos
och V. Tiili,

justitiesekreterare: byradirektoren D. Christensen,

med beaktande av den ansokan som inkom till férstainstansrittens kansli
den 25 maj 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till férstainstansrittens kansli
den 23 augusti 1999,

med beaktande av de skriftliga svaren pd forstainstansrittens fragor,

efter férhandlingen den 22 februari 2001,
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foljande

Dom

Tillampliga bestimmelser

I artikel 29 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, stadgas féljande:

”1. En person som vederborligen har givit in en ansékan om registrering av ett
varumirke i eller for ett land som ir anslutet till Pariskonventionen eller Avtalet
om upprittande av Virldshandelsorganisationen, eller den till vilken ritten har
overgatt skall ha rite till prioritet f6r ingivande av en ansokan om gemenskaps-
varumirke for samma varumairke vad avser varor eller tjdnster som ar identiska
med eller som ingér i dem for vilka ansokan har gjorts. Denna ritt till prioritet
skall gilla under en period pa sex manader riknat fran dagen for ingivandet av
den f6rsta ansékan.

2. Varje ansdkan som enligt den nationella lagstiftningen i den stat i vilken den
gavs in eller enligt bilaterala eller multilaterala 6verenskommelser ]amstalles med
en i vederborlig ordning gjord nationell ansokan skall anses som prioritets-
grundande.

3. Med en i vederborlig ordning gjord nationell ansokan skall avses varje
ansokan som dar tillricklige fullstindig for att den dag da ansokan gavs in skall
kunna faststillas och detta oberoende av vad som sedan sker med ansékningen.
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4. Som forsta ans6kan, vars ingivande utgoér utgingspunkt for berdkning av
prioritetsfristen, skall dven anses en senare ansdkan, vilken avser samma
varumdrke och identiska varor eller tjanster som en tidigare ansokan som givits
in i eller med verkan fér samma stat, om denna tidigare ansékan, d& den senare
ansokningen gavs in, har dterkallats, forfallit eller avslagits utan att ha blivit
allmint tillganglig och utan att nigon ratt kvarstir pa grund av denna ansokan.
Denna tidigare ansokan far inte heller dessférinnan ha utgjort grund fér yrkande
om prioritet. Den tidigare ansokningen far i sddant fall inte darefter utgora grund
for yrkande om prioritet.

5. Om det forsta ingivandet har gjorts i en stat som inte ir ansluten till
Pariskonventionen eller till Avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisa-
tionen skall punkterna 1—4 gilla endast i den utstrickning den staten, enligt
offentliggjorda resultat, beviljar ans6kningar pa grundval av det forsta ingivandet
till byrdn under de villkor och med de rittsverkningar som motsvarar dem som
faststills i denna férordning.”

Enligt artikel 30 i forordning nr 40/94 giller foljande:

”En s6kande som 6nskar dberopa prioritet fran en tidigare ansékan skall ge in en
forklaring om prioritet och en kopia av den tidigare ansékan.

”»

I artikel 31 i férordning nr 40/94 stadgas foljande:

“Prioritet skall medféra att dagen for prioritet skall anses som ansokningsdag for
ans6kan om gemenskapsvarumérke nir det skall faststillas vilka rittigheter som
har prioritet.”
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Enligt ordalydelsen i artik>el 44.2 i forordning nr 40/94 giller f6ljande:

»... [kan] en ansokan om gemenskapsvarumirke dndras pa begiran av sokanden
endast savitt avser rittelse av sokandens namn och adress, sprakliga fel, skrivfel
eller andra uppenbara fel, forutsatt att sidan rittelse inte visentligen dndrar
varumirket eller utokar forteckningen éver varor eller tjdnster. Nir 4dndringarna
paverkar atergivningen av varumirket eller forteckningen 6ver varor eller tjanster
och #ndringarna sker efter offentliggérandet av ansékan, skall ansokan
offentliggoras i sin dndrade lydelse.”

Bakgrund till tvisten

Den 27 maj 1998 ingav sokanden med stod av forordning nr 40/94 en ansokan
om gemenskapsvarumirke i form av ett ordmirke atfoljd av ett yrkande om
prioritet till patentverket i Férenade kungariket, som vidarebefordrade denna
ansokan till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumarken,
monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avsdg var, sisom det angavs pa
ansokningsformuliret och vilket senare sokts rittat, uttrycket TELEYE.

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 9 i Nice-Overens-
kommelsen av den 15 juni 1957 om Kklassificering av varor och tjdnster for
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varumirkesregistrering, med indringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning:

”Videosystemutrustning och -apparater; utrustning och apparater fér observa-
tions- och 6vervakningssystem; intern-tv-system; utrustning och -apparater;
system for fjirrvideoobservation och -6évervakning som anvinder TV-kameror
och elektronisk maskinvara f6r sindning av video-, alarmkontroll- och tele-
metrisignaler 6ver ett ligbandbreddsnitverk till [ett] datoriserat visnings- och
lagringssystem.”

Yrkandet om prioritet som dtféljde anskan om gemenskapsvarumirke och som
angavs pa ansokningsformuliret avser varumirket TELEEYE, for vilket ansokan
hade ingivits i Forenta staterna den 20 januari 1998.

Genom skrivelse till harmoniseringsbyrdn av den 18 juni 1998 ingav sokanden en
bestyrkt kopia av ansokan om registrering av varumirket TELEEYE
(nr 75/420 484) for Férenta staterna.

Genom telefaxmeddelande av den 7 juli 1998 upplyste harmoniseringsbyrén,
med tillimpning av artikel 27 i forordning nr 40/94 och regel 9 i kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
radets forordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) sokanden om att dennes
ansokan hade tilldelats den 27 maj 1998 som registreringsdatum.

Genom telefaxmeddelande av den 6 augusti 1998 upplyste sékanden harmoni-
seringsbyrdn om att ett korrekturfel smugit sig in i ansokan om gemenskaps-
varumirke och begirde att detta skulle rittas pa sa sitt att kinnetecknet
TELEEYE skulle anges i stillet fér kidinnetecknet TELEYE. Det férstnamnda var,
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sasom framgick av den ovannimnda bestyrkta kopian, i enlighet med den
varumirkesansokan som limnats in i Férenta staterna, for vilken sokanden hade
yrkat prioritet.

Enligt granskarens analys kunde den begirda rittelsen inte genomféras enligt
artikel 44 i férordning nr 40/94 och regel 13 i férordning nr 2868/95. Efter att ha
inhdmtat sékandens yttrande 6ver denna analys meddelade granskaren genom
skrivelse av den 20 oktober 1998 stkanden om sitt beslut att den begirda
rittelsen inte var mojlig, eftersom den visentligen dndrade varumirket.

Den 11 december 1998 overklagade sokanden granskarens beslut till harmoni-
seringsbyrén i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 24 mars 1999 (nedan kallat det
ifragasatta beslutet).

Overklagandenimnden ansig i sak att den rittelse som sokanden begirt
visentligen dndrade varumirkets ursprungliga utseende, eftersom kinnetecknen
TELEYE och TELEEYE skiljde sig at med avseende pa uttal, synintryck och
allminhetens intryck av dem (punkt 13 i det ifrigasatta beslutet) Overklagande-
nimnden fann att sékandens argument betriffande effekten av ett yrkande om
prioritet inte var avgorande och att det, trots skillnaden mellan det kinnetecken
som avsags i ansbkan om gemenskapsvarumairke och det kinnetecken som avsags
i den varumairkesansékan som limnats in i Forenta staterna, inte fanns anledning
att anse att det borde ha framstitt som uppenbart f6ér granskaren att sokanden
hade haft for avsikt att registrera gemenskapsvarumirket TELEEYE med exakt
samma stavning som i den varumirkesansokan som limnats in i Forenta staterna,
eftersom ett misstag kunde ha begitts vid upprittandet av ansokan i Forenta
staterna (punkt 14 i det ifrdgasatta beslutet). Overklagandenimnden slog fast att
sokanden saknade fog for att klandra harmoniseringsbyran for att denna inte
hade patalat skillnaden i fraga f6ére utgangen av fristen for ansprdk pd prioritet
och att det dr sokanden som skall vidta de dtgirder som dr nédvindiga for att
kunna limna in en riktig ansékan om gemenskapsvarumirke inom den
tillimpliga fristen (punkt 15 i det ifrdgasatta beslutet).
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrigasatta beslutet,

— besluta att ansokan om gemenskapsvarumirke nr 837096 skall rittas pa sa
sdte att uttrycket TELEYE ersdtts med uttrycket TELEEYE,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegadngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Foreliggande riktat till harmoniseringsbyran

I sina yrkanden har sékanden begirt att harmoniseringsbyran skall dliggas att
rdtta ansbkan om gemenskapsvarumirke nr 837096 pad sa sitt att uttrycket
TELEYE ersitts med uttrycket TELEEYE.

Som framgar av forstainstansrittens rittspraxis dr harmoniseringsbyrin enligt
artikel 63.6 i forordning nr 40/94 skyldig att vidta de atgirder som krivs for att
folja domstolens domar. Det ankommer dirfér inte pa forstainstansritten att
rikta foreligganden till harmoniseringsbyrdn. Det aligger harmoniseringsbyran
att ritta sig efter domslutet och domskilen i denna dom (forstainstansrittens
dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrian, 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 harmoniseringsbyran,
Giroform, REG 2001, s. II-433, punkt 33).

Ansokan om ogiltigforklaring

Det framgér av den argumentation som sokanden har utvecklat att talan vilar pa
tvi grunder. Sokandens argumentation har grundats pa att visentliga formfore-
skrifter har 4sidosatts genom att motiveringen i det ifrigasatta beslutet var
motsigelsefull, otillricklig och/eller byggde p3 felaktig rattstillimpning eller
felaktig bedomning av fakta.

Den forsta grunden avser otillricklig motivering i punkt 14 i det ifragasatta
beslutet.

Den andra grunden avser felaktig motivering i punkterna 13—15 i det ifragasatta
beslutet. I en forsta del, som omfattar punkterna 13—14, har sokanden havdat
att 6verklagandenimnden har 3sidosatt artikel 29 i forordning nr 40/94 jamford
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med artikel 44.2 i samma forordning. I en andra del, som omfattar punkt 15 i det
ifrdgasatta beslutet, har sékanden iberopat att artiklarna 74.1 och 76.1 b i
forordning nr 40/94 har 3sidosatts.

Det ér lamplige att analysera den forsta delen av den andra grunden forst.

Parternas argument

Sokandens stindpunkt bygger pa reglerna i artikel 29.1 i férordning nr 40/94.
Enligt denna bestimmelse skall en ansokan om gemenskapsvarumirke avse
samma varumirke som det som &beropats for ritten till prioritet. Det borde
dérfor ha framstitt som uppenbart fér granskaren att sskanden hade for avsikt
att lamna in en ansokan om gemenskapsvarumirke med samma stavning som i
den varumirkesansokan som limnats in i Férenta staterna. Om det saknades skil
for att detta borde ha varit uppenbart fér granskaren, kan inte rittelsen av
skillnaden mellan de tv4 varumirkena utgéra en vasentlig dndring..

Enligt sokanden 4r punkterna 13 och 14 i motiveringen till det ifrigasatta
beslutet motsigelsefulla, eftersom det framgar av den forsta av dem att tillagget
av bokstaven E till det s6kta varumirket TELEYE utgér en visentlig dndring av
detta, samtidigt som det framgir av den andra av dessa tva punkter att det inte
fanns anledning att anse att det borde ha framstitt som uppenbart for granskaren
att sokanden hade haft for avsikt att registrera gemenskapsvarumirket TELEEYE
med exakt samma stavning som i den varumirkesansokan som limnats in i
Forenta staterna. Oavsett om det ir den forsta eller den andra av de ovannimnda
punkterna i motiveringen som ir felaktig borde harmoniseringsbyran ha fort in
den begirda rittelsen i enlighet med artikel 44.2 i forordning nr 40/94.
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Betriffande punkt 14 har sokanden dessutom hivdat att den mojlighet som
overklagandenimnden aberopat i ovannimnda punkt att ett misstag kunde ha
begatts vid upprittandet av ansdkan om varumirket TELEEYE som inldmnats i
Forenta staterna saknar betydelse, eftersom en rittelse av en anstkan om
gemenskapsvarumirke i syfte att denna skall 6verensstimma med det varumirke
som aberopats som prioritetsgrundande, med motiveringen att ansdkan om
gemenskapsvarumirke maste gilla samma varumirke, enligt sokandens uppfatt-
ning inte utgor en indring av det varumirke som omfattas av ansokan.
Motiveringen i punkt 14 ir sdledes felaktig.

Harmoniseringsbyrdn har hiavdat att sékandens tolkning av artikel 44.2 i
forordning nr 40/94 ir felaktig, eftersom denne anser att begreppen visentlig
och uppenbar ir forknippade med varandra. Ett fel kan emellertid vara visentligt
utan att vara uppenbart. Omvint ir det inte nodvindigt att ett uppenbart fel dven
ar visentligt.

Harmoniseringsbyran har anfért att den, dd den tillimpar artikel 44.2 i
forordning nr 40/94, efterstriavar att uppnd jimvikt mellan de tva kraven. Det
forsta av dessa, som vilar pa det sunda fornuftet, giller frigan huruvida det
foreligger ett misstag eller ett uppenbart fel och avser sokandens intressen. Det
andra kravet syftar till att vara stringent och avser tredje mans intressen i sidana
fall da ett varumirke som harmoniseringsbyran godtagit skiljer sig frin det som
forst gavs in. Om harmoniseringsbyrdn, vid tillimpningen av denna metod,
bedémer att dndringen ir visentlig och avslar begdran av den anledningen, gor
den inte, och ir inte heller skyldig att gora, nigon granskning i syfte att finna
misstag eller uppenbara fel.

Betriffande frigan att faststilla huruvida det foreligger ett misstag eller ett
uppenbart fel har harmoniseringsbyrdn anfort att den, for att avgbra om
sokanden, nir denne ansdkte om gemenskapsvarumirke, faktiskt avsag varu-
mirket i indrad utformning, beaktar de handlingar som ir tillgingliga nir
ansdkan prévas och att ett uppenbart uttryck foér sokandens avsikt endast i
undantagsfall kan vederliggas genom handlingar som sékanden inger senare for
att styrka sin verkliga avsikt nir ansokan ingavs.
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Harmoniseringsbyrdn har tillagt att detta forfaringssitt ar i enlighet med radets
och Europeiska gemenskapernas kommissions gemensamma uttalande i radets
protokoll vid antagandet av ridets forordning av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (harmoniseringsbyrans officiella tidning 1996, s. 607
och 613), och sirskilt med uttalande nr 16 som har féljande lydelse: ”... med
‘uppenbara fel” avses fel som obestridligen miste rittas i den meningen att ingen
annan text dr tinkbar 4n den som ir resultatet av rittelsen.”

Harmoniseringsbyrdn har anfért att sokandens fel inte var uppenbart for
overklagandenimnden i forevarande fall.

Betriffande bedémningen av om en indring av ett s6kt varumirke ir visentlig,
har harmoniseringsbyrin anfért att den tillimpar objektiva kriterier vid
jimforelsen av det varumirke som limnats in med varumirket i #ndrad
utformning for att avgéra om dndringen paverkar helhetsintrycket av varumir-
ket. Med hinsyn till att varje dndring av ett varumirke medfér en forindring,
godtas en forindring bara om den inte resulterar i ett nytt varumirke som skiljer
sig vasentligt frin det varumirke for vilket ansokan gjorts. Nir det ar friga om
ett ordmirke beaktar granskaren synintrycket, horselintrycket eller forestill-
ningsbilden av forindringen av varumirket. Denna férindring beaktas i sin
helhet med utgéngspunkt i en utomstiende person som, for att avgora vilka
kidnnetecken som kan registreras, undersoker de ansokningar om gemenskaps-
varumirken som behandlas av harmoniseringsbyran.

I férevarande fall anser harmoniseringsbyran att det sokta varumirket TELEYE
och det tidigare varumirket TELEEYE skiljer sig visentligt inte bara fonetiskt —
genom att en stavelse lagts till — och i férestillningshinseende med hénsyn till
att prefixet TELE for tankarna till omridet for telekommunikationsprodukter
och telekommunikationstjinster medan prefixet TEL associerar till det mer
begrinsade omridet for telefoner eller telefoniprodukter och telefonitjanster, utan
dven visuellt, eftersom uttrycket TELEEYE tydligt 4r ett sammansatt uttryck.
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Harmoniseringsbyrin har slutligen bestridit att det pa grund av yrkandet om
prioritet borde ha framstatt som uppenbart for granskaren att sokanden onskade
att gemenskapsvarumirket skulle stavas pd samma sitt som varumirket i den
ansokan som tidigare limnats in i Forenta staterna. Granskaren hade ingen
anledning att anta att det varumirke som atergavs i kopian av den varumirkes-
ansékan som ingivits i Forenta staterna utgjorde sokandens verkliga och
uppenbara avsikt, eftersom bide yrkandet om prioritet och den skrivelse som
4tfoljde den handling som angav prioriteten hdnfoérde sig till varumarket
TELEYE. Harmoniseringsbyran har vidare anfort att sidana brister pa foljdrik-
tighet skulle ha kunnat upptickas férst vid kontrollen av tidpunkten for
ingivande av ansokan och av att foérfarandereglerna foljts. Denna kontroll har
inte 4gt rum. Det 4r 4nd4 inte sikert att bristerna skulle ha upptickts, eftersom
felet enligt 6verklagandenimnden inte var uppenbart.

Hinvisningen till att ett fel kunde finnas i den ansékan som lamnades in i Forenta
staterna utgjorde enbart ett exempel for att pavisa att en granskare inte kan sluta
sig till att en ansokan om gemenskapsvarumirke ir felaktig utifrin att vissa
kompletterande upplysningar avviker fran den avsikt som uttryckligen angivits 1
yrkandet om prioritet och i den skrivelse som atfoljer den handling som anger
prioriteten. Om si hade varit fallet hade ett yrkande om prioritet aldrig kunnat
avslas, vilket skulle innebira att det inte lingre hade varit nodvandigt att gora en
verklig bedomning av prioriteten i enlighet med artikel 29 i forordning nr 40/94.
Det hade inte heller varit nodvindigt att beakta motsigelser mellan upplysningar
i de ansokningar som 4beropats som prioritetsgrundande och upplysningar i den
ansokan om gemenskapsvarumirke som ir féremal for provning.

Férstainstansrittens bedomning

For att kontrollera huruvida 6verklagandenimnden har asidosatt artiklarna 29
och 44.2 i férordning nr 40/94 genom sitt stillningstagande i punkterna 14 och
15 i det ifragasatta beslutet, vari vigran att ritta ansokan om gemenskapsvaru-
mirke &tfoljd av ett yrkande om prioritet grundas pad att rittelsen i friga
visentligen dndrar varumirket, dr det limpligt att férst analysera malsittningen
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med bestimmelserna i dessa tvd artiklar, som innehiller regler om ritt till
prioritet respektive mojligheterna till dterkallelse, begrinsning och 4ndring av
varumirkesansokan.

Ritten till prioritet enligt artikel 29 i forordning nr 40/94 har sitt ursprung i
artikel 4 i Pariskonventionen for skydd av den industriella iganderitten av
den 20 mars 1883 (nedan kallad konventionen) som reviderats vid upprepade
tillfallen. Samtliga medlemsstater har tilltritt konventionen.

Ritten till prioritet utgdr en av grundstenarna i konventionen. Eftersom det ir
omojligt att samtidigt inge ansdkningar i samtliga stater som tilltritt konventio-
nen (nedan kallade unionen) har konventionens upphovsmin velat ge den som
innehar en rittighet i en av unionens medlemsstater mojlighet att successivt
ansdka om registrering i vriga medlemsstater i unionen. Dirigenom fir det
skydd som erhillits i en av dessa stater en internationell dimension utan att en
mingd formaliteter méste uppfyllas. Detta 4r en av de regler som stills upp i
konventionen i syfte att samordna det industriella rittsskyddet inom hela
unionen.

Enligt konventionen erhiller dirfér den som anséker om ett varumirke i en av
unionens medlemsstater en frist om sex manader for att ansbka om samma
varumirke i andra medlemsstater i unionen, utan att den eller de ansékningar
som limnas in senare pdverkas av eventuella ans6kningar om samma varumirke
som limnas in av tredje man. I den ursprungliga texten till konventionen var
rétten till prioritet starkt begridnsad, eftersom den var beroende av tredje mans
rittigheter. Genom att denna begrinsning har upphivts, har omfattningen av
ritten vidgats och betydelsen av mélsittningen betonats. Betriffande sokandens

" réttigheter till ett visst varumirke innebir denna maélsittning att inlimnandet av

en senare ansokan likstills med en tidigare anstkan avseende samma varumirke.
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Sokanden av ett varumirke fir siledes genom ridctten till prioritet en tids-
begrinsad immunitet mot ansékningar om samma varumirke som tredje man
kan komma att limna in under prioritetsfristen.

Artiklarna 29—31 i férordning nr 40/94 innehéller sirskilda bestimmelser om
rite till prioritet. Dessa foljer konventionens system genom att prioritet medges
for registreringar som sokts i nigon av medlemsstaterna i unionen eller i nigon av
de stater som ingdtt avtalet om upprittande av virldshandelsorganisationen.

Ritten till prioritet uppkommer genom en varumirkesansékan som tidigare givits
in i ndgon av de ovannimnda staterna. Ritten ir sjilvstindig satillvida att den ar
oberoende av utgingen av ansokningsforfarandet. Ritten till prioritet dr en
visentlig del av en ansékan om gemenskapsvarumirke nir denna atfoljs av ett
yrkande om prioritet, eftersom en viktig egenskap bestims genom denna ritt.
Den dag den féregiende ansdkan gavs in anses nimligen vara ans6kningsdag nar
det skall faststillas vilka rittigheter som har prioritet. Ansékningar som har givits
in eller rittigheter som har uppkommit under den tid som har férflutit mellan den
forsta och den andra ansékan kan sdlunda inte anféras mot sékanden eller mot en
senare rattighetshavare.

Inom ramen f6r en ansokan som givits in enligt artikel 29 i férordning nr 40/94
betyder inte sékandens avsikt att ansbka om samma varumirke som det som har
aberopats som grund fér ritten till prioritet att granskningen av yrkandet om
prioritet skulle vara onodig. Inte heller betyder denna avsikt, som harmoniser-
ingsbyran pastitt, att en prioritet aldrig skulle kunna avslas pa grund av att den
handling som utvisar prioriteten skulle ange sbkandens avsikt pa ett sitt som
binder harmoniseringsbyran.

En ansékan om gemenskapsvarumirke som atf6ljs av ett yrkande om prioritet
kan inte godkinnas automatiskt pa grundval av en absolut presumtion att
sokanden har for avsikt att anstéka om samma varumirke som det han yrkar
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prioritet for. En sidan ansékan maste géras till foremal for granskning varvid
harmoniseringsbyran skall bedéma om samtliga formkrav och materiella regler
har iakttagits.

Nir det, som i férevarande fall, foreligger en skillnad mellan den handling som
utvisar prioriteten och den avsikt som uttryckligen angivits i yrkandet om
prioritet och i den skrivelse som 4tfoljer den férstnimnda handlingen, skall
harmoniseringsbyrén, efter att ha provat yrkandet om prioritet och efter att ha
tagit del av sokandens yttrande angdende den konstaterade skillnaden, faststilla
skillnadens beskaffenhet och sbkandens avsikt. Genom att pa detta sitt precisera
foremdlet for ansokan om registrering skall harmoniseringsbyran faststilla
huruvida sokandens verkliga avsikt 4r att fi samma varumirke som det
varumirke han ansokt om tidigare registrerat som gemenskapsvarumirke.

Tvirtemot vad sokanden har hiavdat betyder under sddana férhillanden inte den
ovanndmnda skillnaden i sig att det borde ha framstitt som uppenbart for
granskaren att sokanden 6énskade att gemenskapsvarumirket skulle stavas pa
samma sdtt som varumairket i den tidigare ansokan.

I forevarande fall har sokanden begirt rittelse genom ett telefaxmeddelande av
den 6 augusti 1998. I detta meddelande har soékanden hivdat att dennes
medintressenter i Forenta staterna uppmirksammade sokanden pa att de hade
gjort ett korrekturfel i den skrivelse de hade sint till sékanden med begiran om
att denne skulle anséka om gemenskapsvarumirke for varumirket TELEYE.
Harmoniseringsbyrdn har otvetydigt kunnat konstatera, och har for 6vrigt inte
bestridit, att det var friga om ett typografiskt fel och att sskanden haft for avsikt
att registrera sitt tidigare varumirke TELEEYE. Harmoniseringsbyrin ansig
emellertid att den begirda rittelsen visentligen skulle dndra det gemenskaps-
varumirke som forst hade sokts och beslutade att vigra rittelsen.

Enligt forordning nr 40/94 kan en ansékan om gemenskapsvarumirke indras pa
begiran av sokanden i de fall som avses i artikel 44.2 och pa vissa villkor. En
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sidan ansokan kan indras i synnerhet sdvitt avser rittelse av sprakliga fel,
skrivfel eller andra uppenbara fel, forutsatt att sidan rittelse inte visentligen
indrar varumirket. Genom denna bestimmelse har gemenskapslagstiftaren velat
uppna tvid mal. Han har velat undvika de oligenheter som skulle kunna uppsta
vid ett absolut forbud mot att dndra en varumirkesansokan, i synnerhet en
skyldighet for sokanden att ge in en ny ansékan. Genom att begrinsa denna
méjlighet med villkoret att en dndring inte visentligen fir dndra varumarket har
lagstiftaren dels velat undvika sidant missbruk som skulle kunna bli foljden av ett
system som 4r mycket liberalt betriffande dndringar och dirigenom skydda tredje
mans intresse av att kinnetecken hills fria.

Hirtill kommer att begiran om rittelse av det sokta varumirket i forevarande
fall dr direkt knuten till ett yrkande om prioritet pa si sitt att syftet med rittelsen
ar att det sokta gemenskapsvarumirket skall stavas pa samma sitt som det
tidigare sokta varumirket. Detta framgdr av en jimférelse mellan de tva
varumirkena sisom dessa angivits i formuliret fér ansokan om gemenskaps-
varumirke respektive i den ansokan om varumirke som dberopats som grund for
ritten till prioritet, bdda ingivna till harmoniseringsbyrdn, samt av sokandens
yttranden till harmoniseringsbyran. Detta dr en omstidndighet som skall beaktas
vid tolkningen av det ovannimnda villkoret, nimligen att dndringen inte
visentligen dndrar varumairket.

Eftersom det enligt artikel 29 i forordning nr 40/94 forutsitts att ansokan om
gemenskapsvarumirke avser samma sak som den tidigare ansékan och med
hinsyn till det aktuella felets art och sokandens otvetydiga avsikt att registrera
det varumirke som dberopats som prioritetsgrundande, maste den slutsatsen dras
att den begirda rittelsen inte utgér missbruk och inte medfér en visentlig
dndring av varumairket.

Artt sokanden i forevarande fall ges méjlighet att begira rittelse av varumirket
enligt artikel 44.2 strider inte mot det skydd som tredje man har genom
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sexmanadersfristen i artikel 29. Aven om syftet med denna frist 4r att ta hinsyn
till tredje mans intresse av att inte stillas infor alltfor langa prioritetsfrister under
vilka de rittigheter som han gor ansprak p3 inte kan erhillas, syftar fristen inte
desto mindre ocksa till att virna sokandens intresse, eftersom denne maste ha ritt
att under en viss tid kunna utvidga sin varumirkesritt internationellt.

Overklagandenimnden grundade siledes felaktigt sin bedémning i punkterna 13
och 14 i det ifrdgasatta beslutet pa de kriterier som angivits i punkt 33 ovan, utan
att beakta vad som anférts och i synnerhet utan att beakta den betydelse som
yrkandet om prioritet kan ha vid analysen av fragan huruvida den rittelse som
sokanden begirt visentligen dndrar varumirket.

Utan att det 4r nodvandigt att préva den andra delen av den andra grunden eller
den férsta grunden, foljer hirav att talan skall anses vilgrundad. Det ifrigasatta
beslutet skall dirfor ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enlige artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoni-
seringsbyrdn skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Harmoniserings-
byran har tappat milet och skall dirfor forpliktas att bira sin rittegingskostnad
samt ersitta sokandens riattegdngskostnad.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Beslutet av férsta overklagandenimnden vid Byran f6r harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) av den
24 mars 1999 (irende R 219/1998-1) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall bira sin rittegangskostnad och ersitta skandens
rattegangskostnad.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 15 november 2001.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordférande
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