GOULBOURN MOT HARMONISERINGSBYRAN — REDCATS (SILK COCOON)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 12 mars 2003 *

I mal T-174/01,

Jean M. Goulbourn, Dasmarinas Village, Makati, Metro Manila (Filippinerna),
foretradd av advokaten S. Jackermeier,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (OHMI), féretridd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

* Riittegdngssprak: tyska.
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intervenient vid forstainstansritten ir

Redcats S.A., Roubaix (Frankrike), féretrdtt av advokaterna A. Bertrand och
T. Reisch,

angdende en talan mot det beslut som fattats av tredje dverklagandensimnden vid
Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 25 april 2001 i drende R 641/2000-3 angdende ett invindnings-
forfarande mellan Redcats S.A. och Jean M. Goulbourn,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och
A W.H. Meij,

justitiesekreterare: byradirektéren D. Christensen,

med hédnsyn till det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den
13 november 2002,
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GOULBOURN MOT HARMONISERINGSBYRAN — REDCATS (SILK COCOON)

féljande

Dom

I nionde skiilet i ridets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17,
volym 2, s. 3), i 4ndrad lydelse, anges f6ljande:

"Det dr endast berittigat att skydda gemenskapsvarumarken och att skydda dldre
registrerade varumirken mot gemenskapsvarumirken i den utstrickning som
dessa varumirken faktiskt anvinds.”

Artiklarna 15, 43 och 73 i férordning (EG) nr 40/94 har foljande lydelse:

» Artikel 15

Bruk av gemenskapsvarumirken

1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem dr efter registrering har gjort
verkligt bruk av gemenskapsvarumirket i gemenskapen for de varor eller tjinster
for vilka det registrerats, eller om sidant bruk inte skett inom en period av fem ar
i foljd, skall gemenskapsvarumarket bli foremal f6r de sanktioner som bestdms i
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denna forordning, under forutsittning att det inte finns skilig grund foér att
gemenskapsvarumirket inte anvints.

Artikel 43

Provning av invdndning

2.Pa begdran av sokanden skall en innehavare av ett idldre gemenskaps-
varumirke vilken gjort en invindning, ligga fram bevis for att det ildre
gemenskapsvarumirket under en tid av fem ar fére dagen for offentliggérandet
av anstkan om gemenskapsvarumirke verkligen har anvints inom gemenskapen
for de varor eller tjdnster for vilka det ir registrerat och som liggs till stod for
invdndningen.... I avsaknad av sidan bevisning skall invindningen avslés....

3. Punkt 2 skall tillimpas nir det giller... dldre nationella varumirken..., varvid
anvindningen i den medlemsstat i vilken det idldre nationella varumsirket skyddas
skall motsvara anvindning i gemenskapen.
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Artikel 73

Beslutets grunder

[Byrans beslut] far endast grunda sig pi omsténdigheter som parterna har haft
tillfille att yttra sig Gver.”

I dttonde skilet i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178), i dndrad lydelse, anges
foljande:

»For att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumirken inom
gemenskapen och ddrmed antalet tvister dem emellan dr det av vikt att
registrerade varumirken faktiskt anvinds och att de upphidvs om s inte dr
fallet....”

Artikel 10 i direktiv 89/104 har féljande lydelse:

» Artikel 10

Bruk av varumirken

1. Om innehavaren av varumirket inte inom fem ar efter det att registrerings-
forfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumirket i medlemsstaten for
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de varor eller tjinster for vilka det registrerats, eller om sddant bruk inte skett
under fem 4r i f6ljd, skall varumirket bli féremal f6r de sanktioner som bestims i
detta direktiv, under forutsittning att det inte finns giltiga skal till att varumirket
inte anvints.

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 28 maj 1997, med stéd av forordning nr 40/94, en ansékan
om gemenskapsvarumairke, avfattad pa tyska, till Byrdn for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)(nedan kallad harmo-
niseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avsig var ordmirket Silk Cocoon.

De varor som ans6kan om varumirkesregistrering avsig ingdr i klass 25 i
Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och
motsvarar f6ljande beskrivning: ”Klidder”.

Den 20 juli 1998 offentliggjordes varumirkesansokan i bulletinen fér gemen-
skapsvarumairken.
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GOULBOURN MOT HARMONISERINGSBYRAN — REDCATS (SILK COCOON)

Intervenienten framstillde den 20 oktober 1998, i sitt tidigare firmanamn
La Redoute SA, en invindning med stéd av artikel 42.1 i f6rordning nr 40/94.
Invindningen grundades dels pa ett varumirke som registrerades i Frankrike
den 21 februari 1989, dels pa ett internationellt varumirke som registrerades
den 16 april 1984 och som &tnjuter skydd i Beneluxlinderna, Italien, Monaco
och Schweiz. Dessa varumirken (nedan kallade de dldre varumirkena) bestar av
ordmirket COCOON och avser varor som ingdr i klass 25 i Nice6verenskom-
melsen. Dessa varor motsvarar foljande beskrivning: ”Klider, inbegripet stovlar,
skor och tofflor”. Till stod fér sin invindning &beropade intervenienten det
relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Sokanden begirde den 17 maj 1999 att intervenienten skulle inkomma med bevis,
i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94, for att de ildre
varumirkena under en tid av fem ar fére dagen for offentliggbrandet av ansokan
om gemenskapsvarumirke verkligen hade anvints i de medlemsstater dér dessa
varumirken 4r skyddade. Harmoniseringsbyrans invindningsenhet (nedan kallad
invindningsenheten) anmodade i underrittelse av den 7 juni 1999 intervenienten
att inkomma med sddana bevis inom tvd ménader.

Den 6 augusti 1999 tillstillde intervenienten harmoniseringsbyrdn utdrag ur
bolagets kataloger for postorderforsiljning frin dren 1997 och 1998. I dessa
kataloger visas kldder under varumirket COCOON.

Sokanden hivdade i en skrivelse till harmoniseringsbyrén av den 26 oktober 1999
att de utdrag ur katalogerna som intervenienten hade inkommit med inte
uppfyllde kraven i artikel 43.2 i forordning nr 40/94 och i regel 22.2 i
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av ridets forordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1),
eftersom det hirigenom inte ges ndgon upplysning om var, hur linge och i vilken
omfattning dessa dldre varumérken hade anvints.
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Intervenienten upplyste den 10 november 1999 harmoniseringsbyran om att
bolaget hade bytt namn till Redcats SA.

Intervenienten angav i en skrivelse till harmoniseringsbyrdn av den 8 mars 2000
att bolaget anses vara det ledande postorderféretaget i Europa. Bolaget anforde
dessutom att den katalog ur vilken de ingivna utdragen hade hamtats 4r allmént
kind, och den distribueras i flera miljoner exemplar i olika europeiska linder,
bland annat Frankrike och Beneluxlinderna. Slutligen angav intervenienten att de
ink6p som mottagarna av denna katalog gor uppgdr till flera miljarder franska
franc.

Harmoniseringsbyran vidarebefordrade denna skrivelse till sékanden genom en
underrittelse av den 30 mars 2000. I denna underrittelse angavs foljande:

“Var vinlig notera att inga ytterligare yttranden fir inges.”

("Please note that no further observations may be submitted.”)

Genom beslut av den 14 april 2000 avslog invindningsenheten invindningen med
stod av artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94, av det skilet att
intervenienten inte hade styrkt att de dldre varumirkena verkligen hade anvints
i den mening som avses i denna bestimmelse. Hirvid konstaterade invindnings-
enheten att det framgick av de utdrag ur katalogerna som intervenienten hade
lagt fram att dessa varumirken var dmnade att anvindas i Frankrike och,
eventuellt, i Belgien. Invdndningsenheten ansig emellertid att det inte var mojligt
att pa grundval av dessa bevis faststilla i vilken omfattning de hade anvints.
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Intervenienten overklagade den 13 juni 2000 invidndningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stéd av artikel 59 i f6rordning nr 40/94. 1 en inlaga av
den 14 augusti 2000 angav intervenienten grunderna for sitt dverklagande.
Inlagan har foljande lydelse:

”... La Redoute is a mail order catalogue so well known in several European
countries that the opponent did not think it was necessary to submit information
about this fact. [T]he opponent submitted on 8 march 2000 abundant infor-
mation about the La Redoute mail order catalogue, stating that several million
copies thereof are distributed in many European countries, such as France,
Belgium..., and that the sales made as a consequence of mail orders sent by the
persons receiving the catalogue amount to several milliards of French Francs.”

("La Redoute ir en postorderkatalog som ir sd pass vilkind i flera europeiska
linder att [intervenienten] inte trodde att det var nédvindigt att limna
upplysningar om denna omstindighet. [Intervenienten] inkom den 8 mars 2000
med omfattande information om postorderkatalogen ’La Redoute’, varav
framgar att denna distribueras i flera miljoner exemplar i ett flertal europeiska
lander, som till exempel Frankrike, Belgien..., och att forsiljningen till f6ljd av
postorderbestillningar frdn mottagarna av katalogen uppgar till flera miljarder
franska franc.”)

Till denna inlaga fogade intervenienten en sammanstillning av forsiljningen av
de COCOON:-varor som foérekommer i bolagets katalog. Sammanstillningen
avsag forsiljningen i Frankrike, Forenade kungariket, Belgien, Nederldnderna,
Portugal, Tyskland, Osterrike, Sverige, Spanien och Schweiz. Intervenienten
inkom dessutom med ett exemplar av den engelska versionen av vir- och
sommarkatalogerna fran dren 1997 och 1998.
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Sokanden anférde i sitt svar av den 23 oktober 2000 pa den inlaga som nidmns
ovan i punkt 17 att intervenienten hade inkommit fér sent med sina pastdenden
om spridningen av bolagets postorderkatalog samt med de nya bevis som hade
fogats till nimnda inlaga.

Tredje Gverklagandenimnden ogiltigforklarade invindningsenhetens beslut
genom beslut av den 25 april 2001 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet), vilket
delgavs sékanden den $ juni 2001. Overklagandenimnden ansig att med
uttrycket verkligt bruk, i den mening som avses i artikel 43.2 i forordning
nr 40/94, skall i allminhet forstds en reell anvindning av varumirket pi
marknaden for att dra potentiella kunders uppmirksamhet till de varor eller
tjdnster som faktiskt erbjuds under detta varumirke (punkt 15 i det ifrigasatta
beslutet). Nir det i det aktuella fallet gillde frigan om i vilken omfattning de
dldre varumarkena hade anvints, ansdg 6verklagandenimnden att de bevis som
intervenienten lagt fram samt de forklaringar som detta bolag ldmnat rickte for
att styrka att varumirkena verkligen hade anvints (punkt 21 i det ifrigasatta
beslutet). Hirvid papekade 6verklagandenimnden sirskilt att intervenienten
hade angett att det dr uppenbart att sdvil bolaget som bolagets katalog ir allmént
kinda inom omrddet for postorderférsiljning, att flera miljoner exemplar av
denna katalog distribueras i ett flertal europeiska linder, som till exempel
Frankrike, och att sékanden hade vitsordat dessa omstindigheter
(punkterna 22—24 i det ifrdgasatta beslutet). Overklagandenimnden ansig
dirfor att det inte var nddvindigt att beakta de nya bevis som intervenienten hade
inkommit med inom ramen for forfarandet vid nimnden (punkt 25 i det
ifrdgasatta beslutet).

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har genom ansdkan, som ir avfattad pa tyska och som inkom till
forstainstansrittens kansli den 30 juli 2001, vickt forevarande talan.
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Intervenienten begirde i en skrivelse av den 11 september 2001 att engelska
skulle vara rittegingssprak. Sokanden motsatte sig denna begéran i en skrivelse
av den 1 oktober 2001. Ordféranden pa andra avdelningen avslog denna begiran
genom beslut av den 24 oktober 2001.

Harmoniseringsbyran inkom med sin svarsinlaga till forstainstansrittens kansli
den 22 januari 2002. Intervenienten inkom med sin svarsinlaga till f6rstainstans-
rittens kansli den 10 januari 2002.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersdtta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Provning i sak

Sokanden har till stéd for sin talan 8beropat tre grunder. Den forsta grunden dr
att artikel 43.2 i forordning nr 40/94, jimférd med artikel 43.3, nér det giller
begreppet verkligt bruk har 4sidosatts. Den andra grunden &r att ritten att yttra
sig inte har tillgodosetts. Forstainstansritten konstaterar att den sistnimnda
grunden, i motsats till vad harmoniseringsbyrdn har gjort gillande vid den
muntliga férhandlingen, har anférts — om #n underforstitt — i ansokan.
Denna grund redovisas for ovrigt i forhandlingsrapporten och harmoniserings-
byrdn har inte yttrat sig 6ver rapporten. Den tredje grunden som s6kanden har
dberopat ir att éverklagandenimnden felaktigt har grundat sitt beslut pd den
omstindigheten att forsiljningskatalogen ”La Redoute” har bred spridning i de
fransktalande medlemsstaterna, trots att denna omstindighet inte har dberopats
pa ett giltigt sdtt under forfarandet.

Huruvida artikel 43.2 i forordning nr 40/94 jamford med artikel 43.3 har
dsidosatts

Parternas argument

Sokanden anser att overklagandenimnden har gjort en felaktig tolkning av
begreppet verkligt bruk. hon har hirvid gjort gillande att 6verklagandenimnden
felaktigt har likstillt begreppet verkligt bruk med begreppet faktisk anvidndning.
Enligt sokanden maste begreppet verkligt bruk sittas i motsats till begreppet
fiktiv anviindning, eftersom gransen mellan dessa bdda begrepp definieras genom
anvindningens omfattning.
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Soékanden anser emellertid att det, for att i ett enskilt fall bedéma huruvida ett
varumirke verkligen har anvints, mdste tas hidnsyn till vilken typ av varor och
tjanster det dr friga om. Masskonsumtionsvaror méste siledes ha sélts i ett stort
antal under ett r och i det land dir varumirket dr skyddat for att kravet pa
verkligt bruk av detta mirke skall anses vara uppfyllt.

I detta avseende har stkanden gjort géllande att 6verklagandenidmnden inte har
preciserat, nir det géller de varor som dr i friga i férevarande fall, det vill sidga
klider, i vilken omfattning ett varumirke mdste ha anvints for att kravet pd
verkligt bruk skall anses vara uppfyllt.

Harmoniseringsbyran har anfért att kravet pa verkligt bruk av varumirket syftar
till att begrdnsa antalet konflikter mellan tvd varumirken, om det inte finns ndgra
giltiga ekonomiska skil. Hirvid fyller begreppet verkligt bruk enbart den
funktionen att det g6r det mojligt att skilja verklig anvindning fran rent fiktiv
anvindning, det vill sdga sddan anvindning av ett varumirke som enbart gir ut
pd att kringgd de sanktioner som féreskrivs om det inte anvinds.

Harmoniseringsbyrdn har med hinvisning till ett avgorande av Beneluxdom-
stolen av den 27 januari 1981 i malet Winston (CJ Benelux, Jurisprudence
1980-—81, s. 34) preciserat att det i allmidnhet kan anses att kravet pa verkligt
bruk av ett varumairke dr uppfyllt ndr detta — mot bakgrund av vad som anses
brukligt och kommersiellt motiverat inom det berorda affirsomradet — har till
syfte att skapa eller bibehalla avsittningsmdojligheter f6r de varor som bir mérket
och inte enbart har till syfte att bibehélla ritten till varumarket.

Enligt harmoniseringsbyran har verklagandenimnderna etablerat en konsekvent
praxis ndr det giller tolkningen av begreppet verkligt bruk. I detta sammanhang
dr begreppet reell anvindning av sirskild betydelse. Harmoniseringsbyridn har
hdrvid nimnt ett beslut meddelat av andra overklagandenimnden
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den 27 september 2000 i drende R 380/1999-2, dir det faststills att *verkligt
bruk mdste sittas i motsats till fiktiv anvindning. Detta innebir en reell
anvindning for att saluféra de berérda varorna eller tjdnsterna for att skapa
goodwill, i motsats till artificiell anviindning som sker endast i syfte att bevara
registreringen av varumirket”,

I férevarande fall har harmoniseringsbyran hivdat att 6verklagandenimndens
tolkning av begreppet verkligt bruk dr helt forenlig med den ovannimnda
stindpunkten och att denna tolkning, i motsats till vad sékanden har gjort
gillande, 4r rikeig. Enligt harmoniseringsbyran har nimligen éverklagandenimn-
den inte alls likstillt detta begrepp med begreppet faktisk anvindning, utan
definierat det pd foljande sitt i punkt 15 i det ifrigasatta beslutet: “reell
anvdndning av varumédrket pd marknaden for att dra potentiella kunders
uppmarksamhet till de varor eller tjanster som faktiskt erbjuds under detta
varumirke” (real use of the earlier mark on the market place, so as to draw the
attention of potential consumers to the goods or services effectively offered under
the mark”).

I detta sammanhang har harmoniseringsbyran anfért att det kriterium som enligt
sokanden skall anvindas for att dra grinsen mellan verkligt bruk och fiktiv
anvindning, det vill siga enbart anvindningens omfattning, inte r relevant.
Enligt harmoniseringsbyran ir emellertid uppgifter och bevis om anvindningens
omfattning nodvindiga for att i ett enskilt fall bedéma huruvida ett varumirke
verkligen har anvints.

Intervenienten har inte anf6rt ndgra argument som sarskilt avser denna friga.

Forstainstansrittens bedémning

For att tolka begreppet verkligt bruk, som férekommer i artikel 43.2 i
forordning nr 40/94 samt i artikel 15.1 i samma forordning, 4r det nodvéindigt
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att gora en jamforande analys av de olika sprikversionerna av dessa bestdm-
melser. Hirvid kan det konstateras det i den tyska (”ernsthafte Benutzung”), den
franska (“usage sérieux”), den italienska (”seriamente utilizzata”) och den
portugisiska versionen (”utilizagao séria”) anges ett krav pa att bruket skall vara
allvarligt menat. Den engelska versionen (”genuine use”) har motsvarande
innebord. Diremot anvinds i den spanska versionen uttrycket faktisk anvind-
ning (uso efectivo”), vilket for évrigt verensstimmer med lydelsen av nionde
skilet i forordning nr 40/94 i den tyska, den engelska, den spanska, den franska
och den italienska versionen. Slutligen kan det konstateras att betoningen &r
nigot annorlunda i den nederlindska versionen (*normaal gebruik”), det vill
sdga hir anges ett krav pd normalt bruk.

I motsats till vad sokanden har gjort gillande &r det sdledes inte mojligt att sitta
begreppet verkligt bruk i motsats begreppet faktisk anvindning. Begreppet
verkligt bruk skall tvirtom definieras med beaktande av de olika sprékversio-
nerna av artiklarna 15.1 och 43.2 i férordning nr 40/94, & ena sidan, och av
nionde skilet i samma férordning, 4 andra sidan.

Vidare kan det, som harmoniseringsbyrdn har anfort i sin svarsinlaga, kon-
stateras att syftet med kravet p att det maste ha gjorts verkligt bruk av det dldre
varumirket for att detta skall kunna &beropas som hinder mot en ansékan om
gemenskapsvarumirke #r att begrinsa antalet konflikter mellan tva varumérken,
om det inte finns nagra giltiga ekonomiska skil som foljer av en faktisk funktion
som varumirket fyller pd marknaden. Denna tolkning finner stod i attonde skalet
i direktiv 89/104, dér det uttryckligen hinvisas till detta syfte.

Villkoret om verkligt bruk av varumirket skall f6ljaktligen anses innebira ett
krav pd att mirket, sdsom det ir skyddat inom det relevanta omradet, anvinds
offentligt och utat for att sikerstilla avsittning for de varor eller tjdnster som det
representerar (se, for ett liknande resonemang, generaladvokaten Ruiz-Jarabo
Colomers forslag till avgérande i mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. 1-2439,
s. 1-2441, punkt 58).
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Det har f6r 6vrigt vid den muntliga férhandlingen framkommit att sékanden inte
bestrider denna tolkning.

Overklagandenimnden har i forevarande fall grundat sin bedomning pa en
korrekt tolkning av begreppet verkligt bruk. Nimnden har nimligen i punkt 15 i
det ifrdgasatta beslutet definierat detta begrepp som “reell anvindning av
varumdérket p4 marknaden for att dra potentiella kunders uppmirksamhet till de
varor eller tjdnster som faktiskt erbjuds under detta varumirke”.

Talan skall foljaktligen inte bifallas p4 den f6rsta grunden.

Huruvida ritten att yttra sig har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden har overskridit sin
behorighet, eftersom den, pa ett éverraskande sitt, delvis har grundat sitt beslut
pd sin egen kinnedom om vissa faktiska omstindigheter. Dessa omstindigheter
har emellertid inte 4beropats av intervenienten inom ramen for bevisforfarandet,
vilket enligt regel 22 i forordning nr 2868/95 skall vara kontradiktoriskt.
Sokanden har fér Gvrigt hdvdat att hon inte kiinde till dessa omstindigheter.
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Harmoniseringsbyrin har gjort gillande att dverklagandendmnden i férevarande
fall har kunnat grunda sitt beslut p& den allmint kdnda omstindigheten att
intervenientens katalog har bred spridning samt pd den omstidndigheten att
intervenienten dr ett av de storsta postorderforetagen i Europa.

Intervenienten har papekat att sékanden redan nir invindningsforfarandet
inleddes fick kdnnedom om de utdrag ur postorderkatalogerna som intervenien-
ten inkommit med.

Forstainstansritten beddmning

Enligt artikel 73 andra meningen i férordning nr 40/94 far harmoniseringsbyréns
beslut endast grunda sig pd omstindigheter som parterna har haft tillfille att
yttra sig Over.

Sisom framgir av punkterna 22—24 i det ifrdgasatta beslutet har Gverklagan-
denimnden i forevarande fall grundat sitt beslut pd den omstindigheten att
intervenientens forsiljningskatalog har bred spridning, under namnet “La
Redoute”, i de fransktalande medlemsstaterna (nedan kallad den tvistiga
omstindigheten). Denna omstindighet syftar till att visa att de utdrag ur
katalogerna som intervenienten inkommit med kan anvindas for att styrka var
och i vilken omfattning anvindningen har skett.
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Det framgar dessutom av handlingarna i malet att intervenienten dberopade den
tvistiga omstindigheten for forsta gingen i sin skrivelse av den 8 mars 2000, det
vill sidga efter utgdngen av den frist som harmoniseringsbyran hade faststillt for
detta. Hirvid kan det konstateras att harmoniseringsbyran, i sin underrittelse av
den 30 mars 2000, uttryckligen uppmanade stkanden att inte yttra sig 6ver den
tvistiga omstidndigheten. I det skedet av férfarandet kunde sékanden siledes pd
goda grunder anse att denna omstindighet inte skulle beaktas av harmoniserings-
byrén.

Intervenienten 4beropade emellertid den tvistiga omstindigheten pa nytt i sin
inlaga av den 14 augusti 2000 med grunderna for éverklagandet. Sékanden hade
sdledes mojlighet att yttra sig éver denna omstindighet under forfarandet vid
overklagandenidmnden, vilket hon inte gjorde. I sin inlaga av den 23 oktober
2000 angav s6kanden ndmligen endast att intervenienten hade &beropat den
tvistiga omstandigheten for sent, men hon anférde inga yttranden i sak, inte ens i
andra hand.

Det kan emellertid konstateras att den tvistiga omstindigheten inte beaktades i
invindningsenhetens beslut.

Nir en sddan situation foreligger, innebir emellertid principen om ett rittvist
forfarande samt den allméidnna principen om skydd fér berittigade férvintningar
att artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94 madste tolkas pa si sitt att
overklagandendmnden &r skyldig att pd férhand upplysa den berérda parten om
att nimnden har for avsikt att beakta omstindigheten i fraga, si att parten ges
mojlighet att bedoma huruvida det kan vara virt att yttra sig i sak angdende
denna omstindighet.
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I forevarande fall har 6verklagandenimnden underlatit att pd férhand upplysa
sbkanden om att nimnden hade fér avsikt att beakta den tvistiga omstdndighe-
ten. Talan skall ddrfér vinna bifall p4 den andra grunden.

Under dessa forhillanden #r det inte nddvindigt att prova frigan huruvida
overklagandenimnden, trots att den tvistiga omstidndigheten dberopades for sent,
dnd4 hade ritt — i enlighet med artikel 74.2 i forordning nr 40/94 och oavsett
om ritten att yttra sig iakttogs eller inte — att grunda sitt beslut pi denna
omstindighet, vilket s6kanden har bestridit med sin tredje grund. Det &r inte
heller nédvindigt att préva frigan om upptagande till sakprévning av den
invindning som sokanden framstillt under den muntliga férhandlingen. Invind-
ningen avser att overklagandenimnden felaktigt har ansett att den tvistiga
omstindigheten dr styrkt, eftersom den 4r allmént kénd.

Hirav foljer att det ifrigasatta beslutet skall ogiltigférklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part férpliktas att ersdtta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoni-
seringsbyrdn skall forpliktas att ersétta rittegdngskostnaderna. Harmoniserings-
byrn har tappat mdilet och skall dirfor forpliktas att ersdtta sokandens
rittegdngskostnad.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

f6ljande dom:

1) Beslutet av tredje 6verklagandenimnden vid Byran fér harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) av den 25 april 2001
(arende R 641/2000-3) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall ersitta rittegingskostnaderna.

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 mars 2003.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordférande
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