SUNRIDER MOT HARMONISERINGSBYRAN — VITAKRAFT-WERKE WOHRMANN OCH FRIESLAND BRANDS(VITA-
TASTE OCH METABALANCE 44)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 28 april 2004 ”

I de forenade malen T-124/02 och T-156/02,

The Sunrider Corp., Torrance, Kalifornien (Forenta staterna), foretritt av
advokaten A. Kocklduner,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av G. Schneider, i egenskap av
ombud,

svarande,

varvid de andra parterna i forfarandet vid 6verklagandenimnden vid Byran fér
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) ir

Vitakraft-Werke Wiithrmann & Sohn, Bremen (Tyskland),
* Riittegdngssprak: tyska.
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Friesland Brands BV, Leeuwarden (Nederlinderna),

angdende talan avseende det beslut som har fattats av andra overklagande-
nimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
moénster och modeller) den 17 januari 2002 (drende R-386/2000-2) i ett
invindningsférfarande mellan Vitakraft-Werke Wiihrmann & Sohn och The
Sunrider Corp. i mal T-124/02, och avseende det beslut som har fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrin foér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 21 februari 2002 (drende R-34/2000-1) i
ett invindningsférfarande mellan Friesland Brands BV och The Sunrider Corp. i
mal T-156/02,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hinsyn till det skriftliga férfarandet och efter forhandlingen den 16 september
2003
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féljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 81 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993, om
gemenskapsvarumirke (EGT 1994, L 11, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, féreskrivs foljande:

"Fordelning av kostnaderna

1. Den f6rlorande parten i forfaranden om invindning, upphivande, ogiltighets-
forklaring eller 6verklagande skall bira den andra partens avgifter liksom ... sina
egna nddvindiga kostnader ....

2. Invdndningsenheten, annulleringsenheten eller 6verklagandenimnden kan
emellertid, i den mén som parterna férlorar pi vissa punkter och vinner pa
andra, eller om det #ir motiverat av rittviseskil, fatta beslut om en annan
fordelning av kostnaderna.

3. Den part som avslutar ett forfarande genom att dterkalla en ansékan om
gemenskapsvarumirke, invindning, upphivande eller ogiltighetsférklaring eller
ett 6verklagande eller genom att inte fornya registreringen av gemenskapsvaru-
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madrket eller genom att avstd frin gemenskapsvarumirket, skall bira den andra
partens avgifter och kostnader enligt bestimmelserna i punkterna 1 och 2.

4. Om frigan inte slutligt avgors skall kostnaderna fordelas efter vad invind-
ningsenheten, annulleringsenheten eller 6verklagandendmnden finner skiligt.

5. Om parterna infor invindningsenheten, annulleringsenheten eller Gverklagan-
dendmnden kommer Gverens om en annan férdelning av kostnaderna 4n den som
foljer av foregdende punkter skall den berdrda enheten beakta denna Gverens-
kommelse.

Regel 51 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 19935,
om genomférande av ridets férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), har f6ljande
lydelse :

» Aterbetalning av avgifter for 6verklagande

Aterbetalning av avgifter for 6verklaganden skall beordras i hindelse av
interimistisk omprovning eller dd besvirsnimnden bedomer att ett 6verklagande
dr befogat, om sddan 4terbetalning ir skilig pd grund av ett allvarligt
forfarandefel. I hindelse av interimistisk omprévning skall dterbetalning beordras
av den avdelning vars beslut har bestritts, och i andra fall av nimnden f6r
overklaganden.”
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Bakgrund till tvisterna

Mal T-124/02

Sokanden ingav, den 28 mars 1996, en ans6kan om gemenskapsvarumirke till
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrdn). Ansékan ansigs ha inkommit den
1 april 1996.

Det varumirke for vilket registrering sokts var ordtecknet VITATASTE.

Ansékan om registrering gjordes fér produkter som omfattas av klasserna 5 och
29 i Nicebverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster
vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och
motsvaras for var och en av klasserna av f6ljande beskrivning:

— Klass §: ”Medikamenter, farmaceutiska preparat, veterindra preparat och
kemiska preparat for hygienindamal; dietiska substanser och niringsersitt-
ning anpassade for medicinskt bruk; barnmat; preparat baserade pa
vitaminer, spirimnen och/eller mineraler for dietiskt dndamdl eller som
niringstillsatser; preparat och dmnen for dentala och dentaltekniska syften;
niringskoncentrat eller niringstillsatser baserade pa orter, Ortteer, allt avsett
for hilsovérd.”
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— Klass 29: ”Kott, fisk, icke levande molusker och kriftdjur, fjiderfi och vilt;
kott och korvar, skaldjur, fjiderfi och vilt, dven konserverade eller
djupfrysta; frukter och gronsaker (inkluderande svamp och potatis, speciellt
pommes frites och andra potatisprodukter) konserverade, djupfrysta,
torkade, kokade eller tillagade fér omedelbar konsumtion; soppor eller
soppkonserver; delikatessallader; ritter innehdllande kott, fisk, fjaderfi, vilt
och gronsaker, dven djupfrysta; dgg, mjolk, ost och andra mj6lkprodukter;
drycker huvudsakligen bestdende av mjolk; desserter huvudsakligen
bestiende av mjolk eller mjolkprodukter; sylter, marmelader, fruktkompot-
ter, frukt- och gronsaksgeléer; kott- och buljongextrakt; gronsaksextrakt och
konserverade orter for anvindning vid matlagning; dtliga oljor och fetter
inkluderande margarin; icke medicinska niringskoncentrat eller niringstill-
satser baserade p4 orter, 6rtmat, dven i form av mellanmalskakor.”

Den 12 januari 1998 offentliggjordes ans6kan om varumirke i Bulletinen for
gemenskapsvarumiirken.

Den 6 april 1998, framstillde den andra parten i forfarandet vid 6verklagande-
nimnden en invindning, i enlighet med artikel 42.1 i foérordning nr 40/94,
avseende registreringen av varumirket for alla de kategorier av produkter som
avses i ansbkan om varumirke. Invdndningen grundades pd att de tyska
varumirkena VITAKRAFT och VITA redan foreldg, vilka hade registrerats
avseende olika varor i klass §.

Genom skrivelse av den 30 november 1998, begrinsade sokanden forteckningen
over de produkter som omfattades av ansdkan om varumérke genom att avstd
frdn att begira registrering av varumirket for produkter som betecknades som
“veterindra preparat”.
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Genom skrivelse av den 19 januari 1999 begirde stkanden bland annat att
harmoniseringsbyrdn, i alla kommande beslut avseende kostnaderna for invind-
ningsforfarandet, skulle beakta det férhallandet att det inte foreldg ndgon likhet
mellan ett stort antal av de produkter som avsigs i anstkan om varumirke och de
produkter som var féremal f6r den registrering av varumirken som féranlett
invindningen.

Genom en skrivelse av den 16 april 1999 4iterkallade den andra parten i
forfarandet vid 6verklagandenimnden sin invindning.

Genom en underrittelse av den 10 maj 1999 meddelade invindningsenheten vid
harmoniseringsbyran sokanden och den andra parten i forfarandet vid 6ver-
klagandendmnden (nedan kallade parterna i invindningsforfarandet) att den
avsdg att anta ett beslut i friga om kostnaderna foér invindningsforfarandet i
enlighet med artikel 81 i férordning nr 40/94, om inte parterna i invindnings-
forfarandet fore den 10 juli 1999 informerade densamma om att en Gverens-
kommelse triffats dem emellan i detta avseende.

Genom skrivelse av den 30 december 1999 begirde den andra parten i férfarandet
vid 6verklagandendmnden att harmoniseringsbyran skulle anta ett beslut
avseende kostnaderna for inviindningsférfarandet.

Genom beslut av den 16 mars 2000 fastslog invindningsenheten, pa grundval av
artikel 81.3 i forordning nr 40/94, att sdkanden skulle ersitta kostnaderna for
invindningsforfarandet. Invdndningsenheten ansdg att den andra parten i
forfarandet vid 6verklagandenimnden hade Aterkallat invindningen som en foljd
av att ans6kan om varumirke delvis hade aterkallats, vilket intrdffade efter det att
den kontradiktoriska delen av inviindningsférfarandet hade inletts.
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Den 13 april 2000 framstillde sckanden ett 6verklagande till harmonisering-
sbyrdn i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94. Sokanden yrkade att
invindningsenhetens beslut skulle ogiltigférklaras, att den andra parten i
forfarandet vid 6verklagandenimnden skulle forpliktas att ersdtta kostnaderna
for invdndningsférfarandet och att sdkanden skulle ersittas for verklagandeav-
giften, i enlighet med regel 51 i forordning nr 2868/95.

Genom beslut av den 17 januari 2002, som delgavs sdkanden den 9 april 2002
(nedan kallat det ifrdgasatta beslutet i mal T-124/02) ogiltigférklarade andra
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn invindningsenhetens beslut och
beslutade att vardera parten i forfarandet skulle bira sina kostnader for
invindnings- och 6verklagandeforfarandet. I huvudsak ansdg o6verklagande-
nimnden att beslutet avseende kostnaderna fér invindningsférfarandet skulle
antas med artikel 81.2 och 81.3 i férordning nr 40/94 som grund. Nirmare
bestdmt ansdg 6verklagandenimnden att det av de rittviseskil som anges i artikel
81.2 i forordning nr 40/94 krivdes att parterna i invindningsforfarandet skulle
dela pd kostnaderna, mot bakgrund av att de bida genom att delvis iterkalla
ansokan respektive genom att aterkalla sin invindning ”béda till en viss del hade
bidragit till att forfarandet avslutades”.

Mal T-156/02

Sokanden ingav, den 28 mars 1996, en ansékan om gemenskapsvarumirke till
harmoniseringsbyrin. Ansékan ansdgs ha inkommit den 1 april 1996.

Det varumirke for vilket registrering sokts var ordtecknet METABALANCE 44.
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Ans6kan om registrering gjordes for produkter som omfattas av klasserna 5 och
29 i Niceverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster
vid varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med idndringar och tilligg, och
motsvaras f6r var och en av klasserna av foljande beskrivning:

— Klass 5: "Medikamenter, farmaceutiska preparat, veterindira preparat och
kemiska preparat for hygienindama3l; dietiska substanser och niringserstt-
ning anpassade for medicinskt bruk; barnmat; preparat baserade pi
vitaminer, spdrdmnen och/eller mineraler foér dietiskt dndamil eller som
ndringstillsatser; preparat och dmnen fér dentala och dentaltekniska syften;
ndringskoncentrat eller niringstillsatser baserade p& orter, ortteer, allt avsett
for halsovérd.”

— Kilass 29: ”Kétt, fisk, icke levande molusker och kriftdjur, fjiderfd och vilt;
kott och korvar, skaldjur, fjiderfi och vilt, dven konserverat eller djupfryst;
frukter och gronsaker (inkluderande champinjoner och potatis, speciellt
pommes frites och andra potatisprodukter), konserverade, djupfrysta,
torkade, kokade eller tillagade fér omedelbar konsumtion; soppor eller
soppkonserver; delikatessallader; ritter innehdllande kott, fisk, fjaderfd, vilt
och gronsaker, dven djupfryst; dgg, mjélk, ost och andra mjélkprodukter;
drycker huvudsakligen bestiende av mjolk; desserter huvudsakligen
bestdende av mjolk eller mjdlkprodukter; sylter, marmelader, fruktsaser,
frukt- och gronsaksgeléer; kott- och buljongextrakt; gronsaksextrakt och
konserverade orter for anvindning vid matlagning; dtliga oljor och fetter
inkluderande margarin; icke-medicinska niringskoncentrat eller niringstill-
satser baserade pa 6rter, drtmat, dven i form av mellanmal.”

Den 14 april 1998 offentliggjordes ansokan om varumirke i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken.
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Den 13 juli 1998, framstillde den andra parten i forfarandet vid 6verklagande-
nimnden en invindning, i enlighet med artikel 42.1 i f6rordning nr 40/94,
avseende registreringen av varumirket for alla de kategorier av produkter som
avses i ans6kan om varumirke. Invindningen grundades pd att varumirkena
BALANCE och BALANS redan hade registrerats i olika medlemsstater for olika
produkter som omfattas av klasserna 3, 5, 29, 30, 31 och 32.

Genom skrivelse av den 16 april 1999 begrinsade sokanden forteckningen over
de produkter som omfattades av ansékan om varumarke genom att avstd frin att
begira registrering av varumirket for produkter som betecknades som “igg,
mjolk, ost och andra mjblkprodukter; drycker huvudsakligen bestiende av mjolk;
desserter huvudsakligen bestdende av mjolk eller mjélkprodukter étliga oljor och
fetter inkluderande margarin”. Sokanden meddelade dven harmoniseringsbyrin
att parterna i invindningsforfarandet hade kommit fram till en verenskommelse
och att begrinsningen av forteckningen 6ver produkter som omfattades av
ansokan om varumirke utgjorde en del av denna 6verenskommelse.

Genom en skrivelse av den 11 maj 1999, som bekriftades genom en skrivelse av
den 17 juni 1999, iterkallade den andra parten i forfarandet vid 6verklagande-
nidmnden sin invindning.

Genom en underrittelse av den 28 juni 1999 meddelade invindningsenheten
parterna i invindningsforfarandet att den avsdg att anta ett beslut i frdga om
kostnaderna for invindningsforfarandet i enlighet med artikel 81 i forordning
nr 40/94, om inte parterna i invindningsforfarandet fore den 28 augusti 1999
informerade densamma om att en dverenskommelse triffats dem emellan i detta
avseende.

Genom skrivelse av den 17 augusti 1999 meddelade sékanden harmonisering-
sbyran att ingen Sverenskommelse hade triffats mellan parterna i invdndnings-
forfarandet avseende kostnaderna for invindningsforfarandet samt begérde att
harmoniseringsbyran skulle anta ett beslut i denna frdga. Sokanden begirde
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dessutom att harmoniseringsbyran i sitt beslut skulle beakta att det inte féreldg
ndgon likhet mellan ett stort antal av de produkter som avsigs i ansékan om
varumirke och de produkter som var féremdl f6r den registrering av varumirken
som foranlett invindningen.

Genom beslut av den 30 november 1999 fastslog invindningsenheten, p4
grundval av artikel 81.3 i forordning nr 40/94, att sékanden skulle ersitta
kostnaderna for invindningsférfarandet. Inviindningsenheten ansdg att den andra
parten i forfarandet vid dverklagandenimnden hade dterkallat invindningen som
en foljd av att ansbkan om varumirke delvis hade &terkallats, vilket intriffade
efter det att den kontradiktoriska delen av invindningsforfarandet hade inletts.

Den 16 december 1999 framstillde sokanden ett dverklagande till harmoniser-
ingsbyrdn i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94. Sékanden yrkade att
invindningsenhetens beslut skulle ogiltigférklaras, att den andra parten i
forfarandet vid 6verklagandenimnden skulle férpliktas att ersitta kostnaderna
for invindningsforfarandet och att sdkanden skulle ersittas for dverklagandeav-
giften, i enlighet med regel 51 i férordning nr 2868/95.

Genom beslut av den 21 februari 2002, som delgavs sokanden den 13 mars 2002
(nedan kallat det ifrigasatta beslutet i mal T-156/02), ogiltigforklarade f6rsta
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyran invindningsenhetens beslut och
beslutade att vardera parten i invindningsférfarandet skulle bira hilften av
invindningsavgiften samt sina kostnader for invindnings- och &verklagandefor-
farandet. Dessutom beslutade 6verklagandenimnden att s6kanden skulle ersittas
for overklagandeavgiften. I huvudsak ansdg &verklagandendmnden att beslutet
avseende kostnaderna for invindningsforfarandet skulle antas med artikel 81.2
och 81.3 i f6rordning nr 40/94 som grund. Nirmare bestimt ansig Over-
klagandendmnden att parterna i invidndningsforfarandet skulle dela pd kost-
naderna, mot bakgrund av att ”tvisten mellan parterna hade avslutats genom en
overenskommelse dem emellan” efter det att ansokan delvis hade aterkallats och
invindningen aterkallats. Betrdffande ersittningen for overklagandeavgiften
papekade overklagandendmnden att invdndningsenheten implicit och utan att
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motivera sitt beslut hade avslagit sékandens begiran, som angivits i skrivelsen av
den 17 augusti 1999, att invindningens omfattning skulle beaktas i beslutet om
kostnader for inviandningsforfarandet. Overklagandenimnden ansdg sdledes att
invindningsenheten hade 4sidosatt visentliga formf6reskrifter d& den antog sitt
beslut.

Forfarande och parternas yrkanden

Genom tva ansdkningar som inkom till forstainstansrittens kansli den 17 april
och den 15 maj 2002, vilka registrerades som T-124/02 respektive T-156/02,
vickte sokanden talan i dessa tvd mal.

Harmoniseringsbyran inkom med sina svarsinlagor till forstainstansrittens kansli
den 4 september 2002.

Genom beslut av ordféranden fér férstainstansrittens andra avdelning av den
3 juli 2003, forenades mélen T-124/02 och T-156/02 vad giller det muntliga
forfarandet och domen, i enlighet med artikel 50 i fOrstainstansrdttens
rittegangsregler.

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— delvis ogiltigférklara det ifrdgasatta beslutet i mal T-124/02, i den del det
innebdr att sokanden skall bira sina kostnader foér invdndnings- och
overklagandeforfarandet samt i den del det innebir att sdkanden inte skall
ersdttas for overklagandeavgiften,
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— delvis ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet i mal T-156/02, i den del det
innebdr att sékanden skall bidra sina kostnader f6r invdndnings- och
overklagandeférfarandet,

— forplikta harmoniseringsbyrin att ersitta rittegingskostnaderna i madlen
T-124/02 och T-156/02.

32 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten i mélen T-124/02 och
T-156/02 skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

33 I mal T-124/02 har s6kanden i huvudsak framfért tvd separata yrkanden. Det
forsta avser en ogiltigforklaring av det ifrigasatta beslutet, i den del det innebér
att sokanden skall bidra sina kostnader {6r invindnings- och 6verklagandeforfa-
randet. Det andra avser en ogiltigforklaring av det ifrAgasatta beslutet i den del det
innebir att sokanden inte skall erséttas f6r éverklagandeavgiften. I mal T-156/02
har sékanden endast framfoért ett yrkande, vilket d4r detsamma som det forsta
yrkandet som har framférts i méal T-124/02.
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Till stod for det forsta yrkandet i mal T-124/02 och for talan i mal T-156/02 har
sokanden dberopat tvd grunder. Den forsta grunden avser den omstdndigheten att
de ifrdgasatta besluten borde ha grundats pa artikel 81.4 i férordning nr 40/94
och inte pd artikel 81.3. Den andra grunden avser en felaktig tillimpning av
bestimmelserna i artikel 81.2 jimférd med artikel 81.3 i férordning nr 40/94. Till
stod for sitt andra yrkande i mal T-124/02 har s6kanden anfért tvd andra grunder
som avser dels ett dsidosittande av regel 51 i forordning nr 2868/95, dels ett
dsidosittande av motiveringsskyldigheten.

Yrkandena avseende kostnaderna for invindningen och overklagandet

Den forsta grunden, avseende den omstindigheten att de ifrigasatta besluten
borde ha grundats p4 artikel 81.4 i forordning nr 40/94 och inte p4 artikel 81.3

— Parternas ar gument

Sokanden har pastitt att efter de dverenskommelser som gjordes parterna emellan
hade invindningsforfarandena inte lingre nigot foremal. Foljaktligen borde de
beslut som avsig kostnaderna for invindningsforfarandena ha grundats pa artikel
81.4 i férordning nr 40/94 och inte pa artikel 81.3. Sokanden har hivdat att den
forstnimnda bestimmelsen i férevarande fall skall anses utgéra lex specialis i
forhallande till den andra bestimmelsen.

Harmoniseringsbyrdn anser att Overklagandenimnderna gjorde rdtt nir de
grundade de ifrdgasatta besluten pd artikel 81.3 i forordning nr 40/94. I detta
avseende har harmoniseringsbyran hivdat att denna bestimmelse avser fall som
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detta, ddr det 4r en processhandling i det administrativa férfarandet som har
avslutat detsamma. Artikel 81.4 i samma forordning tillimpas didremot endast
nér ett sddant férfarande blir utan féremal av orsaker utanfér detsamma, sisom
till exempel att det varumirke som invindningen grundas p4 stryks ur registret
eller att det sokta varumirket avslds till foljd av en annan invindning.
Harmoniseringsbyrdn anser att artikel 81.3 i forordning nr 40/94 utgér lex
specialis i férhdllande till artikel 81.4.

— Forstainstansrittens beddmning

Sdsom harmoniseringsbyrdn med ritta har papekat avses i artikel 81.3 i
forordning nr 40/94 de fall dd det administrativa férfarandet avslutas genom en
ensidig processhandling frdn en av parterna i forfarandet eller, i fall som avser
utebliven fornyelse av registreringen av gemenskapsvarumirket, genom under-
litenhet att vidta en processhandling. De processhandlingar som avses omfattar
bland annat &terkallelse av en annan processhandling sisom en anstkan om
varumirke, en inviindning eller ett 6verklagande. I detta avseende gérs det i denna
bestimmelse inte nigon 4tskillnad mellan aterkallelse av den ansékan som inledde
forfarandet och andra processhandlingar. I det andra fallet, till exempel da en
ansdkan om varumarke dterkallas under ett pdgiende inviindningsférfarande, blir
det forfarandet utan foremil, vilket innebdr att anledning saknas att fatta ett
beslut. Artikel 81.4 i férordning nr 40/94 diremot avser alla fall d4 anledning
saknas att fatta beslut.

Det framgar siledes sdvil av lydelsen av som av systematiken i artikel 81.3 i
forordning nr 40/94 att denna bestimmelse utgér lex specialis i férhallande till
artikel 81.4, eftersom artikel 81.3 avser fall didr den omstindigheten att
forfarandet blir utan féremdl dr en f6ljd av ett ensidigt dterkallande av en
processhandling.
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Artikel 81.3 i férordning nr 40/94 ir dessutom tillimplig i ett forfarande inter
partes, di var och en av parterna dterkallar den processhandling som den ir
upphov till. I detta avseende #r det utan betydelse for tillimpningen av denna
bestimmelse om 4terkallelsen av en eller flera processhandlingar ér en f6ljd av en
overenskommelse mellan parterna utanfér ramen for férfarandet i fréga eller inte.

I forevarande fall har sokanden delvis avslutat invindningsférfarandet genom att
begrinsa forteckningen &ver produkter: som omfattas av ansokningarna om .
gemenskapsvarumirke. I detta avseende blev dessa forfaranden saledes utan
foremal, dock utan att artikel 81.4 i férordning nr 40/94 blev tillimplig. I den
utstrickning invindningsforfarandena dnnu inte blev utan foremal efter det att
forteckningen 6ver produkter hade begrinsats, avslutade sedan de andra parterna
i forfarandet vid 6verklagandenimnderna dessa férfaranden genom att aterkalla

“sina invdndningar.

Under dessa omstindigheter var det riktigt av 6verklagandendmnderna att grunda
sina respektive beslut avseende kostnaderna fér invindningsforfarandena enbart
pé artikel 81.3 i forordning nr 40/94.

Foljaktligen kan talan inte vinna bifall pd den forsta grunden.

Den andra grunden avseende felaktig tillimpning av artikel 81.2 jimf6rd med
artikel 81.3 i férordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att éverklagandenimnderna har tillimpat artikel
81.2 jimford med artikel 81.3 i férordning nr 40/94 felaktigt. Sokanden har
hirvid pastitt att rittviseskil, som skall beaktas enligt artikel 81.2 i forordning
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nr 40/94, innebdr att mojligheten att invindningen kan bli framgangsrik maste
provas atminstone summariskt. I detta sammanhang har sékanden hénvisat till
artikel 91a i Zivilprozessordnung (den tyska civilprocesslagen), vilken enligt
réttspraxis medfor ett krav pd en sddan summarisk prévning. Enligt s6kanden &r
det bedémningskriteriet tillimpligt i férevarande fall med tillimpning av artikel
79 i forordning nr 40/94. Enligt sokanden har 6verklagandenimnderna uttryck-
ligen avstatt frin att préva mojligheterna att inviindningen skulle kunna bli
framgéngsrik. Foljaktligen dr de ifrigasatta besluten inte rittvisa, eftersom de
automatiskt medfor att parterna i invindningsforfarandet delar pa kostnaderna.

Sokanden har hévdat att om 6verklagandenimnderna hade gjort en korrekt, om
dn summarisk, prévning av méjligheterna att inviindningarna skulle kunna bli
framgéngsrika borde de som en f6ljd hirav ha dragit slutsatsen att alla kostnader
for invindningsforfarandena i bida fallen borde ha 4lagts den andra parten i
férfarandet vid oveLklagandenamnden Enligt sokanden var ndmligen de invind-
ningar som hade gjorts av dessa parter démda att misslyckas.

I detta avseende har sokanden for det forsta dberopat den stora skillnad som
foreligger mellan, & ena sidan, de sokta varumirkena och, 4 andra sidan, de
varumirken vars forekomst lg till grund for invindningarna.

Vad nédrmare bestimt avser mal T-124/02 har sékanden for det andra framhéllit
att varumirkesdelen “vita” har lag sdrskiljningsférmdga. Slutligen har sékanden
pastétt att de produkter som avses i ansékan om varumarke, efter begridnsningen
av denna ans6kan, och de produkter for vilka de varumirken som inviindningen
grundas pa hade registrerats inte dr desamma.
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I friga om mal T-156/02 har sékanden dessutom 4beropat avsaknaden av bevis
ndr det giller den faktiska anvindningen av de varumirken som invindningen
grundas pa samt bevis pa huruvida vissa av dessa varumirken ér rittsligt giltiga.

Dessutom har 6verklagandenimnderna enligt s6kanden dsidosatt proportionali-
tetsprincipen genom att férplikta en part att std for S0 procent av kostnaderna for
invindningsférfarandet, trots att denna part endast har dterkallat 4tta produkt-
kategorier (i mal T-156/02), och till och med en enda produktkategori (i mal
T-124/02), av det totala antalet uppgdende till 50 till 60 produktkategorier som
avsdgs i ansokningarna om varumirke.

!

I detta sammanhang har sékanden framfért ett antal argument av allmén
karaktdr som enligt denne talar mot den férdelning av kostnaderna som gjorts av
overklagandenimnderna. For det forsta har sékanden gjort gillande att denna
16sning far den konsekvensen att sanktionsitgirder inte vidtas mot uppenbart
ogrundade invindningar. For det andra skulle néringsidkare enligt s6kanden
lockas att framféra invindningar avseende registrering av ett varumirke
betraffande alla de produkter som avses i ansbkan om varumirke, eftersom de
inte befarade nigra negativa konsekvenser med avseende pa kostnaderna, for det
fall att invindningsforfarandet skulle komma att avslutas i fortid. For det tredje
har so6kanden pastitt att de som ansoker om varumirken inte ges ndgot
incitament att avsluta ett invdindningsforfarande som uppenbart kommer att
misslyckas genom att begrinsa forteckningen éver de produkter som ansokan om
varumirke avser, eftersom det skulle leda till ett beslut om kostnaderna for
forfarandet som skulle bli mindre férménligt 4n vad som skulle bli fallet vid ett
beslut av harmoniseringsbyrdn avseende invindningen inom ramen for ett
domstolsforfarande.

Harmoniseringsbyran har genmilt att 6verklagandenimnderna har tillimpat
artikel 81.2 jamford med artikel 81.3 i forordning nr 40/94 pé ett korrekt sitt.
Harmoniseringsbyran har gjort gillande att det i artikel 81.2 i férordning
nr 40/94 inte anges nagot kriterium avseende vad som skall beaktas vid
antagandet av ett beslut om fordelning av kostnader. Silunda omfattas enligt
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harmoniseringsbyrén sdvil tillimpningen av rittviseregeln i den bestimmelsen
som varje beslut som i ett enskilt fall fattas med denna bestimmelse som grund av
overklagandenimndernas utrymme fér skonsmissig bedémning, eftersom for-
stainstansrittens kontroll 4r begrinsad till frigan huruvida det har forekommit
ett missbruk av detta utrymme. I férevarande fall finns det dock, enligt vad
harmoniseringsbyrin har gjort gillande, ingen omstindighet som leder till
slutsatsen att overklagandendmnderna skulle ha missbrukat sitt utrymme for
skonsmiissig bedémning,.

Enligt harmoniseringsbyrdn motsvarar situationen i férevarande fall, vilka
kinnetecknas av det foérhdllandet att var och en av parterna i invdndnings-
forfarandet avslutade detta forfarande — den ena genom att delvis 4terkalla
ans6kan om varumirke — den andra genom att iterkalla sin inviindning, en
situation ddr parterna dmsom vinner dmsom forlorar med avseende pé ett eller
flera av yrkandena.

Harmoniseringsbyran har i synnerhet gjort gillande att 6verklagandenimnderna
inte var skyldiga att prova om invdndningen kunde vinna framging. I detta
avseende har harmoniseringsbyridn gjort gillande att det varken i medlems-
staternas regler for administrativa forfaranden och domstolsférfaranden eller i
forstainstansrittens rittegdngsregler foreskrivs att man, inom ramen fér ett beslut
om kostnaderna for ett forfarande som parterna genom ett visst agerande har
avslutat, varken skall beakta sannolikheten att de olika yrkandena skall bifallas
eller ens den ridande situationen i forfarandet.

— Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 81.3 i férordning nr 40/94 skall den part som avslutar ett férfarande
genom att aterkalla en ansdkan om gemenskapsvarumirke, en invindning, ett
upphivande eller en ogiltighetsférklaring, eller ett dverklagande, genom att inte
fornya registreringen av gemenskapsvarumirket eller genom att avstd frin
gemenskapsvarumiérket, bdra den andra partens avgifter och kostnader enligt
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bestimmelserna i artikel 81.1 och 81.2. Enligt artikel 81.1 skall den forlorande
parten i forfaranden om invindning, upphivande, ogiltighetsforklaring eller
overklagande bira den andra partens avgifter liksom sina egna nddvindiga
kostnader.

Foljaktligen skall, i friga om ett invindningsférfarande, en part som avslutar ett
sidant forfarande genom att avstd frin sina krav, bland annat genom att aterkalla
sin ansbkan om varumairke eller sin invindning, betraktas som en forlorande part
och ddrmed i princip ersitta den andra partens avgifter och kostnader. Fran
denna regel finns inget undantag, férutom om artikel 81.2 i férordning nr 40/94
ar tillimplig, enligt vilken invindningsenheten, annulleringsenheten eller &ver-
klagandenimnden i den min som parterna férlorar pa vissa punkter och vinner
p4 andra, eller om det ir motiverat av rittviseskil, [kan] fatta beslut om en annan
fordelning av kostnaderna ”. Aven om denna bestimmelse reglerar tva skilda fall
som ger upphov till en annan férdelning av kostnaderna 4n den som foreskrivs i
artikel 81.1, utgdr den inte ndgot hinder for att dessa tva fall intrdffar samtidigt.
Saledes kan harmoniseringsbyran, vid en fordelning av kostnader pd grund av att
parterna har forlorat pd en eller flera punkter och vunnit pd andra, beakta
rittvisehdnsyn, om en férdelning som endast beaktar om parterna har vunnit
skulle leda till ett oskiligt resultat. Foljaktligen férfogar harmoniseringsbyrin
over ett omfattande utrymme for att besluta om den konkreta fordelningen av
kostnaderna parterna emellan. '

I forevarande fall har dels ansékningarna om varumirke delvis 4terkallats. Dels
har dven invidndningarna delvis dterkallats i den del det inte ldngre fanns nagot
foremal for forfarandena efter begrinsningen av ansékningarna om varumdrke.
Séledes har var och en av parterna delvis avstdtt frin sina krav.

Detta fall skall jamstillas med situationen att bida parter forlorar pa en eller flera
punkter. I ett fall, som avses i artikel 81.3 i forordning nr 40/94, di
harmoniseringsbyrdn pa grund av terkallandet av ansdkan om varumarke, eller
av invindningen, inte fattar beslut avseende invindningen, kan det per definition
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inte finnas nigon férlorande part. Foljaktligen fir i detta fall hdnvisningen till
artikel 81.2 betydelse endast om man tolkar dessa med varandra jimforda
bestimmelser pa si sitt, att situationen att vardera parten i det administrativa
forfarandet delvis forlorar skall jamstillas med situationen att var och en av dessa
parter avstir fran en del av sina krav. Det skulle dessutom vara ologiskt att inte
likstilla en part som delvis avstdr frén sina krav med en part som delvis f6rlorar.
Sasom har redogjorts for i punkt 54 ovan gors denna likstilining f6r den part som
helt avstdr frdn sina krav genom bestimmelserna i artikel 81.1 jimfoérda med
artikel 81.3 i férordning nr 40/94.

Siledes kunde o6verklagandenimnderna i forevarande fall med rdtta beakta
riattviseskdl dd de antog sina respektive beslut avseende férdelningen av
kostnaderna mellan parterna, varvid de férfogar dver ett stort utrymme for egna
bedémningar.

I detta avseende var overklagandenimnderna i motsats till vad sékanden har
pastatt inte skyldiga att ens gora en summarisk prévning av vardera partens
mojligheter att vinna férfarandet for att férdela kostnaderna mellan parterna. Det
skulle ndmligen strida mot processekonomiska hinsyn att vidta en bedémning av
om en invidndning dr vilgrundad enbart for att géra en férdelning av
kostnaderna.

Det iir vidare riktigt att begrinsningen av forteckningarna dver produkter i bada
malen endast avsdg ett litet antal produkter i forhdllande till det totala antalet
produkter i ans6kan och att invindningsforfarandena endast i mindre utstriick-
ning blev utan foremal till f6ljd av denna begriinsning. Aterkallelserna av
invindningarna ddremot avsig en avsevird del av de produkter som omfattades
av ansokningarna om varumirke. Foljaktligen har de andra parterna i
forfarandena vid overklagandenimnderna avstdtt fridn sina krav i en storre
utstriickning dn vad s6kanden har gjort.
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Likafullt hade éverklagandenimnderna, vid fordelningen av kostnaderna mellan
parterna i invindningsforfarandet, inte heller nagon skyldighet att beakta exakt i
vilken omfattning var och en av dessa hade avstétt frin sina krav. Overklagande-
nimnderna forfogar nimligen, i enlighet med vad som angetts i punkt 54 ovan,
Over ett stort utrymme for egna bedomningar dd de fattar sina beslut. I detta
sammanhang skall det dven pdpekas att enligt artikel 2.5 i kommissionens
forordning (EG) nr 2869/95 av den 13 december 1995 om de avgifter som skall
betalas till harmoniseringsbyrdn (EGT L 303, s. 33), beror inte storleken pi
invindningsavgiften, som utgér en av de kostnader som kan ersdttas med
tillimpning av bestimmelserna i artikel 81.1 i férordning nr 40/94 jimférda med
regel 94.6 i forordning nr 2868/95, pa det antal produkter avseende vilka den
invindande parten énskar hindra en registrering av det varumirke ansékan avser.
I enlighet med dessa bestimmelser giller detsamma for andra ersittningsgilla
kostnader, sisom till exempel ombudskostnader. Siledes innebir inte den
omstindigheten att den invdndande parten avstir frin sina krav i storre
utstrickning dn sokanden att rittvisechdnsyn krdver att denne skall ersdtta en
storre del av kostnaderna for invindningsforfarandet.

Genom att i mal T-124/02 besluta att var och en av parterna skulle bira sina
kostnader f6r invindnings- och 6verklagandeforfarandet och i mal T-156/02
besluta att var och en av parterna i invindningsférfarandet skall bara hilften av
invindningsavgiften och sina egna kostnader for invindnings- och éverklagande-
f6rfarandet, har 6verklagandenimnderna sdledes inte dsidosatt kravet att beakta
rattvisehdnsyn.

Foljaktligen kan talan inte vinna bifall pd den andra grunden.

Foljaktligen skall yrkandena avseende ogiltigforklaring av de ifrigasatta besluten,
i den del de innebdr att sékanden skall bira sina egna kostnader for invindnings-
och 6verklagandeforfarandena, ogillas.
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Yrkandet att overklagandeavgiften i mal T-124/02 skall ersiittas

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att det ifrdgasatta beslutet i mal T-124/02 strider mot
regel 51 i forordning nr 2868/95. Enligt sokanden har andra 6verklagande-
nimnden begatt ett fel genom att inte besluta att den 6verklagandeavgift som
sokanden hade betalat skulle ersittas trots att invindningsenhetens beslut stred
mot visentliga formforeskrifter. I detta avseende har sokanden papekat att
invdndningsenheten varken beaktade eller ens nimnde sékandens argument, som
hade formulerats i skrivelse av den 19 januari 1999, enligt vilket invindningens
omfattning skulle beaktas i det kommande beslutet avseende kostnaderna for
invdndningsférfarandet.

Sokanden har dven anklagat andra 6verklagandenimnden fér att ha dsidosatt
motiveringsskyldigheten, eftersom den i det ifrdgasatta beslutet i mal T-124/02
underldt att ange motiveringen till att den inte bifoll yrkandet att Over-
klagandeavgiften skulle ersittas, vilket hade framforts av sokanden i den inlaga
som inneholl en redogorelse for grunden for éverklagandet vid harmoniserings-
byran.

Harmoniseringsbyran har genmilt att sokanden i sin inlaga med redogorelsen for
grunden for 6verklagandet vid harmoniseringsbyran, till st6d f6r sin talan om
ersittning for dverklagandeavgiften, inte har dberopat att invindningsenheten
skulle ha dsidosatt visentliga formforeskrifter. Enligt harmoniseringsbyrdn har
sokanden i nimnda inlaga diremot endast anklagat invindningsenheten f6r att ha
gjort en felaktig tolkning av artikel 81.3 i férordning nr 40/94. Harmoniserings-
byrdn har dessutom péstitt att det inte fanns nigon omstindighet som gav
anledning att dra slutsatsen att invindningsenhetens beslut stred mot visentliga
formféreskrifter.
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Dessutom har harmoniseringsbyrin ansett att andra éverklagandenimnden inte
var skyldig att ange skilen till att den inte hade bifallit yrkandena avseende
ersittning fér 6verklagandeavgiften, eftersom villkoren for en sddan ersdttning
uppenbart inte var uppfyllda i forevarande fall. Enligt harmoniseringsbyran
omfattas &verklagandenimndens beslut avseende Gverklagandeavgiften implicit
av beslutet om kostnaderna i allminhet. I detta sammanhang har harmoniser-
ingsbyrdn pépekat att tillimpningen av regel 51 i forordning nr 2868/95
forutsitter att den berérda partens alla yrkanden har vunnit bifall. Harmoniser-
ingsbyrdn har pdpekat att &verklagandenimnden endast delvis hade bifallit
sokandens yrkande i forevarande fall avseende att den andra parten i forfarandet
vid 6verklagandenimnden skulle ersitta kostnaderna for invindningsforfarandet.

Forstainstansrittens bedomning

Betriffande den grund som avser &sidosittande av regel 51 i forordning
nr 2868/95 skall det pipekas att i enlighet med den bestimmelsen skall det
beslutas om ersittning for avgifter for dverklaganden i hindelse av interimistisk
omprovning eller di 6verklagandenimnden beddmer att ett 6verklagande ar
befogat, om sidan ersittning ir skilig p4 grund av ett allvarligt forfarandefel. I
hindelse av interimistisk omprévning skall det beslutas om ersittning av den
avdelning vars beslut har bestritts, och i andra fall av 6verklagandenimnden.

Det framgir av lydelsen av denna bestimmelse att beslutet om ersittning for
6verklagandeavgiften fattas ex officio utan att den part som har overklagat vid
harmoniseringsbyrin behover framstilla nigra yrkanden avseende denna fraga.

Detta betyder emellertid inte att 6verklagandenimnden varje ging den
ogiltigforklarar ett beslut dr skyldig att ex officio prova om beslutet i friga
innebir ett dsidosittande av visentliga formforeskrifter, vilket skulle kunna
utgodra en grund for tillimpning av regel 51 i férordning nr 2868/95. En sidan
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skyldighet foljer inte heller av en begidran om ersittning f6r 6verklagandeavgiften
som har gjorts av en part i fall dd denna begiran inte grundas pd konkreta
pastidenden avsedda att bevisa att visentliga formforeskrifter har dsidosatts.

Eftersom sokanden i sin inlaga med grunderna for éverklagandet inte har pastatt
att visentliga formféreskrifter skulle ha &sidosatts genom beslutet avseende
invindningen, har 6verklagandenimnden inte handlat i strid med regel 51 i
forordning nr 2868/95 genom att implicit avsld sokandens begiran. Talan kan
séledes inte vinna bifall pd denna grund.

Vad giller den grund som avser ett &sidosdttande av motiveringsskyldigheten skall
det piminnas om att harmoniseringsbyrans beslut med tillimpning av artikel 73
forsta meningen i férordning nr 40/94 skall vara motiverade. Denna skyldighet
har samma rickvidd som den som féreskrivs i artikel 253 EG.

Det f6ljer av fast rittspraxis att skyldigheten att motivera enskilda beslut har ett
dubbelt syfte, nimligen dels att géra det mojligt f6r dem som berdrs dirav att f3
kinnedom om skilen for den vidtagna atgdrden, si att de kan géra gillande sina
rittigheter, dels att gora det mojligt for gemenskapsdomstolarna att prova
beslutets lagenlighet (se bland annat domstolens dom av den 14 februari 1990 i
mal C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen, REG 1990, s. -39S, punkt 15,
och forstainstansrittens domar av den 6 april 2000 i mal T-188/98, Kuijer mot
radet, REG 2000, s. II-1959, punkt 36, och av den 23 oktober 2002 i mal
T-388/00, Lernsysteme mot harmoniseringsbyrdn — Educational Services (ELS),
REG 2002, s. II-4301, punkt 59). Fridgan huruvida en motivering av ett beslut
uppfyller dessa krav skall bedomas inte bara mot bakgrund av motiveringens
lydelse, utan dven mot bakgrund av dess sammanhang samt samtliga de
rittsregler som reglerar det berdrda omradet (domstolens dom av den 29 februari
1996, kommissionen mot radet i mal C-122/94, REG 1996, s. I-881, punkt 29,
och den ovanndmnda domen i mélet Kuijer mot radet, punkt 36).
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I forevarande fall skall det provas om 6verklagandenimnden, sisom soékanden
har pastatt, har dsidosatt motiveringsskyldigheten genom att inte ange varfér den
inte beslutade att sokanden skulle ersittas fér overklagandeavgiften trots att
denne hade begirt detta i sin inlaga som innehéll en redogorelse for grunden for
overklagandet.

Overklagandendmnden skulle forvisso ha varit skyldig att svara, om é&n
summariskt, pd eventuella pastienden frin sokanden avsedda att visa att
villkoren i regel 51 i férordning nr 2868/95 — och i synnerhet de villkor som
avser forekomsten av ett dsidosittande av visentliga formforeskrifter frin den av
harmoniseringsbyréns enheter som hade fattat beslut i férsta instans — var
uppfyllda i férevarande fall. Det kan dock konstateras att sokanden inte har
anfort nigot i detta avseende i inlagan som innehéll en redogorelse fér grunden
for overklagandet. Sokanden har tvirtom, precis som harmoniseringsbyrin
mycket riktigt har pdpekat, begrinsat sig till att géra gillande att invindnings-
enheten har gjort sig skyldig till en felaktig rittstillimpning vid sin tolkning av
artikel 81.3 i férordning nr 40/94.

Av detta foljer att 6verklagandenimnden inte har 4sidosatt motiveringsskyldig-
heten genom att underldta att ange varfor den inte hade beslutat om att s6kanden
skulle ersittas for 6verklagandeavgiften. Foljaktligen skall talan ogillas dven i den
del den avser grunden avseende ett dsidosittande av artikel 73 férsta meningen i
férordning nr 40/94.

Sokandens yrkande att det ifrdgasatta beslutet skall ogiltigférklaras kan inte vinna

bifall i den del det innebir att sbkanden inte skall ersittas for overklagandeav-
giften.

Av vad som anforts ovan f6ljer att talan skall ogillas i sin helhet.
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SUNRIDER MOT HARMONISERINGSBYRAN — VITAKRAFT-WERKE WUHRMANN OCH FRIESLAND BRANDS(VITA-
TASTE OCH METABALANCE 44)

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part férpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom s6kanden har tappat malet
skall sokanden forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna i enlighet med vad
svaranden har yrkat.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan i bada malen ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 28 april 2004.

H. Jung N.J. Forwood

Justitiesekreterare Ordférande
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