LICHTWER PHARMA MOT HARMONISERINGSBYRAN — LABORATOIRE LAFON (LYCO-A)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 16 november 2006 *

I mal T-32/04,

Lichtwer Pharma AG, Berlin (Tyskland), foéretritt av advokaterna H. Kunz-
Hallstein och R. Kunz-Hallstein,

sOkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av J. Weberndorfer, i egenskap av
ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenimnd var

Laboratoire L. Lafon SA, Maisons-Alfort (Frankrike),
* Rittegingsspriks: tyska.
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angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byréns fjirde éverklagandenimnd den 13 november 2003 (drende R 1007/2002-4),
till den del detta beslut avser férdelningen av kostnaderna for invindnings-
férfarandet och forfarandet i samband med dverklagandet,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svaby,

justitiesekreterare: handldggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansréttens kansli den 29 januari
2004,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till férstainstans-
rittens kansli den 8 juni 2004,

efter forhandlingen den 2 februari 2006,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sékanden ingav den 23 juni 1999 en ansbkan om registrering som gemenskaps-
varumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning nr 40/94 av
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den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omradde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (nedan kallad
férordning nr 40/94). Det s6kta varumirket utgors av ordkinnetecknet Lyco-A for
varor i klasserna 5, 29 och 30 i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering av den 15 juni
1957, med &ndringar och tilldgg.

Queisser Pharma GmbH & Co. invinde med stéd av artikel 42.1 i férordning
nr 40/94 mot registreringen av det sékta varumirket och grundade hirvid sin
invindning pé det dldre varumirket LYCO PROTECT. Inviindningsenheten avslog
Queisser Pharmas invindning genom beslut nr 3111/2002 av den 30 oktober 2002
pa grund av att forvixlingsrisk inte foreldg. Detta beslut éverklagades inte.

Laboratoire L. Lafon SA invinde med st6d av artikel 42.1 i férordning nr 40/94 mot
registreringen av det sokta varumirket och grundade hirvid sin invindning pa det
dldre varumarket LYOC. Invindningsenheten avslog Laboratoire L. Lafons invind-
ning genom beslut nr 3108/2002 av den 30 oktober 2002 pd grund av att
forvaxlingsrisk inte forelag.

Medicom Pharma AG invinde med stdd av artikel 42.1 i forordning nr 40/94: mot
registreringen av det sokta varumérket och grundade hirvid sin invindning pa det
dldre varumirket LYCO Q10. Genom beslut nr 3110/2002 av den 31 oktober 2002
bifoll invindningsenheten Medicom Pharma AG:s invindning och avslog registre-
ringsansékan. Detta beslut 6verklagades inte.
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Laboratoire L. Lafon gav den 16 december 2002 in en inlaga till harmoniserings-
byrin med féljande lydelse:

”I enlighet med artiklarna 57, 58 och 59 i [férordning nr 40/94] upplyses om att
Laboratoire L. Lafon har fér avsikt att 6verklaga [beslut nr 3108/2002]. Var dirfor
vinliga att debitera vart konto ... med beloppet 800 euro. En inlaga med grunderna
for overklagandet kommer att inges fore den 28 februari [2003]).”

Laboratoire L. Lafon ingav en inlaga med grunderna for &verklagandet den
3 februari 2003.

Den 21 mars 2003 upplyste harmoniseringsbyran sdkanden och Laboratoire
L. Lafon om att beslut nr 3110/2002 av den 31 oktober 2002, enligt vilket Medicom
Pharmas invindning bifallits, vunnit laga kraft.

Den 10 april 2003 ingav s6kanden en inlaga, i vilken denne anmirkte att
overklagandet inte lingre hade nagot féremal, och den 11 april 2003 ingav
Laboratoire L. Lafon en inlaga i vilken bolaget anmiérkte att férfarandet var avslutat.

Genom beslut av den 13 november 2003 (drende R 1007/2002-4) (nedan kallat det
angripna beslutet) fastslog fjirde 6verklagandendmnden att éverklagandet férlorat
sitt foremal, eftersom avslaget pé sbkandens ansékan om registrering av det sokta
varumirket vunnit laga kraft. Genom det ovannidmnda beslutet foérpliktade
overklagandendmnden vidare sokanden att erlégga avgifter och ersitta kostnaderna
for invindningsférfarandet och férfarandet i samband med 6éverklagandet. I skal 9 i
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det angripna beslutet motiverade Gverklagandenimnden beslutet avseende kost-
naderna pa foljande sitt:

"Eftersom anstkan om registrering av Lyco-A som gemenskapsvarumirke avslagits
ex tunc (registreringshindret foreldg redan fran bérjan), om 4n i ett annat férfarande,
skulle Lichtwer Pharma AG ha varit forlorande part dven i foérevarande forfarande.
Lichtwer Pharma AG skall ddrfor erligga avgifter och ersidtta kostnaderna for
invindningsforfarandet och foérfarandet i samband med 6verklagandet.”

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansrétten skall

— ogiltigforklara punkt 2 i slutet i det angripna beslutet,

— forplikta svaranden att ersiitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersétta riittegdngskostnaderna.
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Riittslig bedémning

Till stéd for sin talan har sdkanden i sak aberopat tre grunder for ogiltigforklaring.
Genom sin forsta grund har s6kanden &beropat dsidosittande av bestimmelserna i
reglerna 48.1 ¢ och 49.1 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomforande av radets férordning nr 40/94 (EGT L 303,
s. 1), i dess dndrade lydelse (nedan kallad forordning nr 2868/95), och asidosattande
av principen om likabehandling, eftersom 6verklagandenimnden var skyldig att inte
ta upp overklagandet av invandningsenhetens beslut till prévning. Den andra
grunden avser asidosdttande av artikel 81.4 i férordning nr 40/94 och skilighets-
principen, eftersom 6verklagandendmnden felaktigt tillimpat sitt utrymme for
skénsmissig bedomning pé férdelningen av kostnaderna for forfarandet. I den tredje
grunden anser sdkanden att harmoniseringsbyran i enlighet med reglerna 21 och 51
i férordning nr 2868/95 borde ha aterbetalat hilften av avgifterna for invindnings-
forfarandet och hela avgiften for overklagandet. Férstainstansritten anser att den
andra grunden bor bedomas forst.

Parternas argument

Sékanden har gjort géllande att motiveringen i det angripna beslutet att sékanden
skulle ha varit forlorande part i det omtvistade forfarandet och dirfor skulle ersitta
kostnaderna f6r detta dr felaktig.

Stkanden anser for det forsta att &verklagandenimnden har gjort en felaktig
tillimpning av artikel 81.4 i férordning nr 40/94. Stkanden anser hirvid att vid en
tolkning av denna bestidmmelse mot bakgrund av tysk ritt, som utgjort férebild for
motsvarande bestimmelser i forordningen, framgér att 6verklagandenimnden borde
ha kontrollerat den troliga utgéngen av det pagaende invindningsforfarandet mellan
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s6kanden och Laboratoire L. Lafon. S6kanden anser vidare att den omstindigheten
att en invindning bifalls inte kan innebidra att det ex func (redan frin bérjan)
foreligger hinder for registrering av varumérket, utan endast att sddant hinder
foreligger ex numc (med omedelbar verkan). Vid motsatt férhallande borde
harmoniseringsbyran om en invindning bif6lls dterbetala alla invindningsavgifter
i andra och dnnu pagaende forfaranden, eftersom det skulle anses att ansékan aldrig
forelegat. Sokanden har hirvid aberopat regel 19.3 i férordning nr 2868/95.
Sokanden anser slutligen att regel 21 i férordning nr 2868/95 utvisar att det inte var
lagstiftarens mening att den tappande parten skulle bidra kostnaderna for samtliga
pagaende invindningsforfaranden.

Sokanden anser for det andra att 6verklagandenimndens motivering inte ger fog for
att avvika fran vad som &r skiligt. Enligt sdkanden fordras enligt skiilighetsprincipen
att kostnaderna fordelas pa tvd parter nidr, sisom i forevarande mal, en av
invandningarna mot samma anstkan om gemenskapsvarumirke medfér att denna
avslas. Det framgar, enligt s6kanden, av direktiven om férfarandet vid harmonise-
ringsbyran att en av parterna skall forpliktas att ersitta samtliga kostnader endast
nédr en av dem avslutar férfarandet. S6kanden har erinrat om att foljande anges pa
sidan 130 i forslag till direktiv om inviindningsforfarandet:

"Eftersom inget avgorande har fillts avseende omsténdigheterna skall kostnaderna
fordelas efter vad invéindningsenheten finner skiligt (artikel 81.4 i [férordning
nr 40/94]). Harmoniseringsbyran kan inte avgora vilken part som 'vunnit eller
forlorat’ och enligt skilighetsprincipen skall dérfér var och en av parterna bira sin
egen kostnad.”

Harmoniseringsbyrén har yrkat att talan inte skall bifallas pa denna grund.
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Firstainstansrdttens bedommning

Enligt lydelsen i artikel 81.4 i forordning nr 40/94 skall "[o]m fragan inte slutligt
avgors ... kostnaderna férdelas efter vad ... 6verklagandendmnden finner skiligt”.

Det framgar av denna bestdmmelses lydelse att 6verklagandendmnden férfogar dver
ett stort utrymme for skonsmissig bedomning for att fordela kostnaderna for
forfarandet i samband med ett beslut da fragan inte slutligt avgors (se, for ett
motsvarande synsatt, forstainstansrittens beslut av den 12 juli 2005 i mél T-163/04,
Schifer mot harmoniseringsbyran — KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), dnnu ej
offentliggjort i rittsfallssamlingen). Under sddana omsténdigheter kan gemenskaps-
domstolen inte ersitta éverklagandenimndens bedémning med sin egen. Det aligger
emellertid ratten att kontrollera om o6verklagandendmnden, med beaktande av
skalen for dess beddmning, 6verskridit grinserna for sitt utrymme f6r skénsmissig
bedémning och anvént denna befogenhet pa ett uppenbart felaktigt sitt.

Forstainstansritten erinrar om att dverklagandendmnden i det angripna beslutet
forst och framst fastslog att 6verklagandet férlorat sitt foremal, eftersom avslaget pa
s6kandens ansokan om registrering av det s6kta varumirket vannit laga kraft och att
nimnden med stdd av artikel 81.4 i férordning nr 40/94 forpliktade sékanden att
erldgga avgifter och ersétta kostnaderna for invindningsforfarandet och forfarandet i
samband med Sverklagandet.

Overklagandenimnden har i detta avseende motiverat sitt beslut med pastaendet att
"[e]ftersom ansdkan om registrering av ... gemenskapsvarumérke avslagits ex tunc
(registreringshindret forelag redan fran borjan), om in i ett annat forfarande, skulie
[s6kanden] ha varit forlorande part dven i férevarande forfarande”.
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Det dr forst och framst utrett att det invindningsférfarande som ledde fram till att
sbkandens varumirkesansdkan avslogs och det férfarande mellan denne och
Laboratoire L. Lafon som anhingiggjordes vid &verklagandeniimnden bygger pa
olika faktiska omstdndigheter. Hérav foljer att vid bedémningen av risken for
forviaxling mellan de motstidende varumirkena i vart och ett av férfarandena, skall
samtliga faktiska och rittsliga omstindigheter beaktas som parterna dberopat i vart
och ett av drendena.

Under dessa forhallanden medfér den omstindigheten att en invindning bifallits,
trots att detta innebér att parallella forfaranden forlorar sitt fremal, inte att det gar
att avgora vilken av parterna i dessa parallella forfaranden som skulle ha forlorat.
Vilken part som tappar ett visst forfarande kan nidmligen endast avgéras pa grundval
av hur parterna definierat forfarandets foremal och de faktiska och rittsliga
omstindigheterna for det.

Utan att ta stillning till verkan av ett avslag pa en varumirkesansékan, foljer det inte,
sasom forutsitts i det angripna beslutet, automatiskt av ett beslut att bifalla en av
invindningarna mot en ansdkan att den som limnat in den varumérkesansékan som
avslagits skall béra kostnaderna i samtliga eventuella parallella drenden.

Med beaktande av vad ovan anférts finner férstainstansriitten att sékanden med fog
gjort gillande att 6verklagandendmndens motivering innehiller en uppenbart
oriktig bedémning till den del ndmnden funnit att sdkanden varit férlorande part i
forfarandet mellan sékanden och Laboratoire L. Lafon, pd grund av att
varumirkesansékan avslagits i ett annat inviindningsférfarande, och att sékanden
darfor skall erldgga avgifter och ersiitta kostnaderna for invindningsférfarandet och
forfarandet i samband med 6verklagandet. Overklagandenimnden har genom denna
bedémning overskridit grinserna for sitt utrymme f6r skénsmissig beddmning
enligt artikel 81.4 i férordning nr 40/94.
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25 Punkt 2 i slutet i det angripna beslutet skall dirfor ogiltigforklaras och det saknas
hérvid anledning att préva Gvriga grunder.

Rittegingskostnader

2% Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har
yrkat att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom harmoniseringsbyrén har tappat maélet, skall sokandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Punkt 2 i slutet i det beslut som fattats av fjirde verklagandenimnden vid
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, monster
och modeller) (harmoniseringsbyran) den 13 november 2003 (irende
R 1007/2002-4) ogiltigforklaras.
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2) Harmoniseringsbyran skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Vilaras Dehousse Svéby

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 16 november 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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