CALAVO GROWERS MOT HARMONISERINGSBYRAN — CALVO SANZ (CALVO)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 16 januari 2007 *

I mal T-53/05,

Calavo Growers, Inc.,, Santa Ana (Forenta staterna), foretratt av advokaterna
E. Armijo Chévarri och A. Castin Pérez-Gdémez,

sokande,

mot

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

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

Luis Calvo Sanz, SA, Carballo (Spanien), foretritt av advokaterna J. Rivas Zurdo
och E. Lépez Leiva,

* Rattegangssprak: spanska.
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angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandenamnd den 8 november 2004 (drende R 159/2004-1) om ett invand-
ningsforfarande mellan Calavo Growers, Inc. och Luis Calvo Sanz, SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I. Pelikinova,

justitiesekreterare: E. Coulon,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Luis Calvo Sanz SA ingav den 8 mars 2001 en ansokan om registrering som
gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran avseende nedan atergivna figur-
marke:
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De varor som registreringsansokan avsadg omfattas av klasserna 29, 30 och 31 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 29: "Kétt, fisk, fjaderfd och vilt; kottextrakt; konserverade, torkade och
tillagade frukter och grénsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; dgg, mjolk och
mj6lkprodukter; étliga oljor och fetter”.

— Klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning; mjol
och niringspreparat tillverkade av spannmal; bréd, konditorivaror och godsaker,
glass, honung, sirap; jést, bakpulver; salt, senap; vindger, saser (smaktillsatser);
kryddor; is”.

— Klass 31: "Jordbruks-, trddgards- och, skogsbruksprodukter samt spannmal, ej
ingdende i andra klasser; levande djur; firska frukter och gronsaker; fréer och
utsiden, levande plantor, vixter och blommor; djurfoder, malt”.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 84/2001
av den 24 september 2001.

Den 21 december 2001 framstillde Calavo Growers Inc. en invdndning mot
registreringsansokan. Invindningen bestod av tva delar. Den forsta delen var pé
spanska och hade rubriken "Escrito de Oposicién” (nedan kallad formuliret). Denna
del hade formen av ett formulir med numrering och rubriker som motsvarade

II-41



DOM AV DEN 16.1.2007 — MAL T-53/05

harmoniseringsbyrans officiella formular, och under rubriken ”Sprak i invind-
ningen” angavs "ES”, och under rubriken "Grunder for invindningen” angavs "94,
invindningen grundas pa ett dldre varumirke och pa att det foreligger risk for
forvaxling”. Den andra delen var pa engelska och hade rubriken “Notice of
Opposition” (nedan kallad forklaring till grunderna). Denna del bestod av tre sidor
och en redogoérelse for grunderna for invindningen under den inledande rubriken
”99 Explanations of grounds”.

Grunden for invindningen var registreringen av gemenskapsordmairke nr 102 822
CALAVO. Ansokan darom hade getts in den 1 april 1996 och varumérket
registrerades den 26 augusti 1998 for varor i klasserna 29 och 31 i Nice-
overenskommelsen. Varorna motsvarade for var och en av dessa klasser foljande
beskrivning:

— Klass 29: "Kétt, fisk, fjaderfd och vilt; kottextrakt; konserverade, torkade och
tillagade frukter och grénsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; dgg, mjolk och
mjolkprodukter; matoljor och matfetter; behandlade, preparerade och frusna
avocados och guacamole; torkad papaya och mango”.

— Klass 31: "Jordbruks-, tradgards- och skogsbruksprodukter och spannmals-
produkter som inte ingar i andra klasser; levande djur; farsk frukt och gronsaker;
fron, levande plantor och blommor; fédodmnen f6r djur; malt; firska avocado,
papaya och mango”.

Invindningen grundades pa samtliga varor som omfattades av det dldre varumérket
och invindningen framstilldes mot samtliga varor i registreringsansokan.
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Genom beslut av den 18 december 2003 bif6ll harmoniseringsbyrans invandnings-
enhet invindningen till viss del. Skalet var att det forelag en risk att de motstdende
kénnetecknen kan foérvixlas med varandra savitt avser vissa varor. I beslutet angavs
att invdndningsenheten inte kunde beakta den forklaring till grunderna som
invindaren (sokanden vid forstainstansritten) hade gett in tillsammans med
formularet. Skalen till detta var att forklaringen till grunderna hade getts in pa ett
annat sprak dn handldggningsspraket och att nigon oversittning till handligg-
ningsspréket inte hade getts in inom den av harmoniseringsbyran angivna fristen.

Den 18 februari 2004 6verklagade intervenienten beslutet. Harmoniseringsbyrans
forsta 6verklagandendmnd bifoll den 8 november 2004 6verklagandet och upphévde
invindningsenhetens beslut. Genom detta beslut (nedan kallat det angripna
beslutet) som delgavs sokanden den 12 november 2004 avslog &verklagande-
ndmnden invindningen och forpliktade invindaren att ersitta Luis Calvo Sanz, SA
(den som sokte varumirkesregistrering, tillika intervenient vid forstainstansrétten)
for dess kostnader for invandningsfoérfarandet och 6verklagandet.

I det angripna beslutet kom 6verklagandendmnden fram till att invindningsenheten
inte var behorig att pa eget initiativ prova invandningen och att den darfor inte fick
bifalla invindningen till viss del. Invindningen var avfattad pa ett oegentligt sitt,
eftersom det som enda grund for invindningen angavs att det foreldg risk for
forvixling” utan att det dédrvid redogjordes for andra argument pa handldggnings-
spraket.

Overklagandenimnden fann att invindningsenheten hade asidosatt “dispositions-
principen”, enligt vilken det &ér parterna som bestimmer tvisteféremalet. Vidare fann
overklagandendmnden att invéndningsenheten hade asidosatt principen om
jamlikhet i medel. Dessa principer reglerar invindningsfoérfarandet och finner sin
grund i artikel 74.1 i radets férordning (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), enligt vilken harmoniseringsbyran inte far prova sakforhallandena pa
eget initiativ, eftersom prévningen skall vara begrinsad till vad parterna dberopat
och yrkat.
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Overklagandenimnden ansag att det ir invindaren som skall 4beropa och styrka de
grunder som anges i invindningen och att det inte ar tillrdckligt att rent abstrakt
aberopa "risk for forvixling”. De omstandigheter som utgor risk for forvaxling skall
dberopas och styrkas i varje enskilt fall. Om invindaren inte gor det, far
harmoniseringsbyran under inga omstindigheter komplettera den bristfalliga
invindningen. Harmoniseringsbyran &r namligen inte behorig att gora en prévning
pé eget initiativ, den skall vara opartisk och far inte ta pa sig att vara bade part och
myndighet med uppgifter av rittskipande karaktir. Det angripna beslutet avslutas
med konstaterandet att underlatenheten att iaktta formforeskrifterna skall leda till
att invindningen avslas.

Forfarandet vid forstainstansritten och parternas yrkanden

Sokanden har vickt forevarande talan genom ansékan som inkom till férstainstans-
rattens kansli den 24 januari 2005.

Intervenienten och harmoniseringsbyran inkom med svarsinlagor den 20 juni
respektive den 25 juli 2005.

Genom skrivelser som inkom till férstainstansrittens kansli den 4 och den 5 augusti
2005 begirde sokanden och intervenienten att fa inkomma med replik. Ordféranden
pa forstainstansrittens andra avdelning beslutade den 17 augusti 2005 att det
saknades anledning att férordna om en andra skriftvixling i enlighet med artikel
135.2 i forstainstansrittens rittegingsregler. Ordféranden beslutade emellertid att
ge intervenienten tillstind att inkomma med en inlaga for att intervenienten skulle
fa mojlighet att ta stéllning till harmoniseringsbyrans svarsinlaga, dar harmoniser-
ingsbyran stillde sig bakom soékandens argument. Intervenienten ingav sin
kompletterande inlaga till forstainstansrittens kansli den 10 oktober 2005.
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Genom skrivelse som inkom till forstainstansrattens kansli den 27 oktober 2005
vidholl s6kanden sin begéran av den 4 augusti. S6kanden gjorde dirvid géllande att
foretaget 6nskade beméta de argument som intervenienten hade getts tillstind att
inkomma med i sin kompletterande inlaga. Ordféranden p& andra avdelningen
avslog den 22 november 2005 sokandens begiran.

P4 grundval av referentens rapport beslutade forstainstansritten (andra avdel-
ningen) att inleda det muntliga forfarandet utan att vidta foregdende atgirder for
bevisupptagning.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pa forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 11 juli 2006. Harmoniseringsbyran framstéllde yrkanden
avseende rittegdngskostnader som inte hade framstillts under det skriftliga
forfarandet.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet,
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— aterforvisa malet till 6verklagandendmnden for provning av fragan huruvida det
foreligger nagon risk for att de motstaende kinnetecknen forvixlas,

— forplikta vardera parten att ersitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att férstainstansréitten skall

— ogilla talan i dess helhet och faststilla det angripna beslutet,

— forplikta sokanden att ersétta intervenientens réittegangskostnader.

Riittslig bedomning

Sokanden har dberopat en grund och har darvid gjort géllande att 6verklagande-
ndmnden asidosatte artikel 42.3 och artikel 74.1 i férordning nr 40/94 jamférda med
regel 20.3 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomférande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).
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Huruvida harmoniseringsbyrdns yrkanden kan tas upp till sakprovning

Parternas argument

Harmoniseringsbyrén anser att sokandens talan skall bifallas. Det angripna beslutet
stimmer namligen inte Gverens med harmoniseringsbyrans praxis vad giller
upptagande till sakprévning av en invdndning och vad giller redogérelsen av
grunderna for en invindning.

Intervenienten har bestritt att harmoniseringsbyrin far stilla sig bakom s6kandens
talan. Detta skulle annars std i strid och vara of6renligt med principen om
rattighetsskydd och réttssiakerhetsprincipen. I sjilva verket har harmoniseringsbyran
yrkat att forstainstansritten skall ogiltigforklara ett beslut som harmoniseringsbyran
sjalv fattat. Om de tillimpliga bestimmelserna inte dndrats eller om det inte
framkommit nagra nya uppgifter som utgér skal f6r harmoniseringsbyrén att d4ndra
sin instéllning pa ett sa radikalt sitt, anser intervenienten att 6verklagandendmnden
maste beredas tillfilla att yttra sig for att harmoniseringsbyran skall fi &ndra
instéllning pa ett dylikt sétt. I forevarande mal har de tillimpliga bestimmelserna
emellertid inte dndrats, inte heller har det framkommit nigra nya uppgifter.

Intervenienten anser dessutom att den rittspraxis fran forstainstansritten som
harmoniseringsbyrdn &beropat till stod for sitt yrkande inte &r tillamplig i
forevarande mal.

Intervenienten har vidare gjort gillande att den maste kunna sétta sin tilltro till det
skydd som ges i artikel 130.1 och artikel 133.2 i réttegingsreglerna, enligt vilka talan
skall vickas mot harmoniseringsbyrén i egenskap av svarande. Enligt artikel 134.2 i
rattegdngsreglerna dr det namligen endast intervenienterna som far stilla sig bakom
en intervenients yrkanden eller intervenera till stod for dessa yrkanden. I
férevarande mal dr det emellertid bara intervenienten som forsvarar det angripna
beslutet, och harmoniseringsbyrdns agerande har didrmed inverkat menligt pa
intervenientens processuella stillning.
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Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten har slagit fast foljande angéende ett forfarande betréffande ett
beslut som fattats av en éverklagandenamnd i ett invindningsférfarande. Aven om
harmoniseringsbyran saknar saklegitimation och ddrmed rétt att vicka talan mot ett
beslut som fattats av en 6verklagandenamnd, sé dr den inte skyldig att alltid forsvara
sadana beslut nér de &r foremal for talan vid forstainstansritten eller yrka att talan
som vicks mot ett sadant beslut skall ogillas (forstainstansrittens dom av den
30 juni 2004 i mal T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyran — Atofina
Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. II-1845, punkt 34, och av den 25 oktober 2005
i mal T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmonseringsbyran (Cloppenburg), REG
2005, s. I1-4633, punkt 22).

Det finns inget som hindrar att harmoniseringsbyrén stiller sig bakom ett yrkande
som framstillts av sokanden eller endast 6verlater till férstainstansritten att préva
yrkandet, samtidigt som den redogér for de argument som den anser att
forstainstansritten kan ha nytta av att kinna till (domar i de ovanndmnda malen
BIOMATE, punkt 36, och Cloppenburg, punkt 22). Harmoniseringsbyrin kan
déremot inte framstilla yrkanden om ogiltigférklaring eller dndring av o6ver-
klagandendmndens beslut med avseende pa en punkt som inte d&r omnidmnd i
ansokan eller dberopa grunder som inte dr nidmnda i ansékan (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mél C-106/03 P, Vedial mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-9573, punkt 34, och domen i det ovanndmnda
malet Cloppenburg, punkt 22).

Forstainstansritten har dessutom slagit fast att denna rittspraxis ér tillimplig bade i
forfaranden inter partes och i forfaranden ex parte (domen i det ovanndmnda maélet
Cloppenburg, punkt 24).

Det foljer av denna rittspraxis att de yrkanden genom vilka harmoniseringsbyran
stiller sig bakom sékandens yrkanden om ogiltigforklaring kan upptas till
sakprévning, i den mén yrkandena och de argument som aberopats till stod for
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dessa inte gar utover s6kandens yrkanden och grunder. I férevarande mal har
harmoniseringsbyrdan inte gatt utover denna ram for rittegangen, eftersom
harmoniseringsbyran har framstillt samma grunder som sékanden till stod for
yrkandet att forstainstansritten skall ogiltigférklara det angripna beslutet.

Harmoniseringsbyran far saledes yrka att forstainstansritten ogiltigforklarar det
angripna beslutet, utan att harmoniseringsbyran déarvid &dndrar ramen for
rattegangen. Harmoniseringsbyrans yrkanden kan darfor tas upp till sakprévning,

Tvisteforemdlets omfattning

Parternas argument

Intervenienten har gjort géllande att det saknas anledning, for att avgora detta mal,
att prova huruvida sékandens invindning vid harmoniseringsbyran kunde tas upp
till sakprévning. Genom det angripna beslutet avvisade 6verklagandendmnden inte
invindningen, utan den avslog invandningen i sak. Det saknas dérfoér anledning att
gora en beddmning mot bakgrund av de bestimmelser i vilka innehallet i
invindningen regleras. Det ar snarare artikel 74.1 i férordning nr 40/94 som skall
ligga till grund for bedémningen. Tvisten uppkom némligen till f6ljd av avsaknad av
bevisning och yttranden till stéd for invindningen.

Sokanden och harmoniseringsbyran har bestritt intervenientens argument.
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Forstainstansrittens bedémning

Efter att ha gatt igenom skilen for det angripna beslutet finner forstainstansratten
att overklagandendmnden avslog invdndningen pa skidl som &r hénforliga till
upptagandet till sakprévning, dven om terminologin vallar viss forvirring i det
avseendet.

Sarskilt punkt 16 i det angripna beslutet avser fragan huruvida invéindningen kunde
tas upp till sakprévning, iven om detta begrepp inte anvinds. Overklagande-
ndmnden ansag namligen att den borde préva fragan huruvida invdndningsenheten
var behoérig att préva inviandningen i sak innan 6verklagandendmnden gick vidare till
provningen i sak. Overklagandenimnden lit dirigenom férstd att den prévningen
inte hade nagot med prévningen i sak att gora. I punkt 17 provade overklagande-
nimnden dérefter om invindningen kunde tas upp till sakprévning, eftersom det
formuldr som s6kanden hade gett in var behiftat med ett allvarligt fel.

Det &r riktigt att 6verklagandendamnden i det angripna beslutet inte klart och tydligt
slog fast att invindningen inte kunde tas upp till sakprévning. I punkt 19 in fine och
i punkt 21 med slutsatser i den version av det angripna beslutet som ar avfattad pa
handléggningsspraket, angav 6verklagandendmnden dédremot vid tva tillfillen att
invdndningen avslas ”i sak”. Om det féorekommer avvikelser mellan slutet och skilen
i ett beslut fran 6verklagandendmnden, ankommer det emellertid pa forstainstans-
ritten att tolka beslutet for att pa sd sitt komma fram till vad det faktiskt innehaller.

Overklagandenimnden nimnde inte ndgonstans invindningen i sak, nimligen om
det i drendet fanns nigon risk for att de motstdende kinnetecknen forvixlas.
Forstainstansritten finner saledes att 6verklagandendmnden inte avslog s6kandens
invandning i sak, utan avvisade den. Omstandigheten att formuleringarna i det
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angripna beslutet forefaller avse ett avslag i sak, féranleder inte forstainstansritten
att goéra nagon annan bedémning.

Intervenienten kan saledes inte vinna framgéng med detta argument.

Huruvida invindningen kunde tas upp till sakprévning

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att det i det formuldr som gavs in uttryckligen angavs
att invandningen grundades pé ett dldre varumiérke och att det forelag risk for
forvaxling. Detta uppfyller de minimikrav avseende grunderna f6r invindningen
som uppstélls i artikel 42.3 i férordning nr 40/94 och regel 18 i férordning
nr 2868/95. Dels var det namligen méjligt att utifrdn de uppgifter som limnades i
invindningen forsta vilka grunder som aberopades, dels kunde bade Luis Calvo Sanz
SA och harmoniseringsbyran forsta dessa grunder.

Dessutom foreskrivs det tydligt i regel 20.3 i forordning nr 2868/95 att om det
saknas detaljerade uppgifter om omstindigheter och bevisning till stoéd for
invindningen, s& utgor inte det ett skal for att avvisa invandningen.
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Harmoniseringsbyran har gjort gillande att det i det formuldr som gavs in av
sokanden tydligt och klart angavs pa handlaggningsspraket, det vill sdga pa spanska,
att invindningen grundade sig pd ett édldre varumérke (en registrering av ett
gemenskapsvarumairke som identifierades klart och tydligt) och pa att det foreldg
risk for forvaxling.

I artikel 42.3 i forordning nr 40/94 foreskrivs att en invindning skall framstallas
skriftligen och ndrmare ange vilka grunder som &beropas. Detta innebdr dock enligt
harmoniseringsbyran inte att invindningen, for att den skall kunna prévas, skall
innehalla en detaljerad beskrivning av skilen till att invindaren anser att grunden
eller grunderna &dr berdttigade. I artikel 42.3 sista meningen anges endast att
invindaren far ligga fram fakta, bevisning och argument, vilket i 6vrigt bekriftas av
de andra sprakversionerna av férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn har betonat att detta stir i Gverensstimmelse med byrans
praxis avseende fridgan huruvida en invindning kan tas upp till sakprévning, vilket
kommer till uttryck i riktlinjerna avseende invindningsférfarandet.

Intervenienten har gjort gillande att den visserligen endast bestred invindningen i
sak, men didrav gir det inte att dra slutsatsen att intervenienten vitsordade att
invindningen kunde tas upp till sakprévning, sérskilt inte som invindningen var
avfattad pa ett sa bristfilligt satt.

Intervenienten har i 6vrigt gjort gillande att sokanden i sin talan inte gjort géllande
att overklagandeniamnden tillimpade forordning nr 40/94 pa ett felaktigt sitt.
Sékanden underlat att iaktta sin skyldighet att inkomma med bevis och inlagor till
styrkande av invindningen. De bevis och uppgifter som det péstés att invindnings-
enheten hade tillgang till utgérs bara, kortfattat och abstrakt, av en “risk for
férvaxling” i invéindarens formulir.
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Forstainstansrittens bedémning

I regel 18 i forordning nr 2868/95, i den lydelse som var tillimplig vid tidpunkten for
sakomsténdigheterna, anges foljande rekvisit for att harmoniseringsbyran skall
kunna avvisa en invindning: underlatenhet att uppfylla villkoren i artikel 42 eller i
andra bestammelser i férordning nr 40/94 eller férordning nr 2868/95, samt
underlatenhet att klart identifiera den anstkan mot vilken invindning inlimnas,
eller det éldre varumirke pa basis av vilket invindningen inldmnas.

Det &r utrett att det i s6kandens formuldr lamnades en klar beskrivning av vilken
anstkan som inviandningen avsag och av vilket dldre gemenskapsvarumirke som
aberopades som hinder mot registrering. Det aterstar siledes for forstainstansritten
att préva huruvida invindningen stdr i Overensstimmelse med artikel 42 i
forordning nr 40/94 och med regel 15 i férordning nr 2868/95.

I regel 15 i férordning nr 2868/95, i den lydelse som var tillimplig vid tidpunkten f6r
sakomstindigheterna, anges vad en invédndning skall innehalla. Det anges vilka
uppgifter som invindningen skall innehalla i fyra avseenden: uppgifter om den
ansokan som invindningen avser, uppgifter om det dldre mérke eller dldre réttighet
som ligger till grund for invindningen, uppgifter om invindaren samt uppgifter om
de grunder pa vilka invindningen baseras. Savitt avser den sista punkten, som &r
foremal for provning i detta mal, anges enbart att en "specifikation” av grunderna
skall lamnas.

I artikel 42.3 i forordning nr 40/94 foreskrivs att en invindning skall framstallas
skriftligen och nérmare ange vilka grunder som aberopas. Enligt sista meningen i
bestimmelsen far den som framstiller en invindning lagga fram fakta, bevisning och
argument till stod for sin talan inom den tid som harmoniseringsbyréan faststaller.
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Vad avser fragan om invindningen kan tas upp till sakprévning foljer harav att det
skall [amnas en detaljerad redogérelse av grunderna samt att det skall skiljas mellan
begreppet "grund” & ena sidan och begreppet "fakta, bevisning och argument” & den
andra. Grunden for invindningen &r ndmligen ett villkor som maste vara upptyllt for
att invindningen skall kunna upptas till provning, medan ingivande av fakta,
bevisning och argument endast &r en dispositiv handlingsregel for invandaren, vilket
aven framgér av ordet "far” (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens
dom av den 13 juni 2002 i mal T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniserings-
byran — Massagué Marin (Chef), REG 2002, s. 11-2749, punkt 31).

Forstainstansritten finner att sbkandens formulering “"invindningen grundas pa att
det foreligger risk for forvaxling” i formuldret, under rubriken "Grunder for
invindningen”, utgdr en klar och tydlig beskrivning av det relativa registrerings-
hinder som féreskrivs i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Detta gjorde det saledes
mgijligt for harmoniseringsbyran och Luis Calvo Sanz SA att fa reda pa vilken grund
som invindaren dberopade. Vidare blev det ddrigenom mdjligt f6r harmoniserings-
byran att prova invindningen och fér ndimnda bolag att beméta densamma.

Harmoniseringsbyréans officiella formulir &r visserligen inte nagot dokument som i
sig 4r bindande for forstainstansrittens prévning, men detta dokument ger vid
handen att forstainstansrittens bedomning i foregaende punkt ar riktig. I detta
dokument aterfinns ndmligen under rubriken "Grunder for invdndningen” en ruta
med nummer 94 atfoljd av "Risk f6r forvixling”. Det dr saledes tillrackligt att kryssa i
denna ruta for att ange grunden f6r invindningen. Det kan i detta avseende betonas
att det inte &r obligatoriskt att anvénda sig av detta officiella formulér. Detta framgér
av regel 83.6 i férordning nr 2868/95, dir det anges att parter far anvinda formular
med samma innehall och format som harmoniseringsbyran anvinder, som till
exempel formuldr som genererats genom elektronisk databehandling. Det far saledes
inte uppstillas stringare krav med avseende pa ett inofficiellt formuldr dn pa ett
officiellt sddant. Den beskrivning som stkanden lamnade i formuléret, kan saledes
anses vara lika precis som om en invéndare kryssar i motsvarande ruta i det officiella
formuléret.

Den invindning som sdkanden framstéllde i formulidret kunde saledes tas upp till
sakprévning.
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Huruvida invindningsenheten dverskred sin behérighet da den inte avslog invind-
ningen i sak av det skélet att ndgon dverséttning inte hade ldmnats av forklaringen
till grunderna

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande foljande. Enligt regel 20.3 i férordning nr 2868/95 fick
invindningsenheten besluta om inviandningen pa basis av det framlagda bevisma-
terialet. Trots att invindningsenheten inte tillat synpunkterna i forklaringen till
grunderna, tilldts yttrandet av den 20 december 2002 som sékanden gav in som svar
pa intervenientens yttrande av den 21 oktober 2002, och detta yttrande ingick i
processmaterialet vid tidpunkten da invindningsenheten fattade sitt beslut. Utifran
detta yttrande och formuldret var det mojligt att precisera och tydligt fastsla
foremalet for forfarandet och parternas instéllning.

Harmoniseringsbyrédn har gjort géllande foljande. Invdandningsenheten fick besluta
om invandningen, eftersom den hade kinnedom om alla relevanta omstandigheter.
Dessa omstéindigheter utgors av registreringsanstkan och de varor som var féremal
f6r invandningen, den dldre rittighet som invindningen grundades pa (da det var
fraga om ett gemenskapsvarumirke), de varor som omfattades av namnda
gemenskapsvarumirke samt grunderna f6r invindningen (risk f6r forvaxling).

Intervenienten har gjort gillande att forsta 6verklagandenimndens resonemang &r
helt riktigt och star i 6verensstimmelse med artikel 74.1 i férordning nr 40/94 och
forstainstansrittens rittspraxis.
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Intervenienten har vidare anfort foljande. Sokandens formulédr var behiftat med ett
formellt fel, eftersom det déri endast angavs att grunderna for invindningen var att
det forelag “risk for forvixling”, utan nagra kompletterande uppgifter. Trots detta
provade invindningsenheten invindningen och bifoll den till viss del. Dérigenom
asidosatte invindningsenheten “dispositionsprincipen”, principen om parternas
bevisforing och principen om jamlikhet i medel. Dessa principer reglerar inviand-
ningsfoérfarandet och finner sin grund i artikel 74.1 i férordning nr 40/94. Enligt
ndmnda bestdimmelse far harmoniseringsbyréan i d&renden om relativa registrerings-
hinder inte prova sakforhéallandena pa eget initiativ. Provningen skall i stéllet vara
begrinsad till vad parterna aberopat och yrkat. Detta utgor uttryck f6r handlagg-
ningsregeln iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus.

Att endast helt abstrakt ange att det foreligger "risk for forviaxling” ar inte tillrackligt
for att fullgora den skyldighet som foreskrivs i artikel 74.1 i forordning nr 40/94.
Enligt denna bestammelse ar det invindaren som har &beropsbérdan och
bevisbordan for att det verkligen foreligger nidgon grund for invdndningen.
Invindaren maste aberopa och bevisa att de omstindigheter som utgér risk for
forvaxling verkligen ar vid handen i malet. Om invdndaren inte gor detta, far
harmoniseringsbyran inte vidta atgirder for att avhjilpa denna underlatenhet.
Harmoniseringsbyran far ndmligen inte gora en prévning pa eget initiativ, eftersom
den skall vara opartisk och inte agera myndighet med uppgifter av rittskipande
karaktdr och part pa samma gang. Den skall siledes vidta de atgirder som blir
folijden av att invindaren underlétit att fullgéra sina skyldigheter i processuellt
hinseende, namligen avslad inviandningen i sak. Detta har faststillts i forstainstans-
rittens riattspraxis (forstainstansriattens dom av den 22 oktober 2003 i mal T-311/01,
Editions Albert René mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-
4625, punkt 69, och av den 22 juni 2004 i mal T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818”
mot harmoniseringsbyran — Nabeiro Silveria (Galaxia), REG 2004, s. II-1765,
punkt 43). Sokanden har i punkt 51 i sin ansokan gjort gillande att denna réttspraxis
inte kan anses vara tillamplig dven pa invindningsforfaranden, men forstainstans-
ritten har i punkterna 43 och 44 i domen i det ovannimnda malet Galaxia
uttryckligen slagit fast att ndmnda rittspraxis faktiskt dr tillimplig i ndmnda
forfaranden.

Forstainstansréittens bedémning

Det &r utrett att det i det formulidr som sékanden gav in till harmoniseringsbyran
endast angavs "Risk for forvixling” under rubriken Grunder f6r inviandningen. Det
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ar vidare utrett att invindningsenheten inte fick beakta forklaringen till grunderna,
som hade avfattat pa engelska. Fragan huruvida invindningsenheten mot denna
bakgrund fick préva invindningen i sak skall prévas mot bakgrund av artikel 74.1 i
forordning nr 40/94 och regel 20.3 i foérordning nr 2868/95. I artikel 74.1 i
forordning nr 40/94 foreskrivs att i drenden om relativa registreringshinder skall
prévningen vara begrinsad till vad parterna aberopat och yrkat, och i regel 20.3 i
férordning nr 2868/95, i den lydelse som var tillimplig vid tidpunkten for
sakomstindigheterna, foreskrivs att om s6kanden inte inldmnar nagra anmérkningar
far harmoniseringsbyran besluta om invindningen pa basis av det framlagda
bevismaterialet.

Forstainstansritten har emellertid redan slagit fast att i drenden om relativa
registreringshinder skall harmoniseringsbyrans prévning enligt artikel 74.1 in fine i
férordning nr 40/94 vara begriansad till vad parterna har aberopat och yrkat. Saledes
kan 6verklagandendmnden, nir den provar ett 6verklagande av ett beslut som
avslutar ett invandningsforfarande, enbart grunda sitt beslut pa de relativa
registreringshinder som den berdrda parten har &beropat och pa de sakforhallanden
och bevis som parterna har dberopat och som avser namnda registreringshinder.
Kriterierna for att tillimpa ett relativt registreringshinder eller nigon annan
bestimmelse som &beropats till stéd for de yrkanden som framstéllts av parterna
ingar naturligtvis bland de rittsliga forhallanden som skall prévas av harmoniser-
ingsbyréan (se forstainstansrattens dom av den 1 februari 2005 i mal T-57/03, SPAG
mot harmoniseringsbyran — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. I1-287,
punkt 21 och dér angiven rattspraxis).

Forstainstansratten kommer darfor forst att préva om invindningsenheten endast
provade vad parterna &beropat och yrkat. Forstainstansritten kommer direfter att
prova huruvida den bevisning som invindningsenheten hade tillgang till vid
provningen var tillrécklig for att ligga till grund for beslutet att bifalla invindningen
till viss del.

Vad giller de grunder som aberopats och de yrkanden som framstillts har det redan
slagits fast (se punkterna 46 och 50 ovan) att det klart framgar av det formuldr som
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sokanden gav in till harmoniseringsbyran att sokanden gjorde en invindning mot
registreringsansokan och att sokanden dirvid aberopade att det forelag risk for
forvaxling. Inviandningsenheten gick saledes inte utdver vad som yrkats och
aberopats av sokanden. Invdandningsenheten holl sig siledes inom ramen for
forfarandet, sdsom den avgrdnsats av sokanden.

Vad dérefter géller fragan huruvida bevisningen var tillracklig, finner forstainstans-
ratten att invindningsenheten kunde fatta sitt beslut pa grundval av den bevisning
som den hade tillgang till vid tidpunkten f6r beslutet. Vid provningen av beslutet
framgér det namligen att invindningsenheten férfogade 6ver alla de sakomstindig-
heter som den lade till grund for sitt beslut och att den ddrvid inte behévde beakta
forklaringen till grunderna som hade avfattats pa engelska, betriffande vilken det i
ndmnda beslut uttryckligen konstateras att den inte kunde beaktas. Vid bedém-
ningen av huruvida invindaren kunde vinna framgang med sin invindning prévade
invindningsenheten risken for att det sokta varumérket skulle kunna férvixlas med
det dldre varumérket. Denna bedémning aterfinns pa sidorna 5-8 i beslutet.

Betraffande varuslagsjamforelsen konstaterade invandningsenheten att de varor som
avses i registreringsansokan och som omfattas av klasserna 29 och 31 &dven
registrerats for det dldre varumérket pé ett undantag nir. Detta undantag utgors
emellertid av en vara som &r av mycket liknande slag som en vara som omfattas av
det aldre varumairket. Invindningsenheten fann &ven betriffande vissa av de varor i
klass 30 som avses i registreringsansokan att de antingen i viss utstrdckning var av
liknande slag som de varor som omfattas av det dldre varumairket, att de utgjorde en
grupp varor som omfattade dylika varor eller att de till och med var av samma slag.
Invindningsenheten fann dven att de andra varorna i klass 30 skiljer sig it fran de
varor som omfattas av det dldre varumaérket.

Vad sedan giller jamforelsen av de motstaende kinnetecknen gjorde invéindnings-
enheten, med hénvisning till domstolens rattspraxis pd omradet (dom av den
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11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 23}, en
jamforelse av de tva varumérkenas ljudlikhet, visuella likhet och begreppsmaissiga
likhet. Invdindningsenheten kom bland annat fram till att de tvd varumérkena i viss
man liknade varandra i fonetiskt hidnseende och att de liknade varandra i visuellt
hinseende. Samtidigt slog den fast att det inte dr mdjligt att gora en jamforelse i
begreppsmissigt hénseende, eftersom ordet calvo bara betyder nigot pa spanska
(skallig), medan ordet calavo pa samtliga sprak inom gemenskapen uppfattas som ett
varumirke som ir en fantasiskapelse.

Sammanfattningsvis fann invindningsenheten att en helhetsbedomning gav vid
handen att de motstiende kinnetecknen liknar varandra i visuellt hinseende och att
de i ljudmissigt avseende liknar varandra i ringa omfattning. Det dr bara de spanska
konsumenterna som kan uppfatta en skillnad mellan kénnetecknen i begrepps-
missigt hinseende. Vidare &r vissa av de varor som det dldre varumirket registrerats
fér och de varor som avses i registreringsansokan i klasserna 29, 30 och 31 av
liknande eller av samma slag. Dessutom é&r de aktuella varorna gingse
konsumentvaror, och genomsnittskonsumenten 4r inte extra uppmirksam da
varorna kops. Mot denna bakgrund fann invindningsenheten att det f6relag risk for
forvaxling mellan de motstdende varumirkena, inklusive risk f6r association, savitt
avser ndmnda varor som ir av liknande eller samma slag.

Forstainstansritten konstaterar att inviandningsenhetens bedémning inte gick utover
ramen for det som den hade att prova till foljd av s6kandens invdndning, ndmligen
om det foreldg nagon risk for forvixling. Intervenienten har i Ovrigt inte gjort
gillande att denna bedémning inte var riktig. Den prévningen kunde goras pa
grundval av enbart en jamforelse de motstdende kinnetecknen sinsemellan och de
berérda varorna sinsemellan. Samtliga uppgifter om dessa tva kriterier fanns i
registreringsansokan, i registreringen av det dldre varumaérket och i formuléret, och
det saknades dirvid anledning att beakta saval sékandens forklaring till grunderna
som andra informationskallor.
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Det finns i detta avseende skal att skilja mellan omstiandigheterna i detta mél och de
omsténdigheter som var foremal for provning i domarna i de ovanndmnda maélen
Starix och Galéxia, som 6verklagandenidmnden hinvisade till i det angripna beslutet
och som intervenienten aberopat i sin svarsinlaga. Som framgar av punkt 64 i domen
i det ovanndmnda maélet Starix och av punkt 38 i domen i det ovannimnda malet
Galdxia, gjorde sokandena i de bada malen vid forstainstansratten gallande att det
aldre varumirket hade renommé (artikel 8.5 i foérordning nr 40/94). Det ar
visserligen riktigt att s6kandena i de bada mélen under forfarandet vid harmoni-
seringsbyran hade ndmnt att deras respektive varumérke hade renommé, men detta
gjordes endast accessoriskt och i samband med en argumentation runt artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 for att visa att det forelag risk for férvixling utan att artikel 8.5 i
forordningen aberopades (domarna i det ovannimnda malet Starix, punkt 68, och
Galdxia, punkt 41) och, i malet Starix, utan att ndgon bevisning till styrkande av
renommé hade &beropats (domen i det ovanndmnda malet Starix, punkt 12). Mot
denna bakgrund godtog forstainstansritten inte sdkandenas argument att over-
klagandendmnden borde ha gjort sin bedomning utifran artikel 8.5 i férordning
nr 40/94, som inte hade &beropats av sokandena. I férevarande mal ddremot
aberopade sokanden, vilket slagits fast ovan, klart och tydligt den grund som foljer
av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 under forfarandet vid harmoniseringsbyran.
Dessutom hade harmoniseringsbyran tillgang till samtliga faktiska omstindigheter
som den behovde for att kunna préva om sékandens invdndning kunde bifallas pé
den grunden.

Invindningsenheten o6verskred séledes inte sin behorighet da den inte avslog
sokandens invindning i sak av det skilet att forklaringen till grunderna inte hade
oversatts. Overklagandenamnden gjorde foljaktligen fel di den upphivde invind-
ningsenhetens beslut och avslog invindningen i sak.

Talan skall darfor bifallas pa den enda grund som &beropats av sékanden, och
forstainstansritten konstaterar att 6verklagandendmnden i det angripna beslutet
asidosatte artikel 42.3 och artikel 74.1 i férordning nr 40/94 jamférda med regel 20.3
i férordning nr 2868/95.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta réittegangskostnaderna, om detta har yrkats. S6kanden har
yrkat att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran har tappat mélet eftersom det angripna beslutet ogiltigfor-
klaras och skall darfor forpliktas att ersidtta sokandens rittegangskostnader.
Intervenienten har tappat malet och skall darfér béra sin rattegdngskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av foérsta overklagandenimnden vid Byran fér
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 8 november 2004
(darende R 159/2004-1) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall béra sin rittegangskostnad och ersitta sékan-
dens rittegingskostnad.
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3) Intervenienten skall bira sin rittegingskostnad.

Pirrung Meij Pelikanova

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 16 januari 2007.

E. Coulon J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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