g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjarde avdelningen)

den 21 mars 2012*

"Gemenskapsvarumérke — Ogiltighetsforfarande — Gemenskapsfigurmarket FS — Ond tro fran
sOkandens sida — Artikel 51.1 b i forordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i férordning
(EG) nr 207/2009)”
I mal T-227/09,

Feng Shen Technology Co. Ltd, Guieshan Township (Taiwan), foretratt av advokaterna P. Rath och
W. Festl-Wietek,

sokande,
mot

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

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendamnd, som intervenerat vid
tribunalen, var

Jarostaw Majtczak, L.6dZz (Polen), inledningsvis foretradd av advokaten ]. Wyrwas, direfter av
advokaten J. Radlowski,

angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréns fjarde 6verklagandenamnd
den 1 april 2009 (drende R 529/2008-4), om ett ogiltighetsforfarande mellan Feng Shen Technology Co.
Ltd och Jarostaw Majtczak,
meddelar

TRIBUNALEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden I. Pelikdnova samt domarna K. Jirimée och M. van der Woude (referent),

justitiesekreterare: handlaggaren S. Spyropoulos,

* Rattegéngssprak: engelska.

SV
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med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansréttens kansli den 10 juni 2009,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstansrattens kansli den
24 november 2009,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréittens kansli den
28 november 2009,

med beaktande av den replik som inkom till tribunalens kansli den 1 april 2010,
med beaktande av den duplik som inkom till tribunalens kansli den 29 juni 2010,
efter forhandlingen den 18 oktober 2011,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Feng Shen Technology Co. Ltd (nedan kallat Feng Shen), dr ett taiwanesiskt bolag som
tillverkar och salufor olika varor, diribland dragkedjor. Bolaget innehar bland annat flera taiwanesiska
varumirken, vilka bland annat registrerats med avseende pa varor som omfattas av klass 26 i
Niceoverenskommelsen om  internationell  klassificering av  varor och tjdnster vid
varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilldigg, och bland annat motsvarar
foljande beskrivning: “Dragkedjor”, och bestar av foljande figurkdnnetecken:

&

Ar 2000 inledde Feng Shen en affirsrelation med intervenienten, Jarostaw Majtczak, som bedrev
affarsverksamhet i Polen under firmanamnet "P H U Berotex”.

Inom ramen for e-brevvixling med Feng Shen hidnvisade Jarostaw Majtczak till en av bolagets kataloger
som avsdg dragkedjor. Pa de fakturor som Feng Shen utfirdat inom ramen for affirsrelationen med
Jarostaw Majtczak aterfanns de dldre taiwanesiska varumérkena, med symbolen °.

Affarsrelationen mellan Feng Shen och Jarostaw Majtczak avslutades i januari 2005.

Feng Shen anlitade en annan aterforséljare for Polen, ndmligen bolaget Pik Foison sp. z 0.0., som
bildades ar 2004.

Jarostaw Majtczak gav den 7 juni 2005 in en ansokan om registrering av gemenskapsvarumarke till
harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
andrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).
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Varumairket, vilket registrerades den 15 maj 2006 under nummer 4431391, avsag varor som omfattas
av klass 26 i Niceoverenskommelsen och motsvarar beskrivningen "Dragkedjor”, och bestar av foljande
figurkédnnetecken:

Den 29 september och den 2 oktober 2006 beslagtog de polska tullmyndigheterna pa Jaroslaw
Majtczaks begdran partier med dragkedjor forsedda med de dldre taiwanesiska varumérkena hos Pik
Foison.

Den 17 oktober 2006 gav Feng Shen, med stod av artikel 51.1 b i férordning (EG) nr 40/94 (nu
artikel 52.1 b i forordning (EG) nr 207/2009), in en ansokan om ogiltighetsforklaring av det
varumirke som registrerats under nummer 4431391. De skidl som angavs var att Jarostaw Majtczak
var i ond tro nér han gav in registreringsansokan. Feng Shen gjorde bland annat gillande att Jaroslaw
Majtczak kédnde till att bolaget anvdnde ett kidnnetecken som bestod av versalerna "F” och ”S” i
Europeiska unionen, sasom varumiérke for dragkedjor, och att ansékan om registrering av det
omstridda varumarket hade getts in i syfte att hindra den anvéndningen.

Annulleringsenheten beslutade den 24 januari 2008 att avsla ansokan om ogiltighetsforklaring.
Feng Shen 6verklagade den 25 mars 2008 annulleringsenhetens beslut vid harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd avslog 6verklagandet i beslut av den 1 april 2009
(nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandenimnden konstaterade inledningsvis att det inte
existerar nagon lagstadgad definition av begreppet ond tro och att vad som generellt sett avses dr ett
beteende som inte ar forenligt med god affarssed.

Overklagandenimnden ansag vidare att en sdkande kan anses ha varit i ond tro om vederbérande gav
in registreringsansokan med vetskap om, genom direkta kontakter med en tredje part, att den parten i
god tro och lagenligt anviande ett identiskt varumarke for liknande varor eller tjanster utanfér unionens
omrade. Overklagandenimnden angav nidrmare att den som ansdkt om ogiltighetsférklaring av
gemenskapsvarumairket har bevisbordan for att ond tro forelegat.

Qverklagandenémnden bedomde att Feng Shen i forevarande fall inte hade visat att ond tro forelegat.
Overklagandendmnden angav sex skal hérfor, vilka det kommer att redogoras for nedan.

For det forsta liknade de édldre taiwanesiska varumarkena och det omstridda varumarket inte varandra i
visuellt hinseende och Feng Shen hade inte visat att det hade anvint de é&ldre taiwanesiska
varumirkena innan ansokan om registrering av det omstridda varumairket gavs in (punkt 16 i det
angripna beslutet).

For det andra tillverkade Feng Shen endast dragkedjor at Jarostaw Majtczak, i enlighet med hans
specifikationer (punkt 18 i det angripna beslutet).
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For det tredje borjade Jaroslaw Majtczak att sjilv saluféra dragkedjor forsedda med ett kdnnetecken
som motsvarar det omstridda varumérket i Polen ar 2000, och anbringade dérvid det kdnnetecken
som numera ir skyddat som gemenskapsvarumirke i Polen (punkterna 19 och 22 i det angripna
beslutet).

For det fjairde hade Feng Shen inte visat att bolaget sjdlvt hade forsokt att saluféra sina dragkedjor i
unionen under aren 2000 till 2005 (punkt 20 i det angripna beslutet).

For det femte visade Feng Shen inte nagot intresse av att skydda ett kidnnetecken bestiende av de
sammansatta versalerna "FS” i unionen innan ansokan om registrering av det omstridda varumairket
gavs in (punkt 22 i det angripna beslutet).

For det sjitte fanns det ingen lagstadgad skyldighet for Jarostaw Majtczak att pa forhand informera
Feng Shen om att han hade for avsikt att ansoka om registrering av det omstridda varumarket

(punkt 22 i det angripna beslutet).

Pa grundval av dessa dverviaganden slog 6verklagandendmnden fast, i punkt 24 i det angripna beslutet,
att Jaroslaw Majtczak inte var i ond tro nir han gav in ansdékan om registrering.

Forfarandet och yrkanden

Feng Shen har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forklara det omstridda varumarket ogiltigt,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran och Jarostaw Majtczak har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och

— forplikta Feng Shen att ersitta rattegangskostnaderna.
Rittslig bedomning

Bevisning som forebringats for forsta gangen vid tribunalen

Under forhandlingen ifragasatte harmoniseringsbyran tillatligheten av bevisning som forebringats for
forsta gangen vid tribunalen. Den bevisning som avsags var handlingar som inte ingick i
harmoniseringsbyrans akt och som Feng Shen och Jarostaw Majtczak hade bifogat repliken respektive
dupliken, med undantag for handlingar som getts in som ett svar pa de fragor som tribunalen stallt.

Det ska hidrvid erinras om att en talan vid tribunalen syftar till att fa till stdind en prévning av
lagenligheten av overklagandendmndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i forordning
nr 40/94 (nu artikel 65 i férordning nr 207/2009). Nar tvisten ror ogiltigforklaring av ett beslut, ska
den angripna rattsaktens lagenlighet provas mot bakgrund av de faktiska och rattsliga omsténdigheter
som foreldg nédr rittsakten antogs. Tribunalens uppgift ar séledes inte att omprova de faktiska
omsténdigheterna mot bakgrund av bevisning som foéretes for forsta gangen infor tribunalen. Att
tillata denna bevisning skulle strida mot artikel 135.4 i tribunalens rattegangsregler. Enligt denna
artikel kan parternas inlagor inte dndra fOremalet for tvisten i Overklagandendmnden

4 ECLL:EU:T:2012:138



26

27

28

29

30

31

32

DOM AV DEN 21.3.2012 — MAL T-227/09
FENG SHEN TECHNOLOGY MOT HARMONISERINGSBYRAN— MAJTCZAK (FS)

(forstainstansréttens dom av den 11 november 2009 i mal T-162/08, Frag Comercio Internacional mot
harmoniseringsbyran — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), ej publicerad i réttsfallssamlingen,
punkt 17, och déri angiven réttspraxis).

Harav foljer att de handlingar som Feng Shen och Jarostaw Majtczak forebringat for forsta gangen vid
tribunalen, sasom bilagor till repliken och dupliken, inte kan beaktas och att bevisningen saledes ska
avvisas.

Talan om ogiltigforklaring av det angripna beslutet
Feng Shen har som enda grund gjort géllande att artikel 51.1 b i férordning nr 40/94 har asidosatts.

Enligt Feng Shen dr den som ansoker om registrering av ett varumairke i ond tro enligt ovanndmnda
bestimmelse ndr vederborande genom varuméirkesregistreringen forsoker ”ligga beslag” pa ett
varumadrke tillhérande en tredje part med vilken ndmnda s6kande tidigare ingatt avtalsforhallande eller
forhandlat, i syfte att ingd avtal. Feng Shen har gjort géllande att Jarostaw Majtczak mot bakgrund
hiarav genomgaende far anses ha handlat i ond tro. Feng Shen har bland annat understrukit att det
har anvint de dldre taiwanesiska varumirkena i Europeiska unionen sedan ar 2000 och att Jarostaw
Majtczak kande till denna anvandning.

Harmoniseringsbyran anser att det inte har visats att registreringen av det omstridda varumarket
uteslutande hade till syfte att Feng Shen skulle hindras fran att importera varor forsedda med de
dldre taiwanesiska varumirkena till unionen. Enligt harmoniseringsbyran gjorde Jarostaw Majtczak
verkligt bruk av det omstridda varumairket for att de egna varornas kommersiella ursprung skulle
identifieras.

Jarostaw Majtczak har gjort gillande att han inte kénde till de édldre taiwanesiska varumirkena med
avseende pa dragkedjor. Han har anfort att Feng Shen tillverkade dragkedjor i enlighet med hans
specifikationer. Han har tillagt att han lit skapa det omstridda varumairket i december 1999 och att
han utvecklade detsamma péa den polska marknaden fran och med ar 2000.

Tribunalen erinrar inledningsvis om att systemet med gemenskapsvarumirke bygger pd principen att
den som forst ger in en ansOkan om registrering har ensamritt. Detta fOljer av artikel 8.2 i
forordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 i férordning nr 207/2009). Namnda princip innebér att ett
varumirke endast kan registreras som gemenskapsvarumirke under forutsdttning att ett é&ldre
varumairke inte utgor hinder harfor. Detta giller bland annat oavsett om det édldre varumaérket &r ett
gemenskapsvarumirke, ett varumédrke som registrerats i en medlemsstat eller hos Benelux
varumarkesbyra, ett varumérke som blivit foremal for en internationell registrering med réttsverkan
i en medlemsstat eller ett varumérke som blivit foremal for en internationell registrering med
rattsverkan i unionen. Diaremot utgor inte endast den omstdndigheten att tredje man anvéinder ett
icke-registrerat varumairke hinder for att ett identiskt eller liknande varumirke registreras som
gemenskapsvarumairke for varor eller tjanster som &r identiska eller av liknande slag. Detsamma
galler i princip betréiffande tredje mans anvindning av ett varumidrke som registrerats utanfor
unionen.

Néamnda regel nyanseras bland annat av artikel 51.1 b i forordning nr 40/94. Enligt den bestimmelsen
ska, efter ansokan till harmoniseringsbyran eller pa grundval av ett genkdromal i mal om
varumadrkesintrang, ett gemenskapsvarumairke forklaras ogiltigt om den som ansokt om registrering
var i ond tro ndr ansdkan om varumérkesregistrering gavs in. Det ankommer pa den som ansoker om
ogiltighetsforklaring och avser att ange detta som skal att styrka sddana faktiska omstandigheter som
gor det mojligt att fastsla att innehavaren av ett gemenskapsvarumirke var i ond tro ndr ansokan om
registrering av det varumaérket gavs in.
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Domstolen har i sin dom av den 11 juni 2009 i mal C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Spriingli
(REG 2009, s. 1-4893) (nedan kallad domen i malet Lindt Goldhase), gjort flera preciseringar av hur
begreppet ond tro i artikel 51.1 b i forordning nr 40/94 ska tolkas. I punkt 53 i domen i ndmnda
mal har domstolen angett att det vid prévningen av huruvida den som ansokt om registrering varit i
ond tro i den mening som avses i den bestimmelsen ska goras en helhetsbedomning mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet

— den omstdndigheten att den som ansokt om registrering kinner till eller borde kdnna till att en
tredje man i minst en medlemsstat anvinder ett identiskt eller liknande kénnetecken for en vara
som édr identisk eller av liknande slag, vilket innebér en risk for forvixling med det kdnnetecken
som avses i registreringsansokan,

— sokandens avsikt att hindra denna tredje man fran att fortsétta att anvinda ett sadant kidnnetecken,
och

— graden av rattsligt skydd for tredje mans kidnnetecken och for det kdnnetecken som avses i
registreringsansokan.

Domstolen har, i punkt 44 i domen i det ovan i punkt 33 ndmnda maélet Lindt Goldhase, dven angett
att avsikten att hindra en tredje man fran att salufora en vara i vissa fall kan vara en indikation pa att
den som ansokt om registrering varit i ond tro. Detta ar bland annat fallet nér det senare visar sig att
sokanden inte registrerat ett kdnnetecken som gemenskapsvarumairke for att anvidnda det utan endast
for att hindra tredje man fran att trdda in pd samma marknad.

Diaremot foljer det av punkterna 48 och 49 i domen i det ovan i punkt 33 ndmnda malet Lindt
Goldhase att den som ansokt om registrering dven kan ha ett legitimt &ndamal och vilja skydda sig
mot en tredje man, som genom att vara ny pd marknaden forsoker utnyttja anseendet hos sokandens
kénnetecken.

Det foljer emellertid av ordalydelsen i domen i det ovan i punkt 33 nimnda malet Lindt Goldhase att
de faktorer som réknats upp ovan endast motsvarar en del av samtliga de kriterier som kan beaktas i
samband med beddomningen av huruvida den som ansokt om registrering var i ond tro nir ansokan
gavs in.

I férevarande fall grundade 6verklagandendmnden sin bedémning att Jarostaw Majtczak inte var i ond
tro pa de sex skdl som angetts ovan i punkt 14. Dessa skil ska saledes ndrmare undersokas mot
bakgrund av de argument som Feng Shen har framfort.

For det forsta drogs den slutsats som det redogjordes for i punkt 16 i det angripna beslutet, att det
omstridda varumarket tydligt skilde sig fran de &ldre taiwanesiska varumairkena, endast mot bakgrund
av en Oversiktlig visuell jaimforelse av de bada varumirkenas grafiska bestandsdelar.

Enligt fast rattspraxis ska fragan huruvida tva kdnnetecken &r identiska eller liknar varandra, i den
mening som avses i domen i det ovan i punkt 33 nimnda maélet Lindt Goldhase (punkt 53), bedomas
i forhallande till kédnnetecknens likhet i visuellt, fonetiskt och begreppsmaéssigt hdnseende. Ndmnda
bedomning ska vidare grunda sig pa det helhetsintryck som de ifrdgavarande varumirkena
astadkommer med hénsyn sérskilt till deras sarskiljande och dominerande bestandsdelar (se
domstolens dom av den 12 juni 2007 i mal C-334/05 P, harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007,
s. [-4529, punkt 35, och dér angiven rattspraxis).

Under dessa omstindigheter var det fel av overklagandendmnden att sla fast att det omstridda
varumirket och de éldre taiwanesiska varumairkena inte var identiska eller liknade varandra utan att
gora en helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer och sirskilt utan att prova huruvida de tva
varumirkena liknade varandra i fonetiskt och begreppsmaissigt hinseende. I forevarande fall var en
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sadan bedomning sdrskilt nodvindig, eftersom, sasom Feng Shen har gjort gillande, den
omstdndigheten att varor som var forsedda med de édldre taiwanesiska varumirkena pa begéiran av
innehavaren av det omstridda varumaérket beslagtogs av de polska tullmyndigheterna, tyder pa att de
bédda varumaérkena faktiskt liknar varandra i sa hog grad att det foreligger en risk for forvaxling.

For det andra har Feng Shen gjort gillande att 6verklagandendmnden i punkt 18 i det angripna beslutet
felaktigt konstaterade att bolaget endast tillverkade dragkedjor i enlighet med Jarostaw Majtczaks
instruktioner. Feng Shen har anfort att det tillhandaholl Jarostaw Majtczak dragkedjor forsedda med
de dldre taiwanesiska varumérkena, saisom de presenterades i bolagets katalog.

Den katalog som Feng Shen har bifogat sin ansékan innehaller mycket riktigt dragkedjor férsedda med
de dldre taiwanesiska varumérkena. Vidare hénvisade Jarostaw Majtczak i ett e-brev av den
19 december 2000 till en katalog fran Feng Shen i samband med en bestillning av dragkedjor.

Under dessa omstidndigheter har tribunalen anmodat Jaroslaw Majtczak att inkomma med bevisning
som styrker att han ldmnat specifikationer till Feng Shen avseende hur dragkedjorna skulle tillverkas.
Jarostaw Majtczak har efterkommit denna anmodan genom att forebringa ett antal fakturor och
hanvisa till handlingarna i malet. Varken fakturorna eller handlingarna i malet innehéller emellertid
nagra tekniska eller affirsmaéssiga specifikationer. Det finns exempelvis ingenting i dem som tyder pa
att Jarostaw Majtczak hade bett Feng Shen att anbringa det omstridda varumarket pa dragkedjorna.

Tribunalen finner saledes att Overklagandendmndens konstaterande att Feng Shen tillverkade
dragkedjor i enlighet med Jarostaw Majtczaks instruktioner inte vinner stod av handlingarna i malet.

For det tredje foljer det av punkterna 19 och 22 i det angripna beslutet att Jarostaw Majtczak under
ar 2000 borjade salufora dragkedjor i Polen, vilka var forsedda med det kdnnetecken som motsvarar
det omstridda varumaérket. Det skulle saledes vara Jarostaw Majtczak som sett till att kinnedom om
detta varumairke spridits i unionen.

Sasom Feng Shen emellertid har gjort gillande finns det i handlingarna i malet inte ndgot som tyder pa
att Jarostaw Majtczak verkligen har anvént varumérket genom att anbringa det pa varor, vare sig fore
eller efter det att registreringsansokan gavs in. Under forhandlingen preciserade harmoniseringsbyran
att det som angetts i punkt 19 i det angripna beslutet avseende anvidndningen av det omstridda
varumirket uteslutande grundar sig pa Jarostaw Majtczaks pastidenden och inte pa nagon objektiv
bedomning av de faktiska omstdndigheterna.

Handlingarna i malet ger saledes inte stod for det som oOverklagandendmnden anforde i fraga om den
faktiska anvdndningen av det omstridda varumarket, vars riktighet har ifragasatts av Feng Shen och som
ar relevant med avseende pa bedomningen av Jaroslaw Majtczaks avsikt (se ovan punkterna 34 och 35).

For det fjarde har Feng Shen gjort gillande att det, i motsats till vad som angetts i punkt 20 i det
angripna beslutet, har salt dragkedjor i Polen mellan ar 2000 och ar 2005. Tribunalen konstaterar
hérvid dels att Feng Shens pastdende vinner stod av de handlingar som bolaget gett in i malet, dels att
detta bekriftats av att Jarostaw Majtczak i ett svar pa en skriftlig fraga fran tribunalen angett att han
hade beslutat att avsluta sin affirsrelation med Feng Shen, eftersom bolaget hade borjat konkurrera
med honom pa den polska marknaden genom aterforsdljaren Pik Foison. I detta sammanhang
framkom det under férhandlingen vid tribunalen att Feng Shen ar 2004 hade salt flera partier med
dragkedjor forsedda med de éldre taiwanesiska varumairkena till Pik Foison.

Overklagandenimndens konstaterande att det inte férekommit nagon forsiljning av dragkedjor fran
Feng Shens sida i unionen mellan ar 2000 och ar 2005 motsédgs saledes av handlingarna i malet. Detta
konstaterande ar emellertid av betydelse for bedomningen av hur aktiva Feng Shen och Jarostaw
Majtczak varit pa marknaden i unionen och f6ljaktligen for bedomningen av Jarostaw Majtczaks
avsikt.
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Av det ovan anforda foljer att det vad betréffar fyra av de sex skil som overklagandendmnden angett
inte gjorts nagon helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer, sdsom krdvs enligt domen i det
ovan i punkt 33 nidmnda i malet Lindt Goldhase (punkt 53). Dessa skil vinner inte heller stod av
handlingarna i malet eller sa grundas de pa felaktiga bedomningar av de faktiska omstandigheterna.

Vad betriffar de tva resterande skilen, kan det konstateras att de i sig inte dr tillrackliga for att det ska
kunna faststillas huruvida Jarostaw Majtczak var i ond tro nédr han gav in sin ansékan om registrering
av gemenskapsvarumairke. Den omstdndigheten att Feng Shen inte visat nagot intresse av att skydda de
dldre taiwanesiska varumirkena i unionen och den omstidndigheten att Jarostaw Majtczak inte hade
nagon lagstadgad skyldighet att pa forhand informera Feng Shen om att han hade for avsikt att
ansoka om registrering av gemenskapsvarumirke, innebér inte att det dr mojligt att faststilla vad
Jarostaw Majtczak hade for avsikt nar han gav in ndmnda ansokan.

Overklagandenimnden gjorde saledes en felaktig bedémning nir den slog fast att Jarostaw Majtczak
inte varit i ond tro och avslog den ansokan om ogiltighetsforklaring som Feng Shen hade gett in mot
bakgrund av dessa skal.

Talan ska saledes bifallas pa den enda anférda grunden, och det angripna beslutet ska ogiltigforklaras.

Ansokan om ogiltighetsforklaring av det omstridda varumdrket

Tribunalen finner inledningsvis att Feng Shens yrkande om ogiltighetsférklaring av det omstridda
varumairket ska forstds som en ansokan enligt artikel 65.3 i forordning nr 207/2009 om éndring, i
syfte att tribunalen ska fatta det beslut som 6verklagandendmnden borde ha fattat (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 4 oktober 2006 i mal T-190/04, Freixenet mot
harmoniseringsbyran (formen av en vit slipad flaska), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkterna 16
och 17). Yrkandet kan foljaktligen upptas till sakprovning, till skillnad fran vad harmoniseringsbyran
har gjort gillande.

Det ska emellertid erinras om att tribunalens behdrighet att éndra dverklagandendmndens beslut inte
innebdr att tribunalen far ersdtta 6verklagandenidmndens bedomning med sin egen. Inte heller far
tribunalen vidta bedomningar i fridgor dar overklagandendmnden dnnu inte uttalat sig. Tribunalens
behorighet att dndra beslut ska saledes i princip endast avse de fall ddar den — efter att ha provat
overklagandendmndens beddmning — pa grundval av fastlagda réttsliga och faktiska omsténdigheter
kan bestimma vilket beslut som 6verklagandendmnden var skyldig att fatta (domstolens dom av den
5 juli 2011 i mal C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyran, REU 2011, s. I-5853, punkt 72).

I forevarande fall gar det inte att pa grundval av de i det angripna beslutet fastlagda omstandigheterna
bestimma vilket beslut som 6verklagandenamnden var skyldig att fatta. Det gar namligen inte att med
stod av dessa omstidndigheter sla fast att Jarostaw Majtczak inte varit i ond tro, vilket har konstaterats
ovan inom ramen for prévningen av yrkandet om ogiltigforklaring, men inte heller — enbart med stod
av dessa omstdndigheter — att denne varit i ond tro.

Vid sadant forhéllande ska Feng Shens ansokan om dndring, som syftar till att tribunalen ska forklara
det omstridda varumaérket ogiltigt, avslas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Feng Shen har yrkat att harmoniseringsbyran ska forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrdan har tappat malet, ska Feng Shens yrkande
bifallas.
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DOM AV DEN 21.3.2012 — MAL T-227/09
FENG SHEN TECHNOLOGY MOT HARMONISERINGSBYRAN— MAJTCZAK (FS)

59 Enligt artikel 87.4 tredje stycket i rattegangsreglerna kan tribunalen besluta att en intervenient ska bara
sina rattegangskostnader. I det foreliggande fallet ska Jarostaw Majtczak bdra sina réattegangskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (fjarde avdelningen)
foljande:
1) Det beslut som meddelades av fjirde overklagandenimnden vid Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran), den

1 april 2009 (drende R 529/2008-4), ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran ska béra sina rittegangskostnader och ersitta Feng Shen Technology
Co. Ltd:s rittegangskostnader.

3) Jaroslaw Majtczak ska bira sina rittegangskostnader.
Pelikdnova Jirimie Van der Woude
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 21 mars 2012.

Underskrifter
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