DOM AV DEN 10.7.2006 — MAL T-323/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (férsta avdelningen)
den 10 juli 2006”

I mél T-323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, Turis (Spanien), foretritt av
advokaten J. Carrefio Moreno,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Petrequin och A. Folliard-
Monguiral, bada i egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegangssprak: franska.

II - 2088



LA BARONIA DE TURIS MOT HARMONISERINGSBYRAN — BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (LA BARONNIE)

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenémnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

Baron Philippe de Rothschild SA, Pauillac (Frankrike), foretritt av advokaten
K. Manhaeve,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 9 juli 2003 (drende R 57/2003-2) om ett invdndnings-
forfarande mellan La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana och Baron Philippe
de Rothschild SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden J.D. Cooke samt domarna R. Garcia-Valdecasas och
V. Trstenjak,

justitiesekreterare: handldggaren J. Plingers,

efter det skriftliga forfarandet och foérhandlingen den 17 november 2005,
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foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artiklarna 59, 62.1 och 74 i rddets férordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, foreskrivs
foljande:

"Artikel 59

Tidsfrist och éverklagandeform

Ett overklagande [vid Gverklagandendmnden] skall framstéllas skriftligen hos byrén
[f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och modeller)]
inom tvd manader frén dagen for meddelandet av det beslut som Gverklagas.
Overklagandet skall inte anses ha givits in férrin 6verklagandeavgiften har betalats.
Grunderna for 6verklagandet skall anges skriftligen inom fyra manader fran dagen
for beslutets meddelande .
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Artikel 62

Beslut i drenden om 6verklagande

1. Efter prévning [av huruvida] verklagandet dr befogat skall 6verklagandendmnden
avgora 6verklagandet. Overklagandenimnden fir antingen vidta de atgérder som
kunnat vidtas av den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet eller aterforvisa
drendet till denna enhet for handlaggning.

Artikel 74

Prévning av sakforhallandena pa eget initiativ

1. Vid forfarande infér byran skall denna utan sdrskilt yrkande préva sakférhallan-
dena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder prévningen vara
begrinsad till vad parterna dberopat och yrkat.

2. Byrdn behover inte beakta omstidndigheter eller bevis som part inte aberopat eller
ingivit i rétt tid.”
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Bakgrund till tvisten

Baron Philippe de Rothschild SA (nedan kallat intervenienten) ingav
den 26 januari 2001 en ansokan om registrering av gemenskapsvarumirke till
harmoniseringsbyréan i enlighet med férordning nr 40/94.

Det sokta varumdrket utgérs av ordkidnnetecknet LA BARONNIE. Registrerings-
ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken den 23 juli 2001.

De varor som registreringsansokan avsadg omfattas av klass 33 i Nicedverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumérkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning: ”Alkoholhaltiga drycker (ej 61)”.

Den 2 oktober 2001 framstillde La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana en
invindning mot registreringen av det sokta gemenskapsvarumérket. Invindningen
avsdg samtliga varor som angavs i ansdkan om registrering av gemenskapsvaru-
marke.

Invéindningen grundade sig pa att det foreldg sadan risk for forvixling som avses i
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 mellan det sokta varumérket och ett éldre
varumirke som sokanden dr innehavare av. Det aktuella &dldre varumirket &r
ordmédrket BARONIA, registrerat i Spanien den 3 november 1976 under
nummer 699.163/7. De varor for vilka det &dldre varumérket har registrerats
omfattas av klass 33 och motsvarar foljande beskrivning: "alla sorters vin”.
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Invéindningen grundade sig ocksa pa artikel 8.4 i férordning nr 40/94. S6kanden
dberopade i detta hidnseende, under filt 99 i formuldret fér invindningen, med
rubriken "Forklaring av grunder”, ocksa exklusiva rittigheter som dr knutna till dess
firma, La Baronia de Turis, Coop. V. Sokanden fyllde ddremot inte i filten 82-85
och 97 i formuléret for invindningen, genom vilka invéindaren med stéd i artikel 8.4
i forordning nr 40/94 sdsom rittslig grund kan dberopa férekomsten av ett dldre
kdnnetecken som anvénds i néringsverksamhet.

Sokanden limnade den 28 januari 2002 in handlingar i syfte att styrka anvéndning
av det dldre varumirket, ndmligen ett diplom for guldmedalj fran virldsutstillningen
i Barcelona ar 1929, en kopia av en lotteribong fran ar 1946, fyra kopior av odaterade
etiketter, fem etikettmallar, varav en fran ar 2000, tva kopior av etiketter fran &r 1929,
en broschyr om BARONIA-viner, tva kopior av ett reklamfotografi som anvénts pa
spanska bussar ar 1984, en odaterad kopia av ett fotografi av en vinflaska, en
odaterad kopia av en artikel om viner och en odaterad kopia av vinflaskeetiketter.

Genom skrivelse av den 5 juli 2002 vinde sig intervenienten till invindningsenheten
vid harmoniseringsbyran for att i enlighet med artikel 43.2-43.3 i férordning
nr 40/94 begira att sokanden skulle ligga fram bevis for att det dldre varumérket —
pa vilket invéindningen baserar sig — hade anvints. Intervenienten angav féljande i
sin skrivelse:

Vi begir att invindaren féreter bevis for att det varumérke som utgér grund for
invdndningen har anvénts under de senaste fem aren. De handlingar som denne har
limnat in den 4 april 2002 utgdr inte bevis for en faktisk anvindning och de dr inte
daterade frin den relevanta perioden.”
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Den 9 juli 2002 anmodade harmoniseringsbyrdn sékanden att ligga fram denna
bevisning fore den 10 september 2002. Harmoniseringsbyrdn betonade hérvid att
sokandens invindning, vid avsaknad av sdédan bevisning, skulle avslas for samtliga de
varor eller tjinster som bevisningen for att det dldre varumérket har anvints avser.
Sékanden inkom inte med nigra nya handlingar.

Invindningsenheten avslog invindningen den 19 november 2002, eftersom bevis-
ningen inte var tillricklig for att styrka ett verkligt bruk av varumirket BARONIA
under en tid av fem ar fore ans6kan om gemenskapsvarumérke. Invéindningsenheten
anforde att diplomet, lottobongen och etiketterna frén ar 1929 uppenbarligen inte
hade nagot samband med referensperioden den 23 juli 1996-23 juli 2001 och att de
ovriga handlingarna inte ger ndgon anvisning om perioden for eller omfattningen av
det dldre varumdrkets anvindning for de registrerade varorna. Vad betriffar
referensperioden beaktade invindningsenheten endast en enda etikett fran ar 2000.
Vad giller anvindningens omfattning konstaterade invindningsenheten att de
handlingar som sokanden ingett inte inneholl négra kvantitativa uppgifter. Vad
betriffar grunden med stéd i artikel 8.4 i férordning nr 40/94 avslog invdndnings-
enheten invindningen, eftersom s6kanden inte hade styrkt att firman La Baronia de
Turis, Coop. V. reellt har anvénts i néringsverksamhet, i mer &n bara lokal
omfattning, vid tidpunkten f6r ansékan om registrering av gemenskapsvarumarke.
Invindningsenheten angav samtidigt att de ovannimnda handlingarna inte
innehaller ndgra uppgifter om omfattningen, perioden eller lingden pd detta
varumirkes anvindning.

Sokanden overklagade den 8 januari 2003 invindningsenhetens beslut. Till stéd f6r
sin talan la s6kanden fram nya bevis, nimligen en bestyrkt handling enligt vilken
sokanden &r kind under firman La Baronia de Turis, Coop. V., en bestyrkt handling
som visar att vinflaskor har saluférts under varumirket BARONIA, fakturor
daterade fran ar 1993 till ar 2002, som utstillts av sokandens leverantorer for varor
av mirket BARONIA, fakturor som sckanden utstéllt till ett flertal kunder f6r
forsdljning mellan &ren 1996 och 2002 av vin som saluforts under varumirket
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BARONIA, liksom flera buntar med fakturor som utstillts av skanden, daterade
frén aren 1999-2002 och som giller forséljning av vin av midrket BARONIA.

Harmoniseringsbyrans andra overklagandendmnd avslog Overklagandet genom
beslut av den 9 juli 2003, R 57/2003-2 (nedan kallat det angripna beslutet).
Overklagandenimnden faststillde den bedémning av bevisen som invindningsen-
heten hade foretagit, liksom de slutsatser som den senare dragit ddrav avseende den
otillrickliga bevisningen fér anvindning. Overklagandenimnden slog fast att den
invindning som hade framstéllts pd grundval av firman kunde tas upp till prévning
men att den inte skulle vinna bifall, eftersom invindaren inte hade foretett
tillrdckliga bevis for att firman hade anvénts och inte hade &beropat tillimpliga
bestdimmelser i den nationella lagstiftningen. Overklagandenimnden avvisade den
bevisning som for forsta géngen lagts fram vid 6verklagandet, eftersom den hade
limnats in efter utgdngen av den frist som invindningsenheten hade faststillt.

Forfarande och parternas yrkanden

Sokanden har genom ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli
den 12 september 2003 vickt forevarande talan.

Harmoniseringsbyran och intervenienten inkom med svarsinlagor till férstainstans-
ritten den 19 mars 2004 och den 8 mars 2004.

P& grundval av referentens rapport beslutade forstainstansritten (forsta avdel-
ningen) att inleda det muntliga férfarandet.
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Parterna utvecklade sin talan och svarade pé& forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 17 november 2005.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— avsla anstkan om registrering av gemenskapsvarumérket LA BARONNIE.

Under forhandlingen har s6kanden aterkallat de yrkanden om vidtagande av
atgirder for bevisupptagning som framstillts i ansokan, dock med undantag f6r
yrkandet att Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (spanska patent- och
registreringsverket, nedan kallat OEPM) skall aldggas att redogéra for varumérket
BARONIA:s nuvarande status och forete de handlingar som ingetts vid OEPM som
stod f6r ansékan om fornyelse av registreringen med nummer 699.163/7.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,
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— ogiltigforklara overklagandendmndens beslut i den mén sékandens invéindning
pd grundval av artikel 8.4 i forordning nr 40/94 togs upp till prévning och

foljaktligen avvisa invindningen i den man den framstillts pa grundval av denna
bestimmelse, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Riittslig bedémning

Yrkandet att ansékan om registrering av gemenskapsvarumdrket skall avslds

Sokanden har genom sitt andra yrkande yrkat att forstainstansritten skall avsla
ansOkan om registrering av gemenskapsvarumérket.

Forstainstansrétten erinrar hirvid om att harmoniseringsbyrén enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 &r skyldig att vidta de &tgirder som krivs for att flja
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gemenskapsdomstolarnas avgéranden. Det ankommer dérfor inte pa forstainstans-
ritten att rikta ett foreldggande till harmoniseringsbyran. Det aligger nédmligen
harmoniseringsbyrdn att ritta sig efter domslutet och domskilen i forstainstans-
rittens domar (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001,
s. [1-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot
harmoniseringsbyran (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av
den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrdan — Anheuser-
Busch (BUDMEN), REG 2003, s. I1-2251, punkt 22).

Sokandens yrkande, att forstainstansrétten skall avsld ansokan om registrering av
gemenskapsvarumirket LA BARONNIE, kan saledes inte tas upp till sakprévning.

Intervenientens yrkande om delvis ogiltigforklaring av det angripna beslutet

Intervenienten har i samband med sitt andra yrkande begirt att forstainstansréitten
skall ogiltigférklara overklagandenimndens beslut i den del som soékandens
invindning pa grundval av artikel 8.4 i férordning nr 40/94 tas upp till sakprévning,
och foljaktligen avvisa invindningen i den mén den framstills pa grundval av denna
bestdimmelse.

Forstainstansritten papekar hirvid att en intervenient, som varit part i forfarandet i
éverklagandendmnden, enligt artikel 134.3 i forstainstansréttens rittegangsregler,
kan i sin svarsinlaga framstélla yrkanden om upphévande eller dndring av
dverklagandendmndens beslut med avseende p& en punkt som inte &r omnémnd i
ansokan och dberopa grunder som inte dr ndmnda i ansdkan. Intervenientens andra
yrkande skall sdledes tas upp till sakprévning.
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Intervenienten har gjort gillande att sokanden fyllt i formuldret f6r invindningen pa
ett felaktigt sitt, bland annat i de delar som avser den rittsliga grunden for
invindningen. Intervenienten har nirmare angett att skanden underlétit att fylla i
filten 82-85 och 97 avseende forekomsten av en firma i form av ett &dldre
kidnnetecken som anvénts i ndringsverksamhet. Intervenienten har tillagt att &ven
om soékanden i filt 99 i formuldret fér invindningen, med rubriken "Redogérelse for
grunder”, har ndmnt sin firma La Baronia de Turis, Coop. V., framgar det av
sokandens uppgifter att den rittsliga grunden for invindningen &r artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Intervenienten anser att invindningen, i den mén den
framstéllts pa grundval av artikel 8.4 b i forordning nr 40/94, inte uppfyller de villkor
som anges i bestimmelserna om upptagande till sakprévning av en ansbkan om
invindning. Intervenienten har dérav dragit slutsatsen att dverklagandendmnden
borde ha avvisat invindningen, eftersom den framstillts pd grundval av firman La
Baronia de Turis, Coop. V.

Forstainstansritten papekar att det av regel 18.1 i kommissionens férordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av radets forordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1) framgér att harmonisering-
sbyrdn skall avvisa invindningen dd meddelandet om invindning ”inte klart
identifierar ... de tidigare rittigheter p& basis av vilka invindningen inlimnas”.

Aven om det i férevarande fall inte har bestritts att skanden underlatit att fylla i
falten 82—85 och 97 i formuléret for invindningen — genom vilka invéindaren sdsom
réttslig grund for invindningen kan &beropa ett dldre kinnetecken som anvénds i
néringsverksamhet — dr det utrett att sokanden i falt 99 aberopat ett skydd med
anknytning till dess firma La Baronia de Turis, Coop. V.

Dessutom ansdg harmoniseringsbyrdn aldrig att ans6kan var vagt formulerad vad
giller aberopandet av firman La Baronia de Turis, Coop. V. som grund for
invindningen, och detta oavsett de argument som intervenienten i detta avseende
har framfort i sin skrivelse av den 5 juli 2002. Harmoniseringsbyrdns skrivelse av
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den 9 juli 2002, som tillsindes sokanden i avsikt att informera denne om
intervenientens begéran om bevisning for ett verkligt bruk av varumirket
BARONIA, inneholl némligen ingen begéran om forklaring pa denna punkt.

Forstainstansritten finner siledes att 6verklagandendmnden gjorde rétt d& den i det
angripna beslutet slog fast att invindningen kunde tas upp till sakprévning, eftersom
invindningen i enlighet med artikel 8.4 i forordning nr 40/94 framférts pa grundval
av anvindningen av firman La Baronia de Turis, Coop. V.

Intervenientens andra yrkande kan saledes inte bifallas.

Yrkandet om ogiltigforklaring av det angripna beslutet

Sokanden har till stéd for sin talan anfort tre grunder for ogiltigférklaring. Den
forsta grunden handlar om asidoséttande av artikel 43.2 och 43.3 i forordning
nr 40/94 samt av regel 22.1 i férordning nr 2868/95. Sékanden har i samband med
den andra och den tredje grunden aberopat &sidosittande av artikel 8.4 i férordning
nr 40/94 respektive av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Sokanden har i samband med den forsta grunden gjort gillande dels att den
bevisning som lagts fram till invindningsenheten styrker ett verkligt bruk av dennes
dldre varumérke och anvéndning av firman La Baronia de Turis, Coop. V., dels att
overklagandendmnden &sidosatt sin skyldighet att bedéma den bevisning som
sokanden for forsta gdngen Gverldmnat i form av bilagor till 6verklagandet.
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1. Huruvida den bevisning som lagts fram infér invindningsenheten ér tillricklig

— Parternas argument

Sokanden anser att de bestimmelser som ér tillimpliga pa bevis for anvindning av
det dldre varumirket har &sidosatts genom det angripna beslutet, och denne har
hirvid dberopat artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 samt reglerna 16.2, 22.1
och 92.1 i forordning nr 2868/95. Enligt sékanden &r den bevisning som bifogats
invindningen tillrdcklig for att styrka en faktisk anvéindning av det varumérke som
avses i den spanska registreringen med nummer 699.163/7, eftersom ddrav tydligt
framgar att sokanden under de senaste sjuttiofem aren inte upphért att anvénda
namnet BARONIA for att marknadsféra vin i alla kategorier. P4 samma siitt utgor de
atgirder for fornyelse av registreringen som sdkanden vidtagit bevis for att
registreringen av varumérket fortfarande géller.

Sokanden har sérskilt nimnt det spanska registreringsbeviset med num-
mer 699.163/7 av vilket framgér att ansékan om registrering gjordes
den 16 januari 1973 och att registreringen av varumirket BARONIA f6rnyades
den 25 oktober 1996. Sokanden har framhallit att det enligt den spanska
varumirkesritten dr absolut nédvindigt, for att registreringen av ett varumdrke
skall kunna fornyas, att visa att det berérda varumirket anvénts under de &r som
direkt foregdr dagen for anmilan om fornyelse. Registreringsbeviset med
nummer 699.163/7 utgér séledes ett otvivelaktigt bevis for anvindning av det
dberopade dldre varumirket.

Harmoniseringsbyran och intervenienten anser att 6verklagandenémnden gjorde en
riktig beddomning d& den kom fram till att den bevisning som lagts fram infoér
invindningsenheten inte var tillricklig.
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Harmoniseringsbyrdn anser ocksd att dess enheter gjorde ritt da de underlét att
beakta de handlingar som ér daterade frén tiden fore referensperioden. Vad giller de
ovriga handlingarna har harmoniseringsbyran papekat att de, med undantag for en
etikett fran &r 2000, inte dr daterade och att det inte gar att kontrollera huruvida de
hérror fran den relevanta tidsperioden. Det ér inte heller majligt att med ledning av
de aktuella handlingarna uppskatta omfattningen av det &ldre varumirkets
anvindning eftersom det i forevarande fall inte framgér hur manga vinflaskor som
salts.

Vad giller bevisvirdet av det spanska registreringsbeviset med nummer 699.163/7
har harmoniseringsbyrén papekat att OEPM vid fornyelse av en registrering néjer sig
med en forsikran pa heder och samvete av det berérda foretaget och att nagon
undersokning inte foretas av huruvida det varumirke som omfattas av ansékan om
fornyelse faktiskt anvinds. Registreringsbeviset utgor i bista fall endast en antydan
om en reell anvindning och ett verkligt bruk som inte bekriftas genom nagon
konkret och verifierbar bevisning.

Intervenienten har tillagt att skanden varken visat att de villkor som pastatts vara
en forutsittning for fornyelse av registrering enligt den spanska lagstiftningen
faktiskt existerar eller lagt fram nagra bevis f6r de handlingar som sékanden skall ha
éverldmnat till OEPM. Intervenienten har ocksa gjort gillande att dven om hénsyn
skall tas till férnyelsen av registreringen av varumirket den 25 oktober 1996, har
sokanden endast kunnat styrka ett verkligt bruk av det dldre varumirket for en
period av tre manader av de totalt fem relevanta aren.

— Forstainstansrittens bedomning

Enligt fast rittspraxis innebdr ett verkligt bruk att varumirket faktiskt anvinds, dock
inte enbart i syfte att bibehalla rétten till varumérket. Anvindningen skall vara
forenlig med varumérkets grundliggande funktion, som é&r att identifiera en varas
eller en tjdnsts ursprung, s att konsumenten eller den slutlige anvéndaren utan
forvixlingsrisk kan sérskilja denna vara eller tjanst frdin dem som har ett annat
ursprung. Skyddet av varumérket och de verkningar som dess registrering har i
forhallande till tredje man kan inte fortsétta att gélla om varumirket forlorar sitt
kommersiella existensberéttigande, vilket bestar i att skapa eller bibehélla avsitt-
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ningsmdojligheter for de varor och tjdnster som bér det kinnetecken som utgér
varumdrket, i forhallande till andra foretags varor och tjdnster (forstainstansrittens
dom av den 8 juli 2004 i mal T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyran
— Vétoquinol (HIPOVITON), REG 2004, s. [1-2787, punkt 33, se dven, analogt,
domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. [-2439,
punkterna 36, 37 och 43).

En anvéindning av varumérket som inte huvudsakligen har till syfte att bibehalla eller
skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som skyddas av varumirket maste
i sjilva verket anses ha till syfte att omintetgbra en eventuell ansbkan om
upphévande. En sddan anvindning kan inte anses uppfylla kravet pa verkligt bruk
(se, analogt, domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mal C-259/02, La Mer
Technology, REG 2004, s. [-1159, punkt 26).

Bedomningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumérket skall goras pa
grundval av samtliga omsténdigheter och férhallanden som kan styrka att
varumirket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sddana omstindigheter dr i synnerhet
anvidndning som anses motiverad i den berdrda ekonomiska sektorn for att bibehalla
eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som skyddas av varumérket,
dessa varors eller tjinsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och
hur ofta varumirket har anvints (domen i det ovannimnda méalet HIPOVITON,
punkt 34, se dven analogt, domen i det ovanndmnda malet Ansul, punkt 43).

Nir det giller fragan i vilken omfattning det dldre varumirket har anvints, skall det
bland annat tas hénsyn till dels den forsdljningsvolym som all anvindning omfattar,
dels hur linge och hur ofta varumirket har anvénts. Ju mer begrinsad den
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forsiljningsvolym som f6ljer av anvindningen av varumérket dr, desto nédvindigare
blir det siledes att invéindaren limnar ytterligare uppgifter som gor det mojligt att
skingra eventuella tvivel i fraigan huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumarket
i friga (se domen i det ovanndmnda mélet HIPOVITON, punkterna 35 och 37).

Forstainstansritten anser i forevarande fall att harmoniseringsbyrans enheter gjorde
en riktig bedémning d& de kom fram till att den bevisning som lagts fram infor
invindningsenheten inte styrker att varuméirket BARONIA anvints under de fem ar
som foregick intervenientens ansokan om gemenskapsvarumirke. Invindningsen-
heten har med ritta papekat att diplomet, lottobongen och etiketterna fran ar 1929
uppenbarligen inte har ndgon anknytning till referensperioden den 23 juli 1996—
23 juli 2001 och att de 6vriga handlingarna — ndmligen de Gvriga etiketterna,
broschyren om BARONIA-viner, fotografiet av vinflaskor och tidningsartikeln —
med undantag av en av dem, inte ger ndgon anvisning om perioden for eller
omfattningen av det dldre varumérkets anvindning for de registrerade varorna. Vad
géller den relevanta perioden ér det endast etiketten for vinflaskor, daterad frén
dr 2000, som dr av betydelse. Sasom invidndningsenheten mycket riktigt har
konstaterat framgar ingen kvantitativ information av de inlimnade handlingarna vad
giller omfattningen av det dldre varumérkets anvindning. En etikett ger i sig
nidmligen inga uppgifter om forsiljningsvolymen.

Sasom overklagandendmnden for Gvrigt anfort i punkt 19 i det angripna beslutet
hade sokanden inte med stod av tilliten bevisning kommit med nagra uppgifter
avseende omfattningen av varumirket BARONIA:s anvindning, exempelvis vad
betriffar férséljningsvolymen, den geografiska utstrickningen av distributionen —
bland annat antalet distributérer och distributionskanalerna — lingden av den
period under vilken varumaérket har anvénts liksom hur ofta det har anvints.

Fornyelsen av den spanska registreringen med nummer 699.163/7 och den
omstindigheten att det i den spanska lagstiftningen foreskrivs att anvindning av
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varumirket under de ar som direkt foregér ansékan om fornyelse skall styrkas, dr
inte tillrickliga omsténdigheter for att bevisa ett verkligt bruk av det &ldre
varumirket efter den 25 oktober 1996, dd den spanska registreringen fornyades.
Fornyelsen av den spanska registreringen med nummer 699.163/7 visar endast att
registreringen av varuméirket BARONIA fortfarande géllde i Spanien da interve-
nienten limnade in sin ansokan om gemenskapsvarumirke. Sékanden har inte
heller lamnat nagra uppgifter avseende de handlingar som denne skall ha inkommit
med till OEPM. Sokanden har slutligen, och i vilket fall som helst, inte vid
invindningsenheten styrkt att dess varumirke BARONIA anvints efter
den 25 oktober 1996, dd den spanska registreringen férnyades.

Om det for Svrigt antas att OEPM provar bevisningen for att ett varumérke som
omfattas av en ansokan om fornyelse nyligen har anvénts, innebir inte detta att
sokanden fritas fran sin skyldighet att bevisa ett verkligt bruk av de réttigheter som
dberopats som stod f6r dennes invéindning nér intervenienten har begért detta. Om
en sddan begéran framstills ér det ndmligen invéindaren som har bevisbérdan for att
varumérket verkligen har anvints — eller for att det finns skilig grund for att det
inte anvénts — vid dventyr av att invindningen avslas. Sddan bevisning skall liggas
fram inom den frist som harmoniseringsbyrdn faststiller i enlighet med regel 22 i
forordning nr 2868/95 (forstainstansrittens dom av den 17 mars 2004 i de férenade
malen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran —
Gonzélez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), REG 2004,
s. [1-965, punkt 38).

Forstainstansritten papekar slutligen att lagenligheten av 6verklagandenimndernas
beslut endast skall prévas pa grundval av férordning nr 40/94, sasom den har tolkats
av gemenskapsdomstolarna, och inte pd grundval av den beslutspraxis som en
medlemsstat tidigare har tillimpat (forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i
mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. [I-2821, punkt 53).

Forstainstansritten drar hirav slutsatsen att sokanden, mot bakgrund av den
bevisning som &beropats infoér invindningsenheten, varken infér invindningsen-
heten eller Gverklagandenidmnden har styrkt ett verkligt bruk av det éldre
varumirket. Talan kan séledes inte bifallas pa denna delgrund.
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2. Huruvida den bevisning som for forsta gdngen lagts fram infér dverklagande-
ndmnden kan tillatas

— Parternas argument

Sokanden anser att Gverklagandenimnden borde ha tilldtit den bevisning som
bifogats 6verklagandet. Enligt sékanden dr det inte fraga om nagra nya handlingar,
som skall avvisas, utan i stillet kompletterande handlingar till den bevisning som har
lagts fram i tid infor invéndningsenheten.

Harmoniseringsbyran anser att forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i
maél T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE)
(REG 2003, s. 1I-3253) inte kan tolkas sa, att en part for forsta gangen — eller, i
forekommande fall, for andra gdngen — fir dberopa faktiska omstdndigheter och
bevis till stdd for sin invindning infor 6verklagandenimnden nér parten inte
iakttagit fristen for att dberopa dessa faktiska omsténdigheter och dessa bevis infor
invindningsenheten.

Harmoniseringsbyran liksom intervenienten anser att dverklagandendmnden hade
goda skdl att avvisa denna bevisning med motiveringen att den lagts fram efter
utgdngen av den frist som invéndningsenheten pa grundval av regel 22.1 i
forordning nr 2868/95 har faststillt for sokanden att ligga fram bevis for
anvidndning av varumirket BARONIA. Harmoniseringsbyradn har hérvid &beropat
den réttspraxis som fdljer av forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i
mal T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyran — Educational
Services (ELS) (REG 2002, s. 1I-4301), och tillagt att sokanden valt att inte
komplettera de uppgifter som denne limnat in den 28 januari 2002 trots att
harmoniseringsbyran pa formell vig anmodat sékanden att gora detta.

II - 2106



54

55

56

LA BARONIA DE TURIS MOT HARMONISERINGSBYRAN — BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (LA BARONNIE)

Harmoniseringsbyran anser att en tidsfrist som angetts i enlighet med regel 22.1 i
forordning nr 2868/95 i ett forfarande inter partes utgor ett hinder mot det utrymme
for skonsmissig beddmning som harmoniseringsbyran enligt artikel 74.2 i
forordning nr 40/94 har for att godkédnna eller avvisa bevisning som inte har
ingetts i ritt tid. Denna beddémning foljer av ordalydelsen i bestimmelsen, som
endast ér tillimplig ndr bevisningen inte ingetts "i rétt tid” och inte nér bevisningen
lagts fram "efter fristens utgdng”. Om det var mojligt att ligga fram bevisning efter
den faststillda fristen skulle det dessutom innebéra en sidan forlingning av
invindningsforfarandet som inte dr forenlig med principen om processekonomi.
Harmoniseringsbyran anser foljaktligen att den omstdndigheten att ett verklagande
ges in till 6verklagandendmnden inte far leda till att den frist som invéndningsen-
heten faststillt pa nytt borjar lopa efter det att den har 16pt ut. Den omsténdigheten
att det foreligger en funktionell kontinuitet mellan invindningsenheten och
6verklagandendmnden &r utan betydelse for denna beddmning. Varje annan
tolkning skulle dessutom dels vara oférenlig med principen att jamlikhet i medel
skall rdda mellan parterna, dels inverka menligt pd den andra partens intressen.

Intervenienten har tillagt att &ven om den nya bevisningen skulle tillatas s& styrker
den i vilket fall som helst inte ett verkligt bruk av varumérket BARONIA under den
relevanta perioden. Det gér inte att genom fakturor avseende tryckning av etiketter
bevisa hur stor forséljningen av varor under varumirket BARONIA var. Forsilj-
ningen av vin under detta varuméirke ndmns endast i en liten madngd fakturor och
det antal flaskor som ndmns i dessa fakturor dr begrénsat till hogst négra dussin.

— Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 62.1 i forordning nr 40/94 far 6verklagandendmnden antingen vidta de
dtgirder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet
eller aterforvisa drendet till denna enhet for handlédggning. Det f6ljer dels av denna
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bestimmelse, dels av systematiken i forordning nr 40/94 att 6verklagandendmnden,
for att besluta i drendet, har samma behorighet som den enhet som fattade det
overklagade beslutet, och att dess bedomning avser hela tvisten, sasom den framstar
vid tidpunkten for éverklagandendmndens beslut.

Av denna artikel, liksom av fast rittspraxis, framgdr ocksd att det foreligger en
funktionell kontinuitet mellan de olika enheterna vid harmoniseringsbyran,
nidmligen granskare, invindningsenheterna, enheten for administration av varu-
mirken och for juridiska fragor samt annulleringsenheterna, & ena sidan, och
overklagandenimnderna, & andra sidan (se domen i det ovannimnda
mélet KLEENCARE, punkt 25 och dér angiven rittspraxis).

Det foljer av den funktionella kontinuiteten mellan harmoniseringsbyrins enheter
att 6verklagandenimnden, inom ramen for dess obligatoriska omprévning av de
beslut som fattats av harmoniseringsbyrans enhet i forsta instans, dr skyldig att
grunda sitt beslut pa alla faktiska och rittsliga omstindigheter som den berérda
parten har dberopat, antingen i forfarandet vid den enhet som har avgjort drendet i
forsta instans eller vid 6verklagandet (domen i det ovannimnda
maélet KLEENCARE, punkt 32, forstainstansrittens dom av den 1 februari 2005 i
mal T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrdn — Dann och Backer (HOOLIGAN),
REG 2005, s. 11-287, punkt 18, och av den 9 november 2005 i mal T-275/03, Focus
Magazin Verlag mot harmoniseringsbyran — ECI Telecom (Hi-FOCuS), REG 2005,
s. [[-4725, punkt 37).

Overklagandenimnderna kan saledes, om inget annat foljer av artikel 74.2 i
forordning nr 40/94, bifalla 6verklagandet pa grundval av nya omstéindigheter eller
nya bevis som &beropats av den part som 6verklagat (férstainstansrittens dom av
den 3 december 2003 i mal T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyran (TDI),
REG 2003, s. II-5167, punkt 81, och domen i det ovannimnda malet KLEENCARE,
punkt 26). Overklagandeniamndernas kontroll begrinsas inte endast till en kontroll
av lagenligheten av det angripna beslutet utan den utgdr, som en fdljd av
overklagandets overforande verkan, en ny prévning av tvisten i sin helhet, dir
overklagandendmnderna till fullo och pa nytt skall préva den ursprungliga tvisten
och beakta den bevisning som ingetts i rétt tid.
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I motsats till vad harmoniseringsbyran har gjort géllande, foljer det inte av principen
om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyridns enheter att en part vid
éverklagandendmnden i ett forfarandet inter partes, enligt artikel 74.2 i férordning
nr 40/94, inte skulle kunna aberopa sddana nya faktiska och rittsliga omstéindigheter
som inte har &beropats vid enheten i forsta instans (domen i det ovannidmnda
mélet Hi-FOCuS, punkt 37). Om harmoniseringsbyrdns uppfattning ansdgs vara
riktig, skulle det innebédra att Gverklagandenimnden inte har nagon allminn
behorighet att avgora tvisten.

Den bestdimmelse som foreskrivs i artikel 74.1 i férordning nr 40/94, enligt vilken
harmoniseringsbyrdn pa eget initiativ provar sakforhdllandena, innehaller tva
begrénsningar. For det forsta skall provningen i samband med drenden om relativa
registreringshinder vara begrdnsad till vad parterna aberopat och yrkat. For det
andra kan harmoniseringsbyran, enligt punkt 2 i denna artikel, vélja huruvida den
vill beakta bevis som en part inte dberopat eller ingett "i rétt tid”.

Det foljer emellertid av den funktionella kontinuitet som karaktiriserar forhallandet
mellan harmoniseringsbyrans enheter, att begreppet ”i rétt tid” inom ramen for ett
forfarande infor en 6verklagandendmnd skall tolkas som den frist som giller da
overklagandet ldmnas in liksom de frister som faststéllts under detta forfarande.
Eftersom detta begrepp édr tillimpligt i samband med varje forfarande vid
harmoniseringsbyran, har siledes den omstindigheten att fristen for att ligga fram
bevisning, som faststillts av enheten i forsta instans, har 16pt ut inte ndgon betydelse
for fragan huruvida denna lagts fram infoér Gverklagandendmnden ”i ritt tid”.
Overklagandenimnden #r saledes skyldig att beakta de bevis som &beropats vid
overklagandendmnden, oavsett om de lagts fram inf6r invindningsenheten eller inte.
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I forevarande fall har sokanden infor dverklagandendmnden lagt fram dels tvd intyg
som upprittats infér notarius publicus, dels en serie fakturor — som utstillts av
antingen sokanden sjilv eller dennes leverantér av vinetiketter — i vilka
forséljningen av vin av mérket BARONIA for perioden 1996-2002 ndmns. Dessa
handlingar har ingetts som stod for argumentationen vid invéindningsenheten att det
har gjorts verkligt bruk av detta varumérke.

Eftersom sokanden ingett de ifragasatta handlingarna i form av bilagor till sitt
overklagande till 6verklagandenimnden inom den frist pa fyra ménader som anges i
artikel 59 i férordning nr 40/94, kan de foljaktligen inte anses ha ingetts for sent i
den mening som avses i artikel 74.2 i férordning nr 40/94. Overklagandenémnden
kan siledes inte underlata att beakta dessa (se, for ett liknande resonemang, domen i
det ovanndmnda mélet Hi-FOCuS, punkt 38).

Harmoniseringsbyran kan inte vinna framging genom att dberopa domen i det
ovanndmnda malet ELS. I det malet hade bevisning f6r anvéindning av det éldre
varumérket ingetts efter utgdngen av den frist som harmoniseringsbyran faststillt
for forfarandet vid invindningsenheten. Overklagandenimnden ar nimligen vid
bedémningen av 6verklagandet skyldig att beakta den bevisning som lagts fram infor
den inom utsatt frist (domen i det ovannimnda malet KLEENCARE, punkt 32, och
domen i det ovanndmnda mélet Hi-FOCuS, punkt 40). Invindningsenheten hade
inte heller anmodat stkanden att limna in vissa bestimda handlingar, utan alla typer
av handlingar som styrker anvindning av det dldre varumairket. Eftersom sékanden
ingett vissa handlingar som invindningsenheten inte ansdg utgjorde bevis for
anvindning av det dldre varumaérket, finns det ingenting som hindrar s6kanden fran
att vid 6verklagandendmnden limna in nya handlingar.

I motsats till vad harmoniseringsbyran har gjort géllande finner forstainstansrétten
att den omsténdigheten att ny bevisning tillits vid &verklagandendmnden pa intet
sdtt utgor ett dsidosittande av ritten till forsvar f6r den som ansdker om
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registrering, sd linge denne kan forsidkra sig om forekomsten och den exakta
rickvidden av skyddet for den dldre réttighet som aberopats till stod for
invindningen. Om dessa handlingar, sasom i forevarande fall, utgor del av
processmaterialet forst i 6verklagandet, dsidositts inte rétten till forsvar for den
som ansbker om registrering om denne i enlighet med artikel 61.2 i
forordning nr 40/94 ges mojlighet att bestrida forekomsten eller rickvidden av de
dldre rittigheterna vid 6verklagandendmnden. I forevarande fall har intervenienten
kunnat framféra alla de anmirkningar som denne ansett vara dndamalsenliga
avseende dessa handlingar till 6verklagandenimnden. Mot bakgrund av det
ovanstdende kan harmoniseringsbyran inte med framgéng hévda att intervenienten
inte kunde forsikra sig om férekomsten och den exakta rickvidden av skyddet for
den ildre rittighet som aberopats till stéd for invéindningen. Forstainstansritten
finner saledes att den omstindigheten att de ifragasatta handlingarna far aberopas i
overklagandet varken inverkar menligt pd intervenientens rétt till forsvar eller pa
principen att jimlikhet i medel skall rdda mellan parterna.

Harmoniseringsbyrdns argument, att foérfarandet for registrering av gemenskaps-
varumirken skulle utstréickas vésentligt om parterna tillits dberopa nya omsténdig-
heter eller ny bevisning forst vid 6verklagandendmnden, kan inte heller godtas. For
Ovrigt dr det snarare atgérden att inte godta den bevisning som senare ingetts vid
overklagandendmnden som fatt till foljd att forfarandet strickts ut (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Hi-FOCuS, punkt 42).

Hérav foljer att 6verklagandendmnden, genom att underlata att beakta de handlingar
som sokanden lagt fram infor den inom den frist som foreskrivs i artikel 59 i
forordning nr 40/94, har &sidosatt artikel 74 i forordning nr 40/94 (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Hi-FOCuS, punkt 43).

Forstainstansritten skall emellertid préva vilka konsekvenserna har blivit av
overklagandendmndens felaktiga réttstillimpning. En oegentlighet i frdga om
forfarandet kan némligen enligt fast réttspraxis leda till att ett beslut helt eller
delvis ogiltigforklaras endast om det bevisas att det angripna beslutet skulle ha haft
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ett annat innehall om denna oegentlighet inte hade forelegat (domstolens dom av
den 29 oktober 1980 i de forenade malen 209/78-215/78 och 218/78, Van
Landewyck m.fl. mot kommissionen, REG 1980, s. 2111, punkt 47, svensk
specialutgava, volym 5, s. 345, och av den 23 april 1986 i mal 150/84, Bernardi
mot parlamentet, REG 1986, s. 1375, punkt 28, forstainstansrittens dom av
den 6 juli 2000 i mal T-62/98, Volkswagen mot kommissionen, REG 2000, s. I1-2707,
punkt 283, och av den 5 april 2006 i mal T-279/02, Degussa mot kommissionen,
REG 2006, s. II-897, punkt 416). Det framgar likasd av artikel 63.2 jamfoérd med
artikel 63.3 i forordning nr 40/94 att savil undanrdjande som dndring av ett beslut
frén 6verklagandendmnden forutsitter att beslutet dr rittsstridigt i materiellt eller
formellt h#énseende (forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i
maél T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran (ECOPY), REG 2002, s. 1I-5301,
punkt 46).

Det kan i forevarande fall inte uteslutas att den bevisning som overklagande-
ndmnden pé ett oriktigt sitt underlatit att beakta skulle leda till en &ndring av
innehdllet i det angripna beslutet. Bevisningen avser ndmligen den relevanta
perioden den 23juli 1996-23 juli 2001, samtidigt som invindningsenheten avslog
invindningen pd grundval av att det bland den framlagda bevisningen endast var en
enda etikett, daterad fran ar 2000, som avsig den relevanta perioden. I detta
avseende ankommer det emellertid inte pa forstainstansritten att ersitta harmoni-
seringsbyrans bedomning med sin egen vad géller bedomningen av omstindighe-
terna i malet.

Mot bakgrund av det ovan anférda ogiltigforklarar forstainstansritten det angripna
beslutet utan att det dr nodvindigt att prova de ovriga grunderna eller bifalla
sokandens yrkande om datgérder for bevisupptagning. Forstainstansritten papekar
dessutom att sokanden inte har angett nagon grund for varfér denne varit
forhindrad att ligga fram den ifrdgavarande bevisningen och varfoér denne varit i
behov av ett ingripande av férstainstansrétten.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.4 tredje stycket i
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rattegdngsreglerna kan forstainstansritten besluta att en intervenient skall bira sin
rattegdngskostnad.

73 I detta mal har harmoniseringsbyrdn och intervenienten tappat malet. S6kanden har
emellertid inte yrkat att harmoniseringsbyran och intervenienten skall ersitta
rattegdngskostnaderna.

7 Sdledes skall vardera parten béra sin réittegdngskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar forstainstansritten (forsta avdelningen) foljande:

1) Det beslut som fattats av andra overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller) den 9 juli 2003 (drende R 57/2003-2) ogiltigforklaras.
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2) Sokandens (La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana) yrkande om att
forstainstansritten skall avslda ansdkan om registrering av gemenskaps-
varumirke avvisas.

3) Intervenientens (Baron Philippe de Rothschild SA) yrkande om att
invindningen skall avvisas i den min den framstillts pa grundval av
artikel 8.4 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken limnas utan bifall.

4) Talan ogillas i ovrigt.

5) Vardera parten skall biira sin rittegangskostnad.

Cooke Garcfa-Valdecasas Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 10 juli 2006.

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas

Justitiesekreterare Ordférande
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