AXIS MOT HARMONISERINGSBYRAN — ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO (ETRAX)

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)
den 9 september 2010*

I mél T-70/08,

Axis AB, Lund (Sverige), foretratt av advokaten J. Norderyd,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av A. Folliard-Monguiral, i egen-
skap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd var

* Rittegangssprak: engelska.
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Etra Investigacion y Desarrollo, SA, Valencia (Spanien),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra 6verkla-
gandendmnd den 27 november 2007 (drende R 334/2007-2) om ett invindningsforfa-
rande mellan Etra Investigacion y Desarrollo, SA och Axis AB, meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna M. Prek och V.M. Ciuci (refe-
rent),

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 12 februa-
ri 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansréttens kansli den
9 juni 2008,

efter forhandlingen den 29 april 2010,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Axis AB, som &r sokande i malet, ingav den 17 juni 2004 en ansdkan om registrering
av gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyrén i enlighet med ridets forordning
(EG) nr40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse (ersatt av
radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumar-
ken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumérket utgors av ordmérket ETRAX.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsdg omfattas — sedan ansékan be-
gréinsats under forfarandet vid harmoniseringsbyran — av klasserna 9 och 42 i Niceo-
verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaér-
kesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg.
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Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 31/2005 av den 1 augusti 2005.

Etra Investigacion y Desarrollo, SA framstéllde den 14 oktober 2005 en invindning
mot registreringen av det sokta varumérket for de varor och tjanster som namnts i
punkt 3 ovan, med stod av artikel 42 i forordning nr 40/94 (nu artikel 41 i férordning
nr 207/2009).

Inviandningen grundade sig pa foljande dldre varumaérken:

— Det nedan atergivna spanska figurmérket nr 2194122, betriffande vilket ansékan
gavs in den 5 november 1998 och vilket registrerades den 22 november 1999, f6r
varor i klass 9 ("Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematogra-
fiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument for lantmiteri,
besiktning, vigning, métning, signalering, kontroll (6vervakning), livriddning
och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, sindning eller atergiv-
ning av ljud och bilder; magnetiska databérare, inspelningsbara skivor; forsilj-
ningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater, rak-
nemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldslackningsapparatur”):
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— Det nedan atergivna spanska figurmérket nr 2413572, betréffande vilket ansékan
gavs in den 9 juli 2001 och vilket registrerades den 8 januari 2002, for varor i klass
9 ("Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska, optiska
apparater och instrument, apparater och instrument for lantmaéteri, besiktning,
vigning, métning, signalering, kontroll (6vervakning), livrdddning och under-
visning; apparater for inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud
och bilder; magnetiska databarare, inspelningsbara skivor; forséljningsautomater
samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner, da-
tabehandlingsutrustningar och datorer; eldslackningsapparatur”):
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— Det nedan atergivna spanska figurmérket nr 2413574, betréffande vilket ansékan
gavs in den 9 juli 2001 och vilket registrerades den 22 april 2002, for tjdnster i
klass 42 ("Teknologiska tjénster; industriella, elektriska och elektroniska analyser
och forskningstjénster”):

Till stod for invindningen gjordes gillande att det forelag risk for forvixling i den
mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i férordning
nr 207/2009).
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Invindningsenheten avslog den 11 december 2006 invindningen i dess helhet. In-
vandningsenheten fann att kidnnetecknen var sé olika att det inte fanns nagon risk f6r
att de dldre varumairkena skulle forviaxlas med det sokta varumérket.

Invindningsenhetens beslut 6verklagades genom en icke daterad skrivelse som in-
kom till harmoniseringsbyran den 21 februari 2007.

Andra 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran bifoll 6verklagandet genom
beslut av den 27 november 2007 (nedan kallat det angripna beslutet). Overklagan-
dendmnden upphivde invindningsenhetens beslut och avslog registreringsansokan
i dess helhet.

Overklagandenimnden prévade férst om éverklagandet kunde tas upp till sakprov-
ning. Namnden fann dérvid att den icke daterade besvirsinlagan visserligen hade
kommit in till harmoniseringsbyran den 21 februari 2007, det vill siga efter det att
besvirstiden hade 16pt ut den 12 februari 2007, men att bankoverforingen av 6ver-
klagandeavgiften "kunde anses som besvirsinlaga nir det géllde frdgan om uppta-
gande till sakprévning” Namnden fann ndmligen att betalning hade erlagts i tid och
att de narmare uppgifter som krévs enligt regel 48.1 i kommissionens forordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av férordning nr 40/94 (EGT
L 303, s. 1) fanns angivna.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara de angripna beslutet, och

II - 4653



13

14

15

16

DOM AV DEN 9.9.2010 - MAL T-70/08

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har under férhandlingen, som svar pa en fraga fran tribunalen,
uppgett att den yrkar antingen att tribunalen ska ogilla talan eller att tribunalen ska
dndra det angripna beslutet pa grundval av den telefaxsdndrapport som skickades in
av motparten i forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Rittslig bedomning

Sokanden har dberopat tva grunder till stéd for sin talan. Som forsta grund har det
gjorts géllande att 6verklagandendmnden asidosatte regel 49.1 och 49.2 i forordning
nr 2868/95 och som andra grund att nimnden asidosatte artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94.

Tribunalen kommer forst att prova den forsta grunden, det vill sdga att 6verklagande-
ndmnden asidosatte regel 49.1 och 49.2 i férordning nr 2868/95.
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Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att 6verklagandendmnden asidosatte regel 49.1 och 49.2
i forordning nr 2868/95. Sokanden har sarskilt gjort géllande att 6verklagandendmn-
den gjorde en felaktig bedémning d& den kom fram till att 6verklagandet kunde tas
upp till sakprovning enligt regel 49.1 i forordning nr 2868/95, trots att bankkvittot
avseende betalningen av avgiften for 6verklagandet var skrivet pa spanska. Detta stri-
der mot regel 48.2 i forordning nr 2868/95, som foreskriver att besviarsinlagan ska
inldimnas pa det sprak som anvindes i den process som utmynnade i det beslut som
overklagas, det vill séiga i forevarande fall engelska.

Harmoniseringsbyran har vitsordat att 6verklagandendmnden asidosatte regel 49.1
och 49.2 i forordning nr 2868/95. Byran har dock hivdat att enligt en rattsprincip i
Europeiska unionen sé dr 6verklagandendmndens fel inte tillriackligt allvarligt for att
det angripna beslutet ska kunna ogiltigférklaras. Denna "oegentlighet i forfarandet”
kan nidmligen inte ha haft nagon “avgorande betydelse” for fragan huruvida 6verkla-
gandet till 6verklagandendmnden kunde tas upp till sakprévning.

Enligt harmoniseringsbyran kunde 6verklagandet till 6verklagandenamnden tas upp
till sakprovning av det skilet att invdndaren den 21 februari 2007 hade gett in en te-
lefaxsdndrapport. Av denna sédndrapport framgick att en besvérsinlaga som till fullo
uppfyller de krav som uppstills i regel 48 i forordning nr 2868/95 hade skickats den
8 februari samma ar. Trots att harmoniseringsbyran inte har kunnat finna nagot som
tyder pa att den tagit emot detta telefaxmeddelande, dr det emellertid enligt ritts-
praxis (forstainstansrattens dom av den 19 april 2005 i de forenade mélen T-380/02
och T-128/03, Success-Marketing mot harmoniseringsbyran — Chipita (PAN & CO),
REG 2005, s. II-1233) mdjligt att medelst en telefaxsdndrapport styrka vilken dag ett
dokument kommit in.
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Tribunalens bediémning

Tribunalen kommer forst att prova huruvida 6verklagandendmnden asidosatte regel
49.1 i férordning nr 2868/95.

Enligt regel 49.1 i forordning nr 2868/95 ska 6verklagandendmnden avvisa 6verkla-
gandet bland annat om det inte uppfyller villkoren i artikel 59 i férordning nr 40/94
(nu artikel 60 i forordning nr 207/2009), savida inte 6verklagandet rittas fore utgang-
en av den frist som foreskrivs i ndmnda artikel, det vill siga inom tva manader fran
dagen for delgivningen av det angripna beslutet.

Enligt artikel 59 i férordning nr 40/94 ska ett 6verklagande framstéllas skriftligen hos
harmoniseringsbyran inom tvd ménader fran dagen for meddelandet av det beslut
som dverklagas. Overklagandet ska inte anses ha getts in férrin 6verklagandeavgiften
har betalats.

Av forstainstansrittens praxis framgar att enligt artikel 59 i forordning nr 40/94 kan
ett overklagande visserligen inte anses ha getts in forrdn 6verklagandeavgiften har
betalats, men betalningen av det relevanta beloppet kan inte i sig anses vara likvérdig
med den handling som krévs enligt denna artikel (forstainstansréttens dom av den
31 maj 2005 i mal T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyran — Nuova Sala (PAR-
MITALIA), REG 2005, s. II-1881, punkt 58).

I forevarande fall fann 6verklagandendmnden att den icke daterade besvérsinlagan
visserligen hade kommit in till harmoniseringsbyran den 21 februari 2007, det vill sdga
efter det att besvarstiden hade 16pt ut den 12 februari 2007, men att bankoverforingen
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av overklagandeavgiften "kunde anses som besvirsinlaga nir det gillde fragan om
upptagande till sakprévning’, eftersom betalningen hade erlagts i tid och de nédrmare
uppgifter som krévs enligt regel 48.1 i forordning nr 2868/95 fanns angivna.

Overklagandenimnden underlit siledes att beakta villkoret om en existerande be-
svirsinlaga i den mening som avses i artikel 59 i forordning nr 40/94, sdsom detta
villkor tolkats i ovannimnda rittspraxis. Overklagandenimnden underlit dirmed att
beakta regel 49.1 i forordning nr 2868/95.

Harmoniseringsbyran har havdat att 6verklagandendmndens fel ska anses som en oe-
gentlighet som inte foranleder ogiltigférklaring av det angripna beslutet, eftersom
det angripna beslutet inte skulle ha fatt ndgot annat innehéll om denna oegentlig-
het inte varit for handen. Vad betriffar detta pastdende konstaterar tribunalen att
harmoniseringsbyran i sin svarsinlaga endast har yrkat att sokandens talan ska ogil-
las. Det var forst under forhandlingen som harmoniseringsbyran uppgav att den yr-
kade att tribunalen skulle antingen ogilla talan eller éndra det angripna beslutet pa
grundval av den telefaxsidndrapport som hade skickats av motparten i forfarandet vid
overklagandendmnden.

Aven om detta ska forstas som sé att harmoniseringsbyran for forsta gangen vid for-
handlingen framstéllt ett andringsyrkande, ska ett sadant yrkande avvisas, oberoende
av om det har framstillts for sent eller ej. I artikel 134.3 i tribunalens réittegdngsregler
foreskrivs visserligen att ”[e]n intervenient ... kan i sin svarsinlaga ... framstilla yr-
kanden om upphéivande eller dndring av dverklagandendmndens beslut med avse-
ende pa en punkt som inte dr omnédmnd i ansdkan’, men en tolkning e contrario av
denna bestdmmelse ger vid handen att harmoniseringsbyran inte far framstélla dylika
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yrkanden (domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot har-
moniseringsbyran, REG 2004, s. I-9573, punkt 34).

I den man harmoniseringsbyran med sitt argument hemstiller att tribunalen ska ogil-
la talan och ddrmed faststilla det angripna beslutet och samtidigt &ndra skélen, finner
tribunalen att detta argument inte kan vinna framgéng.

Tribunalen provar lagenligheten av de beslut som fattats av harmoniseringsbyrans
enheter. Om tribunalen finner att ett angripet beslut fran harmoniseringsbyran inte
ar lagenligt, ska den ogiltigforklara beslutet i fréga. Den kan inte ogilla talan genom
att ersitta den motivering som limnats av harmoniseringsbyréns behoriga enhet,
som &r den som har utfirdat den angripna rattsakten, med sin egen (forstainstansrét-
tens dom av den 25 mars 2009 i mél T-402/07, Kaul mot harmoniseringsbyran — Bayer
(ARCOL), REG 2009, s. I1-737, punkt 49).

Savitt avser detta mal har det ovan konstaterats att det enda som lag till grund for
overklagandendmndens slutsatser om upptagande till sakprévning av 6verklagandet
var bankgirokvittot, och att 6verklagandendmnden likstéllde detta kvitto med en be-
svérsinlaga. Det har dven konstaterats att 6verklagandendmnden gjorde en felaktig
rattstillimpning i det angripna beslutet nir den kom fram till dessa slutsatser (se
punkt 25 ovan).

Overklagandenimnden grundade diremot inte alls sin beddmning pa den telefax-
sandrapport som harmoniseringsbyran har hdnvisat till i sin argumentation. I punkt 9
i det angripna beslutet angav 6verklagandendmnden i detta avseende endast foljande:
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“Invandaren gor gillande att 6verklagandet gavs in den 8 februari 2007, det vill séga
innan fristen gick ut. Till styrkande ddrav har invédndaren gett in en telefaxsandrap-
port. Harmoniseringsbyran kan dock inte finna nagot spar av detta dokument som
ska ha inkommit samma dag”

Mot denna bakgrund finner tribunalen att det angripna beslutet ska ogiltigforklaras.
Det ankommer i forekommande fall pa 6verklagandendmnden att bedéma om och i
vilken utstrdckning ovanndmnda dokument (som harmoniseringsbyran har hénvisat
till i sin argumentation) kan paverka fragan om upptagande till sakprévning av invén-
darens 6verklagande till 6verklagandendmnden.

Talan ska saledes bifallas pa den forsta grund som aberopats av sokanden, och det
angripna beslutet ska darfor ogiltigférklaras. Det saknas dérvid anledning att prova
om oOverklagandendmnden édsidosatte regel 49.2 i férordning nr 2868/95. Det saknas
dven anledning att préva den andra grunden, varigenom sékanden gjort géllande att
overklagandendmnden asidosatte artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegingsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rétte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoniseringsbyran
ska forpliktas att ersétta rittegangskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran har
tappat malet, ska sokandens yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av andra éverklagandenimnden vid Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 27 november 2007 (irende R 334/2007-2) om ett
invindningsforfarande mellan Etra Investigacion y Desarrollo, SA och Axis
AB ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska bira sina rittegangskostnader och ersitta Axis
rattegangskostnader.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 9 september 2010.

Underskrifter
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