DOM AV DEN 13.6.2002 — MAL T-232/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 13 juni 2002 *

I mal T-232/00,

Chef Revival USA Inc., Lodi, New Jersey (Férenta staterna), foretritt av
advokaten N. Jenkins, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av A. von Miihlendahl, i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i forhandlingen infor Gverklagandenimnden vid Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) dr
Joachin Massagué Marin, Sabadell (Spanien),

* Rétregdngssprik: engelska.
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av tredje
overklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) den 26 juni 2000 (drende R 181/1999-3), i

lydelsen enligt rittelsen av den 6 juli 2000,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrddirekt6ren J. Palacio Gonzéilez,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 4 september 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som Byrén f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) ingav till forstainstansrittens
kansli den 2 februari 2001,

efter férhandlingen den 10 januari 2002,
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foljande

Dom

Tillampliga bestimmelser

I artikel 42.1 och 42.3 i ridets 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 féljande:

”1. Inom tre mdanader efter det att en ansbkan om gemenskapsvarumirke
offentliggjorts fir invindningar framstillas pA den grunden att varumirket inte
far registreras enligt artikel 8...

3. En invindning skall framstillas skriftligen och skall nirmare ange vilka
grunder som 4beropas. Den skall inte anses som vederborligen framstilld forrin
invidndningsavgiften har betalats. Den som framstiller en invindning fir ligga
fram fakta, bevisning och argument till st6d for sin talan inom den tid som byrin
faststiller.”

I1-2754



CHEF REVIVAL USA MOT HARMONISERINGSBYRAN — MASSAGUE MARIN (CHEF)

Artiklarna 73 och 74 i forordning nr 40/94 har foljande lydelse:

? Artikel 73

Beslutets grunder

Byrans beslut skall innehdlla beslutets grunder. Beslut far endast grunda sig pa
omstindigheter som parterna har haft tillfdlle att yttra sig 6ver.

Artikel 74

Provning av sakférhallandena péd eget initiativ

1. Vid férfarande infér byran skall denna utan sidrskilt yrkande préva sakfor-
héllandena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder provningen vara
begrinsad till vad parterna dberopat och yrkat.

2. Byran behdver inte beakta omstindigheter eller bevis som part inte dberopat
eller ingivit i ratt tid.”
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Reglerna 15—18, 20, 71 och 96 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av
den 13 december 1995 om genomférande av rddets férordning (EG) nr 40/94
(EGT L 303, s. 1, nedan kallad genomférandeforordningen) har foljande lydelse:

“Regel 15

Innehdll i anmélan om invdndning

2. Anmilan om invindning skall innehélla:

a) Betriffande den ansokan som invindningen avser...

b) Betriffande det tidigare mirke eller den tidigare rittighet som ligger till
grund f6r invindningen...

c) Betriffande den invindande parten...

d) En specifikation av de grunder p4 vilka invindningen baseras.

IT-2756



CHEF REVIVAL USA MOT HARMONISERINGSBYRAN — MASSAGUE MARIN (CHEF)

Regel 16

Fakta, bevis och skil som styrker invindningen

1. Alla meddelanden om invidndning fir innehélla information om de fakta, bevis
och skdl som presenteras som stod for invdndningen, &tféljda av relevanta
bestyrkande dokument.

2. Om invindningen grundas pa ett dldre mirke som inte dr ett gemenskaps-
varumirke, skall anmidlan om invindning om mojligt atféljas av ett bevis pd
registreringen av det dldre market, som t.ex. ett registreringsintyg. ...

3. De fakta, bevis och skil och 6vriga bestyrkande underlag som avses i punkt 1
och de bevis som avses i punkt 2 fir, om de inte dverlimnas samtidigt med
invindningen eller i anslutning dértill, inlimnas inom den period efter det att
invindningsférfarandet inletts som Byrén faststiller enligt regel 20.2.

Regel 17

Sprakanvindning vid invindningsférfaranden

1. Om invindningen inte inlimnas pd det sprik som anvints i ansdkan om
registrering av ett gemenskapsvarumérke, om det spraket ir ett av Byrans sprak,
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eller det andra sprdk som angavs nir ansékan inlimnades, skall den invindande
parten inldimna en Gversdttning av invindningen pa ndgot av dessa sprak inom en
mdnad fran utgdngen av invindningsperioden.

2. Om de bevis som styrker invindningen enligt regel 16.1 och 16.2 inte inlimnas
pd det sprdk som anvinds vid invindningsforfarandet, skall den invindande
parten inldmna en pé det spriket gjord oversdttning av bevisen inom en minad
frdn utgdngen av invindningsperioden eller, dir s& ir tillimpligt, inom den
period som faststills av Byrdn i enlighet med regel 16.3.

Regel 18

Avvisande av anmélan om invindning

1. Om Byrén noterar att meddelandet om invindning inte uppfyller bestimmel-
serna i artikel 42 i [férordning nr 40/94], eller d4 meddelandet om invindning
inte klart identifierar den anstkan mot vilken invindning inlimnas, eller det dldre
mirket eller de tidigare rittigheter pd basis av vilka invindningen inldmnas, skall
byrdn avvisa anmilan om invindning, sdvida dessa brister inte har dtgirdats fére
utgdngen av invdndningsperioden. Om invidndningsavgiften inte har betalats
inom invdndningsperioden skall meddelandet om invindningen betraktas som
icke vederborligen inlimnat. Om invindningsavgiften har betalats efter utgdngen
av invdndningsperioden skall den &terbetalas till den invindande parten.
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2. Om Byran noterar att meddelandet om invdndning inte uppfyller andra
bestimmelser i forordningen eller dessa regler skall detta meddelas den
invindande parten och denne skall inbjudas att dtgirda de noterade bristerna
inom en period om tvd manader. Om bristerna inte dtgirdas innan tidsgridnsen
utldper skall Byrdn avvisa meddelandet om invidndning.

Regel 20

Prévning av invindning

2. Om anmilan om inviindning inte innehdller uppgifter om fakta, bevis och skil
enligt regel 16.1 och 16.2, skall Byrdn uppmana den invindande parten att
éverlimna sddant material inom en av Byrdn faststilld tidsfrist. Alla handlingar
som den invindande parten inlimnar skall 6verlimnas till sbkanden som skall
ges mojlighet att svara inom en av byrdn faststilld tidsfrist.

3. Om sokanden inte inlimnar ndgra synpunkter far Byrdn besluta om
invindningen pa basis av det framlagda bevismaterialet.
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Regel 71

Tidsfristernas lingd

1. D4 forordning [nr 40/94] eller dessa regler innehdller bestimmelser om en
tidsperiod som skall bestimmas av Byrdn skall en sidan tidsperiod... inte vara
mindre 4n en mdnad... Byrn fir d& detta dr limpligt under de aktuella
omstindigheterna bevilja en férldngning av en sddan angiven period, om sddan
forlingning begirs av den berérda parten och begiran inlimnas innan den
ursprungliga perioden l6per ut.

Regel 96

Skriftliga forhandlingar

2. Om inte annat foreskrivs i dessa regler fir dokument som skall anvindas i
férhandlingarna infér Byrin inlimnas pi valfritt officiellt sprak fér den
Europeiska gemenskapen. Om det sprék som anvinds i ett dokument inte ar
samma som forhandlingsspraket fir Byrdn kriva att en Oversittning tillhanda-
halls, inom en period som Byrin anger, till férhandlingsspriket eller om
forhandlingsparten s 6nskar till ndgot av byrins sprik.”
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Bakgrunden till tvisten

Den 1 april 1996 ingav sokanden en anstkan om gemenskapsvarumirke till
Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrdn eller byran).

Ansékan avser ett figurmirke bestiende av ordet Chef och olika grafiska detaljer.

De varor som registreringsansdkan avser faller under klasserna 8, 21 och 25 i
Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och
tjdnster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar for
var och en av dessa klasser féljande beskrivning:

— Klass 8: ”Bestick; matlagningsknivar”

— Klass 21: ”Sma4 hushallsverktyg och -behallare”

— Klass 25: ”Kldder; stévlar, skor och tofflor; klader avsedda for personer som
ir inblandade i tillredning, distribution och servering av mat och
dryck; rockar, jackor, tunikor, byxor, shorts, byxkjolar, skjortor,
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t-tréjor, vistar, arbetsblusar, forkliden, slipsar, flugor, sjomans-
halsdukar, hattar, méssor, livgordlar, bilten, traskor och skor, allt
avsett for personer som dr inblandade i tillredning, distribution och
servering av mat och dryck.”

Ansokan ingavs pd engelska. Franska angavs som andra sprdk i enlighet med
artikel 115.3 i férordning nr 40/94.

Den 1 september 1997 offentliggjordes ansdkan i bulletinen for gemenskaps-
varumarken.

Den 27 oktober 1997 framstillde J. Massagué Marin (nedan kallad den
invindande parten) en invindning med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94.
Invindningen var forfattad pd spanska.

Grunden f6r invdndningen var ett varumirke som tidigare hade registrerats i
Spanien. Det dr friga om ett figurmirke bestdende av ordet Cheff och olika
grafiska detaljer. De produkter som avses med detta varumirke faller under
klass 25 i Nicedverenskommelsen och beskrivs enligt foljande: ”konfektions-
kldder som inte omfattas av ndgon annan klass”.

Den 11 november 1997 inkom den invindande parten med en engelsk 6versitt-
ning av invdndningen. Engelska blev ddrmed handlaggningsspriket {6r invind-
ningsforfarandet i enlighet med artikel 115.6 i férordning nr 40/94.
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Den 5 juni 1998 riktade invindningsenheten vid harmoniseringsbyran (nedan
kallad invdndningsenheten) med stéd av reglerna 16.3, 17.2 och 20.2 i
genomforandeférordningen en skrivelse till den invdndande parten. Skrivelsen
hade féljande lydelse:

“Ni ombeds hirmed att inkomma med de fakta, bevis och skil till stod for Er
invindning som Ni beddémer som ndédvindiga och som Ni inte redan har
inkommit med.

Ni ombeds sirskilt att inkomma med en kopia pa registreringsintyget for det
varumirke som Er invdndning grundas pa, ndmligen varumirke nr 1081534,

Samtliga ovannimnda uppgifter skall limnas pd handliggningsspraket for
invindningsférfarandet inom tvd méanader frdn den dag di denna skrivelse
mottogs, med andra ord fére den 5 augusti 1998.

Om négra sidana uppgifter eller, vid behov, nédvindiga oversittningar, inte
lamnas, kommer Byrdn att fatta beslut pa grundval av de uppgifter som den har
tillgdng till.”

Den 18 juni 1998 inkom den invindande parten till harmoniseringsbyran med en
kopia pé registreringsintyget avseende det dldre varumirke som invidndningen
grundades pa. Intyget var forfattat pa spanska.
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Den 8 september 1998 — foljaktligen efter utgadngen av den frist som faststillts
av invindningsenheten — skickade den invindande parten en skrivelse till
harmoniseringsbyrdn. Den nist sista meningen i denna skrivelse hade féljande
lydelse:

”... de varumirken som invindningsforfarandet ror avser identiska produkter
som klassificeras pd samma sitt enligt den internationella varumarkestermino-
login, i bada fallen handlar det nimligen om klass 25.”

Den 24 februari 1999 avslog invindningsenheten invindningen med stod av
artikel 43 i forordning nr 40/94, med motiveringen att den invindande parten
inte hade styrkt forekomsten av det ildre nationella varumirke som Ig till grund
for invindningen.

Den 14 april 1999 o6verklagade den invindande parten invindningsenhetens
beslut till harmoniseringsbyrdn med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Tredje Overklagandendmnden ogiltigforklarade invindningsenhetens beslut
genom beslut av den 26 juni 2000 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet).
Nimndens beslut delgavs sékanden den 4 juli 2000. Den 6 juli 2000 rittade
overklagandendmnden p4 eget initiativ ett uppenbart fel i det ifrigasatta beslutet
med st6d av regel 53 i genomférandeforordningen. Felet rorde beskrivningen av
sokandens och den invindande partens varumairken.

Enligt 6verklagandenimnden hade invindningsenheten &sidosatt regel 18.2 i
genomforandeforordningen genom att avsld invindningen utan att ge den
invindande parten en ytterligare tvimdanadersperiod for att inkomma med en
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oversittning till handldggningsspraket av registreringsintyget avseende det 4ldre
spanska varumirket. Overklagandenimnden ansdg vidare att invindningsenhe-

ten ddrigenom hade 4sidosatt den invdndande partens ritt att yttra sig, som
foreskrivs i samma regel 18.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrgasatta beslutet,

— 4aldgga harmoniseringsbyran att avsld den invindande partens invindning,
och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— férordna om de atgérder som dr ldmpliga mot bakgrund av de omstindig-
heter som framkommit under det muntliga forfarandet, och
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— Dbesluta om rittegdngskostnader i enlighet med beslutet.

Vid f6érhandlingen aterkallade sokanden sitt andra yrkande att forstainstansritten
skulle 4ldgga harmoniseringsbyrdn att avsld den invindande partens invdndning.
Detta noterades i protokollet fran férhandlingen.

Provning i sak

Sokanden har enbart 4beropat en grund, nidmligen att regel 18.2 i genom-
térandeférordningen har dsidosatts.

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att regel 18 i genomférandeférordningen endast ér
tillimplig ndr invindningen inte uppfyller villkoren i artikel 42 i férordning
nr 40/94 och i regel 15 i genomférandeférordningen. I regel 18 foreskrivs tva
sorters villkor. Den ena sortens villkor leder automatiskt till att invindningen
avvisas om de inte uppfylls, sdvida inte bristerna atgirdas inom invdndnings-
fristen (forsta punkten). Om den andra sortens villkor inte uppfylls kan bristerna
atgdrdas inom tvd mdnader frin det att harmoniseringsbyrdn skickat ett
meddelande hirom till den invindande parten (andra punkten). Regel 18.2 i
genomforandeférordningen dr ddremot inte tillimplig i de fall d& de fakta, bevis
och skil och ¢vriga bestyrkande dokument till stéd for invindningen inte har
inldimnats inom den frist som harmoniseringsbyran faststallt for detta dndamal i
enlighet med reglerna 16.3, 17.2, och 20.2 i genomférandeférordningen.
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P4 grundval av denna analys har sékanden gjort gillande att 6verklagande-
nimnden har gjort sig skyldig till felaktig rdttstillimpning genom att ogiltig-
forklara invdndningsenhetens beslut med motiveringen att nimnda enhet
asidosatt regel 18.2 i genomforandeférordningen genom att avsld invdndningen
utan att ge den invindande parten en ny tvdméanadersperiod med stod av samma
regel for att inkomma med en Gverséttning av registreringsintyget till handldgg-
ningsspréket.

Enligt harmoniseringsbyrdn var det riktigt av invindningsenheten att avsld
invindningen med motiveringen att den invdndande parten inte hade inkommit
med bevis pd handldggningsspriket pd den ildre rittens forekomst inom den frist
som byrdn faststillt i enlighet med regel 17.2 i genomférandeférordningen.
Diremot gjorde dverklagandendmnden sig skyldig till felaktig rittstillimpning
genom att anse att harmoniseringsbyrdn enligt regel 18.2 i genomférandefor-
ordningen ir skyldig att ge en invindande part, som inte inkommit med
nddvindiga handlingar inom den frist som foreskrivs i regel 17.2 i samma
férordning, tillfille att komplettera eller att inkomma med nédvindiga hand-
lingar inom en ytterligare tvdmanadersperiod.

Harmoniseringsbyrdn har i detta sammanhang betonat vikten av att de frister
som den faststiller inom ramen fér ett invindningsforfarande respekteras. Den
logiska foljden av att en sddan frist inte respekteras mdste vara att de bevis eller
skil som inkommit for sent inte beaktas under invindningsférfarandet. Det ér
friga om en naturlig f6ljd av att fristen inte respekteras. Harmoniseringsbyran
har gjort gillande att artikel 74.2 i f6érordning nr 40/94 — enligt vilken
harmoniseringsbyran inte behdver beakta omstindigheter eller bevis som inte har
ingivits i rdtt tid — endast skall tillimpas inom ramen for ett invindnings-
forfarande for det fall byrdn inte har faststillt ndgot datum. I det motsatta fallet
kan harmoniseringsbyran daremot inte vilja vad som skall beaktas.

Harmoniseringsbyrdn anser dessutom att en skyldighet foér byrén att ge en
invindande part tillfille att inkomma med eller att komplettera nédvindiga
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handlingar inom en tilliggsfrist inte heller kan anses félja av en analogisk till-
lampning av regel 18.2 i genomférandeférordningen. Enligt harmoniseringsbyrdn
skulle en sidan tillimpning av denna regel — som rér prévningen huruvida
invidndningen kan upptas till sakprévning — sa klart gd utover regelns innebord
och dndamal att det dr uppenbart att en sddan tillimpning dr utesluten.

Enligt harmoniseringsbyran utgor regel 20 i genomférandeférordningen inte vare
sig direkt eller indirekt ndgon grund som forpliktar eller tilliter invindnings-
enheten att ge en invdndande part, som inte har inkommit med de handlingar som
fordras enligt reglerna 16.3 och 20.2 i genomférandeforordningen, tillfille att
inkomma med dessa handlingar inom en tilldggsfrist.

Harmoniseringsbyrdn anser dessutom att invindningsenheten inte har asidosatt
artikel 73 i forordning nr 40/94, enligt vilken byrdns beslut endast fir grunda sig
pé omstindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig dver. Invindnings-
enheten gjorde tvirtom allt f6r att den invindande parten skulle kunna inkomma
med sina handlingar genom att ge denne tillfille att inkomma med nédvindiga
handlingar pa handliggningsspraket inom en viss frist.

Harmoniseringsbyran har slutligen gjort gillande att invdndningsenhetens
agerande — att ha kontakt med parterna under forfarandet och nidrmare
bestdmt att underritta dem om motpartens yttranden — inte kan anses ha givit
upphov till férvintningar hos den invindande parten att det inte skulle f4 ndgra
konsekvenser om denne inte inkom med ndgon Oversittning av registrerings-
intyget.

Férstainstansriitens bedémning

Inledningsvis skall konstateras att det foljer av artikel 42 i férordning nr 40/94
jamford med reglerna 16, 17, 18 och 20 i genomférandeférordningen att
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lagstiftaren gor skillnad mellan, 4 ena sidan, villkor som en invindningsanmilan
miste uppfylla (villkor for att invdndningen skall kunna upptas till prévning)
och, & andra sidan, ingivande av fakta, bevis och skil och 6vriga bestyrkande
dokument till stéd f6r invindningen (omstédndigheter som ror provningen av
invdndningen).

Bland de villkor for att invdndningen skall kunna upptas till prévning som
foreskrivs i artikel 42 i férordning nr 40/94 och i regel 18 i genomforandefér-
ordningen finns bland annat perioden pd tre ménader for att framstélla
inviandningen, den invdndande partens berittigade intresse av att fd invindningen
provad samt villkor avseende form, motivering och vad en invindningsanmalan
minst maste innehalla.

Betridffande de villkor som leder till att invdndningsanmailan skall avvisas om
dessa inte uppfylls i invindningsanmilan kan vidare konstateras att regel 18 i
genomforandeférordningen gor skillnad mellan tva sorters villkor for att en
invindning skall upptas till provning.

Om invindningsanmilan inte uppfyller de villkor f6r upptagande till prévning
som foreskrivs i regel 18.1 i genomférandeforordningen skall invindningen
avvisas, sivida inte de konstaterade bristerna har dtgirdats fore utgingen av
invindningsperioden. Denna period kan inte forldngas.

Om invindningsanmilan diremot inte uppfyller de villkor fér upptagande till
prévning som foreskrivs i regel 18.2 i genomférandeforordningen skall invind-
ningen avvisas enbart om den invidndande parten, efter att harmoniseringsbyran
givit denne tillfille att inom tvd manader dtgirda de konstaterade bristerna, inte
har tgirdat dessa brister inom denna period. Perioden ar slutgiltig och kan inte
forlingas.
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Det ar foljaktligen enbart i de fall d4 invindningsanmilan inte uppfyller en eller
flera villkor f6r upptagande till provning, férutom de villkor som uttryckligen
ndmns i regel 18.1 i genomférandeférordningen, som harmoniseringsbyran enligt
andra punkten i samma regel dr skyldig att underritta den invindande parten
hdrom och ge parten mojlighet att dtgirda bristerna inom tvd manader. Efter
utgdngen av denna frist kan invindningen avvisas.

Sdsom redan har konstaterats i punkt 31 ovan utgor emellertid inte kraven p3 att
inkomma med fakta, bevis och skil samt 6vriga bestyrkande dokument till stéd
for invdndningen villkor fér upptagande till prévning av invindningen. Dessa
villkor ror i stillet provningen av invindningen i sak.

Enligt artikel 42.3 i férordning nr 40/94 ir den invindande parten inte skyldig att
lagga fram fakta, bevisning och argument till stod for invindningen vid samma
tidpunkt som invindningen framstills, utan detta kan ske inom den frist som
harmoniseringsbyran faststiller fér detta dndamdl. P4 samma sitt “fir” en
invindning enligt regel 16.1 i genomférandeforordningen innehélla information
om de fakta, bevis och skil som framférts till stéd for invéindningen, atféljda av
relevanta bestyrkande dokument.

I regel 16.3 i genomférandeforordningen, som innehéller tillimpningsforeskrifter
till artikel 42.3 i férordning nr 40/94, foreskrivs att de fakta, bevis och skil samt
ovriga bestyrkande dokument som avses i punkt 1 och de bevis som avses i
punkt 2 far, om de inte §verlimnas samtidigt med invindningen eller i anslutning
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dirtill, inlimnas inom den period efter det att invindningsforfarandet inletts som
harmoniseringsbyrén faststiller enligt regel 20.2.

Denna tolkning strider inte mot regel 16.2 i genomférandeférordningen, vari
féreskrivas att ”[o]m invdndningen grundas pa ett dldre mirke som inte ir ett
gemenskapsvarumairke, skall anmilan om invindning om méjligt 4tf6ljas av ett
bevis pd registreringen av det dldre mirket, som t.ex. ett registreringsintyg...”.
Denna regel ir faktiskt inte oférenlig med den mojlighet som den invdndande
parten har enligt forsta och tredje punkterna i denna regel och enligt artikel 42.3 i
férordning nr 40/94 att inlimna handlingarna i frga, antingen samtidigt som
invindningsanmilan eller vid ett senare tillfille, inom den frist som harmonise-
ringsbyrén faststiller for detta dndamal. Regel 16.2 kan foljaktligen inte tolkas
pd si sitt att den fordrar att dessa handlingar inlimnas samtidigt som
invindningsanmilan, eller pa si sitt att det 4r ett villkor for att invdndningen
skall upptas till prévning att handlingarna i frdga inlimnas vid detta tillfille.

Om de bevis som styrker invindningen inte inlimnas pa det sprak som anvinds
vid invindningsforfarandet, skall den invindande parten dessutom enligt regel
17.2 inlimna en Oversittning till handliggningsspriket av bevisen inom en
ménad frin utgdngen av invindningsperioden eller, ddr s ar tillimpligt, inom
den period som faststills av harmoniseringsbyréan i enlighet med regel 16.3.

Regel 17.2 i genomférandeférordningen avviker foljaktligen fran de sprikregler
som giller generellt i friga om inldimning och anvindning av handlingar i
forfarandena infor harmoniseringsbyran, sisom foreskrivs i regel 96.2 i nimnda
forordning. Enligt denna regel far harmoniseringsbyran kriva att en dverséttning
tillhandahélls, inom en period som byran anger, till forhandlingsspréket eller, om
forhandlingsparten si onskar, till ndgot av byrdns sprik om det sprdk som
anvinds i ett dokument inte dr detsamma som foérhandlingsspraket. Den part som
inleder ett férfarande inter partes dliggs foljaktligen genom regel 17.2 en tyngre
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borda 4n den bérda som i allmidnhet dvilar parterna i ett forfarande infér
harmoniseringsbyrdn. Denna skillnad 4r berittigad med hdnsyn till nédvindig-
heten av att fullt ut respektera den kontradiktoriska principen och att jamlikhet i
medel skall rdda mellan parterna i ett férfarande inter partes.

Till skillnad frdn den frist som foreskrivs i regel 18 i genomférandeforordningen
och ndrmare bestimt den tvimdanadersfrist som harmoniseringsbyrdn kan bevilja
med stdd av stycke tvd i denna regel kan vidare de frister som faststills av byrdn i
enlighet med reglerna 16.3, 17.2 och 20.2 i genomférandeférordningen forldngas
av byran pa de villkor och pd de sitt som foreskrivs i regel 71.1 in fine i denna
férordning.

Om den invindande parten inte inkommer med de bevis till stod for invind-
ningen liksom en 6versidttning av dessa till handliggningssprdket for invind-
ningsforfarandet fére utgingen av den frist som inledningsvis beviljades av
harmoniseringsbyrdn for detta dndamal eller foére utgdngen av en eventuell
forlangning av denna frist i enlighet med regel 71.1 i genomférandeférordningen,
far harmoniseringsbyrdn avsld invindningen, sdvitt inte byrdn i enlighet med
regel 20.3 i genomférandeférordningen kan besluta om invdndningen pa
grundval av det bevismaterial som eventuellt redan finns tillgdngligt. Att
invindningen avslas i ett sddant fall beror inte enbart pd att den invindande
parten inte har hallit den frist som faststillts av harmoniseringsbyran, utan dven
pé att ett materiellt villkor f6r invindningen inte har uppfyllts. Den invindande
parten har nimligen inte styrkt de omstindigheter och rittigheter som invind-
ningen grundar sig pd, eftersom den inte har inkommit med relevanta bevis och
bestyrkande dokument inom fristen, vilka fér ovrigt dven skall inlimnas av de
skil som anges ovan i punkt 42.

Detta foljer dven av artikel 74.1 i forordning nr 40/94 in fine, enligt vilken
provningen i drenden om relativa registreringshinder skall vara begrinsad till vad
parterna dberopat och yrkat. Det framgdr visserligen inte uttryckligen av
ordalydelsen i den franska versionen av denna bestimmelse att den avser
parternas inlimnande av bevis, men det féljer likvil av bestimmelsen att det dven
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ankommer pd parterna att inkomma med bevisning till stdd fér sina yrkanden.
Denna tolkning bekrdftas av en analys av andra sprakversioner av denna
bestimmelse, och sdrskilt av den engelska versionen vari anges “the facts,
evidence and arguments provided by the parties”, av den tyska vari anges “das
Vorbringen... der Beteiligten” och den italienska vari hinvisas till ”[ai] fatti,
prove ed argomenti addotti... dalle parti”.

Mot bakgrund av vad som anférts skall forstainstansritten préva om talan kan
bifallas pd den enda grund som stkanden dberopat och om beslutet 4r rittsenligt.

Av handlingarna i maélet framgédr att invdindningsenheten, i enlighet med
reglerna 16.3, 17.2 och 20.2 i genomfdrandeférordningen, genom skrivelsen av
den § juni 1998 uppmanade den invindande parten att inom tvd manader och pa
det sprak som anvinds vid invdndningsforfarandet — det vill siga engelska —
inkomma med de fakta, bevis och skal till stod 61 invindningen som inte redan
hade inlimnats. Den kombinerade tillimpning som goérs i denna skrivelse av
reglerna 20.2 och 17.2 i genomférandeférordningen 4r inte oférenlig med nigon
av bestdimmelserna i genomférandeférordningen och forefaller dven vara forenlig
med principerna om processekonomi och god férvaltningssed. Bland de bevis som
begdrdes fanns sirskilt registreringsintyget avseende den invdndande partens
dldre spanska varumirke, som invindningen grundades pa. Detta intyg utgor ett
sddant bevis som enligt regel 16.2 i genomférandeférordningen foredras for att
styrka det dldre varumirkets registrering.

Det ir ostridigt att den invindande parten den 18 juni 1998, till svar pad denna
skrivelse, enbart inkom med den spanska versionen av registreringsintyget.
Ndégon 6versittning av detta intyg till handlaggningsspraket inkom diremot inte
inom den faststillda tidsfristen. Den invindande parten ansokte inte heller om
ndgon forlingning av denna frist i enlighet med regel 71.1 i genomfoérandefér-
ordningen.
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Mot bakgrund hirav avslog invindningsenheten den 24 februari 1999 invind-
ningen, med motiveringen att den invindande parten inte hade styrkt fore-
komsten av det dldre nationella varumirke som lag till grund f6r invandningen
genom relevanta bevis.

Tredje 6verklagandenimnden ogiltigférklarade likvil invindningsenhetens beslut
med motiveringen (i punkterna 20—22 i det ifrigasatta beslutet) att invdnd-
ningsenheten dels var skyldig att — med st6d av regel 18.2 i genomforandefor-
ordningen — ge den invindande parten en ytterligare tvimanadersperiod for att
inkomma med en 6versittning till handliggningsspriket av det nimnda
registreringsintyget, dels hade &sidosatt den invindande partens ritt att yttra
sig genom att underldta att underritta denna part om denna brist och uppmana
denne att rdtta till bristen inom den nidmnda fristen vid dventyr av att
invdndningen skulle avvisas.

Overklagandendmndens bedomning innefattar en felaktig rittstillimpning och
kan foljaktligen inte godtas.

Sédsom redan har pdpekats ovan utgér de rittsliga kraven rorande bevis och
bestyrkande dokument samt oversittningen av dessa handlingar till det sprak
som anvinds vid inviandningsférfarandet inte sidana villkor f6r upptagande till
provning av invindningen som avses i regel 18.2 i genomférandeférordningen,
utan de utgér materiella villkor for invindningen.

Till skillnad frdn vad 6verklagandenimnden faststillde har invindningsenheten i
detta fall varken ndgon skyldighet att med stod av regel 18.2 i genomférandefor-
ordningen underritta den invidndande parten om bristen i form av underlaten-
heten att inom den faststillda fristen inkomma med en Oversittning till
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handldggningsspraket av registreringsintyget f6r det dldre spanska varumirket,
eller ndgon skyldighet att ge den invindande parten ytterligare en tvdménaders-
period for att inkomma med denna 6versittning.

Regel 18.2 i genomférandeférordningen kan i detta fall inte heller tillimpas
analogiskt, vilket harmoniseringsbyrdn med ritta gjort gillande i sin svars-
skrivelse, En sidan tillimpning skulle strida mot den grundldggande atskillnad
som lagstiftaren har gjort mellan 4 ena sidan villkor som madste uppfyllas for att
en invindning skall upptas till prévning och & andra sidan villkor som rér fakta,
bevisning och argument samt bestyrkande dokument till stod fo6r invdndningen
som #r av betydelse fér provningen av denna.

Det skall vidare faststillas att invindningsenheten, till skillnad frin vad tredje
dverklagandenimnden fann i det ifrgasatta beslutet, inte &dsidosatte den
invindande partens ritt att yttra sig som foljer av regel 18.2 i genomférandefor-
ordningen genom att underldta att underritta denna part om den konstaterade
bristen och uppmana parten att ritta till bristen inom den tviménadersfrist som
anges i den nimnda regeln. Invindningsenheten asidosatte inte heller artikel 73
andra meningen i férordning nr 40/94, vari foreskrivs att beslut endast far grunda
sig pA omstindigheter som parterna har haft tillfdlle att yttra sig over.

Det skall i detta hidnseende konstateras att invindningsenheten i den ovanndmnda
skrivelsen av den $ juni 1998, genom vilken den invindande parten uppmanades
att inkomma med nédvindiga bevis och bestyrkande dokument, klart och tydligt
upplyste om att dessa bevis skulle inlimnas inom tvd ménader och pé det sprak
som anvinds vid invindningsforfarandet. Den invindande parten har f6ljaktligen
haft mojlighet att efterkomma denna anmodan och yttra sig 6ver den motivering
som lag till grund fér invindningsenhetens beslut. Sdsom harmoniseringsbyrdn
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har framhallit i sin svarsskrivelse kan den invindande parten inte ha blivit
overraskad av detta beslut.

Den invdndande partens underldtenhet att inkomma med registreringsintyget
avseende det dldre varumirket pd det sprdk som anvinds vid invindnings-
forfarandet inom den frist som invindningsenheten faststillde i enlighet med
reglerna 16.3, 17.2 och 20.2 i genomférandeférordningen rér provningen i sak av
invindningen och utgdr inte en brist i invindningsanmilan i den mening som
avses i regel 18.2 i genomférandeférordningen.

Mot bakgrund av vad som anforts ovan har dverklagandenimnden gjort sig
skyldig till felaktig rattstillimpning genom att faststilla att invindningsenheten
var skyldig att tillimpa regel 18.2 i genomforandeférordningen innan enheten
avvisade invdndningen. Talan skall f6ljaktligen bifallas pa den enda grund som
aberopats av s6kanden, nimligen att den nimnda regeln har 4sidosatts. Det
ifrdgasatta beslutet skall siledes ogiltigforklaras.

Det framgar for ovrigt inte av handlingarna i malet att invindningsenhetens
beslut innehédller nigra andra fel som medfér att 6verklagandenimndens
ogiltigférklaring av detta beslut kan anses berittigat.

Det kan {6r det forsta inte hivdas att den invindande parten — vilket denna part
har gjort gillande infor 6verklagandenimnden (se punkt 13 i det ifrigasatta
beslutet) — i forevarande fall inte var skyldig att inkomma med en dversdttning
till det sprak som anvindes vid invindningsférfarandet av registreringsintyget
avseende det idldre spanska varumirket som invindningen grundades p3. Enligt
den invdndande parten var nimligen varumirkets nummer, innehavare, ansék-
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ningsdatum och féremal begripliga utan att intyget behdvde 6versittas. I intyget
angavs dessutom varumirkesklassen, vilken ocksé gick att forsta utan Gversitt-
ning,.

Ritten erinrar om att det foljer av regel 17.2 i genomforandeférordningen att den
invindande parten 4r skyldig att inge en 6versittning till det sprak som anvinds
vid invdndningsférfarandet av de bevis som inldmnas till stéd f6r invdndningen.
Denna regel avviker fran de sprikregler som giller generellt i friga om inldimning
och anvindning av handlingar i férfarandena infér harmoniseringsbyrén.

For det andra dndras inte bedémningen betriffande nédvéindigheten av att, inom
den frist som faststills av invindningsenheten, inlimna en Oversittning av
registreringsintyget till det sprdk som anvinds vid invidndningsforfarandet av den
omstindigheten att inviindningsenheten i sista meningen i den ovannimnda
skrivelsen av den § juni 1998 uppgav att den skulle fatta beslut pa grundval av de
uppgifter som den hade tillging till f6r det fall de begirda uppgifterna eller
dversdttningarna inte limnades in. Det kan inte hdvdas att invdndningsenheten
genom denna formulering gav upphov till ndgra foérvidntningar hos den
invindande parten att enheten skulle fatta beslut p& grundval av den spanska
versionen av registreringsintyget avseende det dldre spanska varumdrket f6r det
fall ndgon &versittning av detta intyg till det sprak som anvinds vid invind-
ningsforfarandet inte inlimnades. Denna mening skall tvdrtom tolkas pé sa sitt
att invindningsenheten avsig att fatta beslut betrdffande invdndningen utan att
beakta den spanska versionen av intyget som bevis.

Den invindande parten har slutligen inte heller inkommit med nigon Gversitt-
ning av registreringsintyget till det sprak som anvinds vid invindningsforfarandet
efter utgdngen av den frist som denna part beviljades genom den ovannimnda
skrivelsen fran invindningsenheten av den 5 juni 1998.
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Av punkt 13 fjirde strecksatsen i det ifrigasatta beslutet framgir att den
invindande parten infor 6verklagandenimnden gjorde gillande att den i
skrivelsen av den 8 september 1998 (se ovan punkt 14) hade uppgivit
varumirkesklassen och listan — p4 engelska — &ver de produkter som omfat-
tades av det dldre nationella varumirket. I denna skrivelse uppgav den
invindande parten emellertid enbart att de bida varumirkena avsig samma
produkter och att dessa produkter foll under klass 25. Ett sidant pastiende kan
emellertid varken anses utgora eller jimstillas med en &versittning av registre-
ringsintyget avseende det dldre spanska varumirket i den mening som avses i de
ovannidmnda relevanta bestimmelserna i genomférandeférordningen.

Under dessa omstindigheter saknas sdledes anledning fér forstainstansritten att,
inom ramen f6r denna tvist, uttala sig om den av harmoniseringsbyrin vickta
frigan (se ovan punkt 26) om det materiella tillimpningsomridet (ratione
materiae) for artikel 74.2 i férordning nr 40/94 och om frigan huruvida, och i
vilken utstrickning, harmoniseringsbyrdn inom ramen fér denna artikel fir
beakta omstindigheter eller bevis som inlimnas efter utgingen av den frist som
byrén faststillt.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part foérpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoni-
seringsbyran skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom harmo-
niseringsbyran har tappat malet, skall sékandenas yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

féljande dom:

1) Beslutet av tredje 6verklagandenimnden vid Byran f6r harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) av den
26 juni 2000 (drende R 181/1999-3), i lydelsen enligt rdttelsen av den 6 juli
2000, ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Tiili Mengozzi
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 13 juni 2002.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande

Ir-2779



