RUF OCH STIER MOT HARMONISERINGSBYRAN (DAKOTA)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 20 juni 2001 *

I mal T-146/00,

Stefan Ruf, bosatt i Ettlingen (Tyskland),
Martin Stier, bosatt i Pfinztal (Tyskland),

foretridda av advokaterna V. Spitz, A.N. Klinger och A. Gaul, med delgivnings-
adress 1 Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), féretridd av A. von Miihlendahl, D. Schennen och E. Joly, samtliga i
egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

* Rartegingssprak: tyska.
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angadende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) den 28 mars 2000 (drende R 198/1998-1),
varigenom sdkandenas ansékan om dterstillande av férsutten tid avslogs, vilken
syftade till att det skulle fastslis att ansokningsdag for deras ansokan om
registrering skulle vara den dag di deras ansokan om registrering ingivits till
byrén.

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektoren J. Palacio Gonzilez,

med beaktande av den ansdkan som ingavs till férstainstansrittens kansli
den 30 maj 2000,

med beaktande av det svaromdl som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 18 september 2000,

efter det muntliga forfarandet den 14 mars 2001,
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foljande

Dom

Tillampliga bestaimmelser

I artikel 26 i radets forordning (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 dndrad lydelse foreskrivs foljande:

”1. En ansbkan om gemenskapsvarumirke skall innehilla

a) en anhallan om registrering av ett gemenskapsvarumirke,

b) uppgifter som goér det mojligt att fastsld sékandens identitet,

c) en forteckning dver de varor eller tjinster for vilka registrering ansoks,

d) en atergivning av varumirket.
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2. For en ansékan om gemenskapsvarumirke skall betalas ansokningsavgift och
i forekommande fall en eller flera klassavgifter.

3. En ansokan om gemenskapsvarumirke skall uppfylla kraven i de i
artikel 140 angivna tillimpningsféreskrifterna.”

I artikel 27 i forordning 40/94 ges foljande precisering:

” Ansokningsdag for en ansdkan om ett gemenskapsvarumirke skall vara den dag
da de handlingar som innehaller de uppgifter som anges i artikel 26.1 givits in till
byran av sékanden eller, om ansékan har givits in till det centrala organet i en
medlemsstat eller till Benelux varumirkesbyra, till detta organ, under forutsitt-
ning att ansokningsavgiften betalats senast en manad efter ingivandet av ovan
nimnda handlingar.”

I regel 9.1 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december
1995 om genomforande av radets férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumirke
(EGT L 303, s. 1, nedan kallad genomférandeforordningen) foreskrivs att om
ansokan inte uppfyller kraven for att bli tilldelad ett datum fér ingivande, sirskilt
av det skilet att grundavgiften for ansokan inte har betalats inom en manad fran
inlimningen av ansékan till byrdn, skall byrdn meddela sékanden att ett datum
for ingivande inte far tilldelas pa grund av ofullstindiga uppgifter.

T o] A FrU. PO PRI - £t iy - i 0. .. -
1 regel 9.2 i genomférandeforordningen féreskrivs att om bristerna dtgirdas inom

tvd manader efter mottagandet av meddelandet, skall det datum dad samtliga
saknade uppgifter har limnats anses vara datum for ingivande. Om de saknade
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uppgifterna inte inlimnats fére tidsfristens utging, skall ansokan inte behandlas
som en ansékan om gemenskapsvarumirke.

Slutligen foljer féljande av artikel 78.5 i férordning nr 40/94, med rubriken
” Aterstillande av forsutten tid”:

”1. En sokande eller innehavare av ett gemenskapsvarumirke eller annan part i
ett forfarande vid byran som, trots att han har iakttagit all omsorg som har
betingats av omstindigheterna, inte har kunnat iaktta en frist i férhallande till
byran, skall pa ansokan dirom fa sin ritt dterstilld, om underlitenheten enligt
denna forordning har haft till omedelbar f6ljd att en rittighet eller ritt ate
overklaga gatt forlorad.

‘3.1 ansokan skall anges grunderna for denna och de omstindigheter som
aberopas till stod f6r densamma. Den skall inte anses ingiven forrin avgiften for
aterstallande av forsutten tid har betalats.”

Bakgrunden till tvisten

Sokandena inkom den 15 april 1996 genom ombud, S, till byrin med en ansékan
om registrering av figurmirket DAKOTA (nr 227 306) sdsom gemenskapsvaru-
mirke.
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I det utrymme pa ansdkningsblanketten som ir reserverat for avgifter angav
s6kandena att betalningen av ansokningsavgiften skulle goras senare.

Genom telefax av den 21 maj 1996 bekriftade byran att den mottagit ansékan
om registrering. '

Genom brev av den 17 juni 1996 overlimnade S till byrdn en kopia av
registreringsbeviset for miarket DAKOTA fran det tyska patentverket (Deutsches
Patentamt), liksom en fullmakt fran sékandena.

Genom brev av den 19 december 1996 o6versinde S, efter anmodan, en ny
fullmakt till byrén.

Den § februari 1997 konstaterade S att anstkningsavgiften inte hade erlagts.

Den 12 februari 1997 krediterades byrans konto med beloppet fér anséknings-
avgiften, det vill sdga 975 ecu, samt ytterligare 200 ecu avseende avgiften for
aterstillande av forsutten tid.

Genom brev av den 18 mars 1997 ingav S en ansékan om Aaterstillande av
forsutten tid {restitutio in integrum) vad giller faststillandet av ansokningsdag.
Saberopade, till stod f6r ansékan, att ansokningsavgiften erlagts for sent till f6ljd
av ett misstag som begétts av en av dennes medarbetare, C.
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Genom brev av den 4 september 1997 énskade S f& besked om hur prévningen av

ansokningarna om 4terstillande av forsutten tid i drendet DAKOTA och sju
andra ansokningar om registrering fortskred.

Genom skrivelse av den 24 oktober 1997 informerade byran sékandena om att
den 12 februari 1997 angivits som ansokningsdag for deras ansékan om
registrering, vilket var den dag da ansokningsavgiften betalades.

I beslut av den 8 oktober 1998 avslog granskaren ansokan om iterstillande av
forsutten tid.

I enlighet med artikel 59 i forordning 40/94 6verklagade sokandena den 27 no-
vember 1998 detta beslut till byran.

I beslut av den 28 mars 2000 avslog forsta overklagandenimnden detta
overklagande (nedan kallat beslutet).

Parternas yrkanden

Sokandena har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara beslutet,
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— foreligga byrdn att ge ansékan om gemenskapsvarumirke nr 227 306
ansokningsdagen den 15 april 1996,

— heéra S, S foregdngare samt C som vittnen,

— forplikta svaranden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Byrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokandena att ersitta riattegangskostnaderna.

1

Under den muntliga férhandlingen aterkallade sokandena sitt andra yrkande,
vilket har antecknats av forstainstansritten.

Yrkandet om ogiltigforklaring

Till stod for talan har dberopats att artikel 27 i férordning nr 40/94 ir oférenlig
med vissa internationella konventioner om skydd fér industriell dganderitt, att
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svaranden underlatit att sjdlvmant informera sbkandena pa den tidsfrist pa en
mdnad fér betalning av ansokningsavgiften som framgar av artikel 27 i forord-
ning nr 40/94, att artikel 78 i forordning nr 40/94 asidosatts och, slutligen, att
regel 9.1 i genomférandeforordningen &sidosatts, en regel enligt vilken byran
borde ha upplyst sokandena om att en ansokningsdag for deras ansokan om
registrering inte kunde meddelas pa grund av att ansékningsavgiften inte betalats
inom foreskriven tid.

Det skall forst pdpekas att forevarande talan endast syftar till en ogiltigforklaring
av beslutet i den man sokandenas ansékan om aterstillande av forsutten tid
avslagits, vilken i huvudsak syftade till att deras ansbkan om registrering skulle
ges det datum da ans6kan ingivits till byrdn som ansokningsdag, det vill siga
den 15 april 1996.

Med beaktande av detta pipekande, finner férstainstansritten det lampligt att
prova den fjirde grunden forst.

Den fiirde grunden: Asidosittande av regel 9 i genomférandeforordningen

Parternas argument

Sokandena har gjort gillande att ansékningsdag for en ansokan om registrering,
enligt regel 9.2 i genomforandeférordningen, skall vara den dag da alla brister
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som byrin limnat meddelande om har &tgirdats, under forutsittning att

- bristerna dtgirdas inom tvd ménader efter detta meddelande. Eftersom byran i

forevarande mal emellertid inte limnat nigot sidant meddelande, kan den inte
vidhalla att ansékningsdagen skall vara den dag da ansékningsavgiften betalades.

Byrdn har svarat att syftet med bestimmelsen om meddelande i regel 9.2 i
genomférandeférordningen inte dr att behdlla ansokningsdagen fér registrering,
utan att forhindra de omedelbara rittsliga foljderna av att denna ansokan inte
kompletteras, det vill siga att den inte behandlas som en ansékan om
gemenskapsvarumirke.

Forstainstansrittens bedomning

Den fjirde grunden syftar egentligen inte till att ifrdgasitta lagligheten av beslutet
som sddant, vilken, sdsom byran pa goda grunder har papekat, inte 4r omtvistad i
forevarande mal, utan av byrans beslut att, enligt dess skrivelse av den 24 okto-
ber 1997, ge sbkandenas ansékan om registrering ansokningsdagen den 12 feb-
ruari 1997.

Regel 9 i genomférandefdrordningen innehdller inte genomférandebestimmelser
betriffande artikel 78 i foérordning 40/94, vilka ir relevanta i forevarande mal. I
den regeln anges ett specifikt férfarande fér att ritta ans6kningar om registrering,
vilket ger de sokande mojlighet att som ansokningsdag erhalla den dag da de
atgirdat alla brister i sin ansokan.
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Eftersom den fjirde grunden inte kan utgéra stod for sokandenas yrkanden om
ogiltigforklaring, finns det inte skil for forstainstansritten att utreda huruvida
den ir befogad. '

Den férsta grunden: Huruvida artikel 27 i forordning nr 40/94 dr oforenlig med
vissa internationella konventioner om skydd fér industriell dganderitt

Parternas argument

Sokandena har hinvisat till artikel 4 A punkt 3 i Pariskonventionen for skydd av
den industriella dganderitten av den 20 mars 1883, som senare reviderats, och pa
artikel 87.3 i Miinchenkonventionen av den § oktober 1973 om meddelande av
europeiska patent, enligt vilka det med behorig nationell ansokan skall forstis
varje ansokan, som gor det mojligt att faststilla den dag di ansokan ingivits i
ifrigavarande land, oavsett vad som blivit resultatet av ansokan.

Sokandena har hdrav dragit slutsatsen att ansokningsdagen skall faststillas
oberoende av vad som kan intriffa med ansékan senare, och siledes oberoende
av betalningen av ans6kningsavgiften. Detta giller ocksa enligt Washingtonkon-
ventionen av den 19 juni 1970 om patentsamarbete.

Byrdn har i huvudsak svarat att det inte finns ndgot enhetligt folkrittsligt
dokument som reglerar tidsfristerna for betalning av ansokningsavgifter, eller
rittsverkningarna av en for sent inbetalad ansokningsavgift eller underlitenhet
att betala en sidan avgift.
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Forstainstansrittens bedomning

Den ovannimnda Pariskonventionen fér skydd av den industriella d4ganderitten
innehaller inte nigra materiella regler om forutsittningarna for faststillande av
ansokningsdag. Av dess artikel 4 A.2 framgar att ansokningars laglighet skall
bedémas enligt varje unionslands lagstiftning eller bilaterala eller multilaterala
avtal mellan flera unionslinder.

Det framgar vidare av artiklarna 78.2 och 90.3 i den ovannimnda Miinchen-
konventionen om meddelande av europeiska patent att ansdkningsavgiften skall
betalas senast en manad efter det att ansdkan ingivits och att ansékan om
europeiskt patent i annat fall skall anses vara aterkallad.

Den ovannimnda Washingtonkonventionen om patentsamarbete innehaller.
slutligen, vilket sokandena sjdlva har papekat i punke 52 i sitt kiromal, en
uttrycklig hinvisning till' den ovannimnda Pariskonventionen f6r skydd av den
industriella dganderitten.

Av de internationella konventioner som dberopats kan det sdledes inte utldsas, for
de fall de skulle vara relevanta, nigon princip som artikel 27 i forordning
nr 40/94 kan anses vara oforenlig med.

Talan kan sdledes inte vinna bifall pa den forsta grunden.
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Den andra grunden: Svarandens underlatenbet att sjilvmant informera sékan-
dena om tidsfristen om en mdanad for betalning av ansokningsavgiften

Parternas argument

Sokandena har klandrat byran fér att den inte gjort S uppmirksam pa tidsfristen
for betalning av ansékningsavgiften. Ett meddelande i enlighet med regel 9 i
genomforandeférordningen var 4n mer nédvindigt under den forsta perioden av
tillimpningen av férordning 40/94, eftersom dess artikel 27 innehsll nya
bestimmelser.

Byrdn var, i enlighet med en analog tillimpning av 139 § i den tyska
civilprocesslagen, bunden av en upplysningsplikt. Ett dsidosittande av denna
bestimmelse innebir ett grovt processuellt fel, vilket medfor ett dsidosittande av
artikel 3.1 i Férbundsrepubliken Tysklands grundlag.

Sokandena har slutligen gjort gillande att byran numera, i bekriftelsen av att
ansokningar om registrering mottagits, upplyser om den tidsfrist som ir utsatt for
betalning av ansokningsavgiften samt om vilka foljder som en underlitenhet att
hilla fristen kan fi. Eftersom byrin ir skyldig att iaktta principen om
likabehandling, kan den inte behandla sékandena mindre férmanligt in den
behandlar s6kande i dag.

Byrdn har invint att forordning nr 40/94, till skillnad fran tysk ritt, inte
innehdller nagon reglering om skyldigheten att pidminna om betalningen av
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ansokningsavgiften. Byrin anser sig dirfor inte, trots att sokandena inte kan
stodja sig pi nationella processuella regler, vara bunden av ndgon sadan

skyldighet.

Under den muntliga forhandlingen pdpekade byran att dess nya praxis endast
innebir att sokandena gors uppmirksamma pa sin skyldighet att betala
ansokningsavgiften.

Forstainstansrittens bedémning

Det framgar av S beskrivning av sitt kontrollsystem for tidsfrister, som beskrivs i
samband med den tredje grunden som prévats nedan, att S allmint ombett sin
personal att overvaka att tidsfristen pd en manad som anges i artikel 27 i
férordning nr 40/94 for betalning av ansokningsavgiften iakttogs.

Eftersom skyldigheten att betala ansékningsavgiften inom denna tidsfrist var
kind for sokandenas ombud, saknar den oegentlighet som dberopats, dven for det
fall denna antas vara styrkt, indd relevans, sdsom fé6ljaktligen dven anmairk-
ningen om asidosittande av principen om likabehandling.

Talan kan siledes inte vinna bifall pd den andra grunden, som ir verkningslos.
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Den tredje grunden: Asidosittande av artikel 78 i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sékandena har ansett att de lagt ner all den omsorg som omstindigheterna krivt i
den mening som avses i artikel 78.1 i férordning nr 40/94. Byran gjorde dirfor fel
nér den vigrade att dterge sbkandena deras rittigheter och ge deras anskan om
registrering ansokningsdagen den 15 april 1996.

De rutiner som tillimpas pa S kontor for att tidsfrister for betalning skall iakttas
uteslt i princip varje misstag. De gillande tidsfristerna for ansdkningar om
registrering noteras pa insidan av omslaget pa varje akt och p3 ett registerkort
som hiftas pd utsidan av aktens baksida. P4 detta registerkort stir aktnummer
och det datum som infaller fjorton dagar fore tidsfristens utging. Registerkortet
forses med en tydlig stor rod markering i de fall nir ett 6verskridande av
tidsfristen for betalning medfér att rittigheter gar forlorade. I ett sadant fall laggs
akterna i ett sirskile skip.

Tidsfristerna for betalning finns ocksi angivna i ett kartotek om 365 dagkort,
vilka anger aktnummer och innehavarens adressuppgifter. Tre manader fore
utgdngen av en tidsfrist skrivs numret p4 motsvarande akt ner pa ett sidant kort.

Varje arbetsdag kontrollerar nigon av S medarbetare, ibland under § tillsyn, det
skap i vilket akterna med angivna tidsfrister férvaras samt kartoteket. De
handlingar som plockas ut bevakas till dess att betalningen av avgiften och dess
storlek bekriftats. Dessutom noteras och évervakas forfallodagarna i S och
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dennes medarbetares almanackor. S har vidare givit sina medarbetare allminna
instruktioner att se till att tidsfristen pd en minad som anges for ansoknings-
avgifter enligt artikel 27 i férordning nr 40/94 iakttas.

Anledningen till att ansékningsavgiften i det har fallet inte blev betald inom den
foreskrivna tidsfristen berodde uteslutande pa ett fel som C, en medarbetare med
specialistkompetens som rekryterades ar 1972 av S foregdngare och som anses
vara en lojal medarbetare, ensam fororsakat. C hade lagt ner checken som stallts
ut for att betala ansékningsavgiften i akten benimnd DAKOTA och sedan av
misstag lagt den akten i en hog med tyska akter, for vilka helt andra tidsfrister var
foreskrivna. Akten DAKOTA uppticktes i fel hog vid en rutinkontroll och det var
vid det tillfillet som det uppticktes att tidsfristen for betalning av avgiften hade
lopt ut.

For att ta hinsyn till den exceptionella arbetsborda och de organisatoriska
svarigheter som drabbat ombuden nir forordning nr 40/94 tridde i kraft, finns
det i det hir fallet slutligen skil att mildra det stringa krav som uppstills i
artikel 78 i denna forordning.

Enligt byran kan 4terstillande av forsutten tid beviljas i undantagsfall, sdsom i ett
fall d3 en ansokan av misstag lagts i fel hog, om ett ombuds verksamhet i 6vrigt
fungerar val.

Ett aterstillande av forsutten tid 4r diremot uteslutet i fall da tidsfristen inte
skulle ha iakttagits dven om detta misstag inte hade begétts. C pastidda misstag
kan inte i sig ha varit skilet till att tidsfristen for betalning av ansokningsavgiften
overskridits. C misstag borde ha upptickts omedelbart med hjalp av kartoteks-
kortet med den réda markeringen som angav tidsfristen, eller senast nir akten
DAKOTA lades in i skipet som var avsett for akterna. Det 4r inte heller sirskilt
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troligt att denna akt skulle ha blivit uppticke i fel hég forrdn i februari 1997.
Slutligen borde den omstindigheten att det lg en check i akten DAKOTA ha
uppdagats nir akten forelades S med anledning av skriftvixlingen med byran.

Byrdn har gjort gillande att de professionella ombud som representerar tredje
man vid byran borde ha varit sirskilt vaksamma, eftersom de inte var vana vid
det nya registreringsforfarandet for gemenskapsvarumirken.

Forstainstansrittens bedémning

Det misstag som C péstétts ha begtt medforde att ett hinder forelig i den mening
som avses i artikel 78 i forordning nr 40/94. Detta hinder har, enligt denna
férordning, haft till omedelbar foljd att sokandena forlorat sin ritt att f3 det
datum da deras ans6kan ingavs till byran, nimligen den 15 april 1996, faststillt
som ansokningsdag for deras ansékan om registrering.

Det kan emellertid inte godtas att det hinder som ledde till att ansékningsavgiften
inte betalades inom den foreskrivna fristen enbart, sisom sékandena har anfort,
berott pa den omstindigheten att C lagt akten DAKOTA i en hog med pagaende
nationella drenden.

Det kontrollsystem for gillande tidsfrister som tillimpas p& S kontor borde
normalt sett ha medfért att detta fel omgdende hade upptickts.
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Redan nir akten skulle liggas undan borde S medarbetare ha uppmarksammat
kortet med den roda markeringen som skulle fistas pa utsidan av akten och ange
tidsfristen for betalning av ansékningsavgiften.

'S kontrollsystem skulle i &vrigt, med mindre 4n att systemet inte efterlevdes, ha

uteslutit alla risker for att akten DAKOTA hade kunnat ligga kvar i fel hog fram
till den 5 februari 1997, det vill siga under nistan tio ménader riknat frin dagen
da ansokan om registrering ingavs.

Slutligen skulle det fel som C pastds ha begatt ha blivit upptickt vid varje tillfalle
som akten DAKOTA var foremil for skriftvixling med byran, forst den 21
maj 1996 sedan den 17 juni och den 19 december 1996.

Det framgar dirfor inte att all omsorg som har betingats av omstandigheterna
iakttagits i den mening som avses i artikel 78 i férordning nr 40/94.

Den exceptionella arbetsbérda och de organisatoriska svérigheter som sokandena
har gjort gillande att de drabbats av till f6ljd av ikrafttridandet av forordning
nr 40/94 saknar hirvid relevans.

Talan kan siledes inte vinna bifall pd den tredje grunden.
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Mot bakgrund av det ovan anférda framgr att talan skall ogillas i sin helhet.

Begiran om vittnesforhér

Mot bakgrund av det ovan anforda framgér att forstainstansritten har kunnat
avgora saken pa grundval av de yrkanden, grunder och argument som anférts
under det skriftliga och muntliga férfarandet samt med beaktande av de
dokument som ingivits.

Begdran om vittnesforhor, som sokandena framstillt i sitt tredje yrkande, skall
under dessa omstindigheter avslis.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom
sokandena har tappat malet, skall de forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna
i enlighet med svarandenas yrkande.
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DOM AV DEN 20.6.2001 — MAL T-146/00

Pa dessa grunder beslutar

FC)RSTAINSTANSR_ATTEN (andra avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Soékandena skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Mejj Potocki Pirrung
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 20 juni 2001.

Justitiesekreterare . Ordférande
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