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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 19 januari 2012*

”"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Forordning (EG) nr 40/94 — Artikel 58 — Férordning
(EG) nr 2868/95 — Reglerna 49 och 50 — Ordmirket R10 — Invindning — Overlatelse —
Fraga huruvida 6verklagandet till 6verklagandendmnden kan tas upp till sakprévning —
Begreppet person som har ’rétt att overklaga’ — Fraga huruvida harmoniseringsbyréns riktlinjer
ar tillampliga”
I mal C-53/11P,

angaende ett 6verklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens domstol, som ingavs den
3 februari 2011,

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

klagande,
i vilket de andra parterna ar:
Nike International Ltd, Beaverton (Forenta staterna), foretrétt av M. de Justo Bailey, abogado,
sOkande i forsta instans,
Aurelio Muiioz Molina, Petrer (Spanien),
intervenient i forsta instans,
meddelar
DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden J.N. Cunha Rodrigues samt domarna U. Lohmus (referent),
A. Rosas, A. O Caoimh och A. Arabadjiev,

generaladvokat: N. Jaaskinen,
justitiesekreterare: forste handldggaren M. Ferreira,
efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 17 november 2011,

med hédnsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgora malet utan forslag till
avgorande,

* Rattegéngssprak: spanska.
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foljande

Dom

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska upphédva den dom som meddelades av Europeiska
unionens tribunal den 24 november 2010 i mal T-137/09, Nike International mot harmoniseringsbyran
— Munoz Molina (R10) (REU 2010, s. I-5433) (nedan kallad den 6verklagade domen). Genom denna
dom bifoll tribunalen den talan som Nike International Ltd (nedan kallat Nike) vickt om
ogiltigforklaring av det beslut som harmoniseringsbyréns forsta dverklagandendmnd meddelade den
21 januari 2009 (drende R 551/2008-1, nedan kallat det omtvistade beslutet), genom vilket
overklagandendmnden avvisade den invdndning som Nike hade framstéllt pa grundval av ett nationellt
icke-registrerat kdnnetecken, R10, mot Aurelio Munoz Molinas registrering av samma kidnnetecken
sasom gemenskapsvarumarke.

Tillampliga bestimmelser

Forordning (EG) nr 40/94

Rédets 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) har upphévts och ersatts av radets forordning
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1), vilken tradde i
kraft den 13 april 2009. Med hdnsyn till dagen for den invindning som ledde till det omtvistade
beslutet &r det emellertid forordning nr 40/94, i dess lydelse enligt radets forordning (EG)
nr 1891/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 386, s. 14) (nedan kallad forordning nr 40/94), som
ar tillamplig i forevarande tvist.

Artikel 57.1 i férordning nr 40/94 ror beslut som kan overklagas till 6verklagandendmnden. I denna
artikel foreskrivs foljande:

"Beslut av granskare, invandningsenheterna, enheten for administration av varumérken och for
juridiska fragor samt annulleringsenheterna far overklagas. Ett 6verklagande har suspensiv verkan.”

Artikel 58 i samma forordning, som har rubriken "Rétt att overklaga och att vara part i
overklagandeforfarande”, har foljande lydelse:

“En part fir 6verklaga ett beslut som gitt honom emot. Ovriga parter i det tidigare forfarandet skall
vara parter i 6verklagandeforfarandet.”

Artikel 59 i samma forordning har rubriken "Tidsfrist och dverklagandeform” och har foljande lydelse:
"Ett 6verklagande skall framstallas skriftligen hos byran inom tva manader fran dagen fér meddelandet
av det beslut som &verklagas. Overklagandet skall inte anses ha givits in férrin 6verklagandeavgiften
har betalats. Grunderna for 6verklagandet skall anges skriftligen inom fyra manader fran dagen for
beslutets meddelande.”

Artikel 73 i nimnda forordning har rubriken ”Beslutets grunder”, och har foljande lydelse:

"Byrans beslut skall innehalla beslutets grunder. Beslut far endast grunda sig pa omsténdigheter som
parterna har haft tillfalle att yttra sig 6ver.”
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Artikel 74 i forordning nr 40/94 har rubriken "Provning av sakférhallandena pa eget initiativ”. I artikeln
foreskrivs foljande:

”1‘

Vid forfarande infor byran skall denna utan sérskilt yrkande prova sakforhallandena; dock skall i
arenden om relativa registreringshinder provningen vara begrinsad till vad parterna aberopat och
yrkat.

Byran behover inte beakta omsténdigheter eller bevis som part inte aberopat eller ingivit i ratt tid.”

Forordning (EG) nr 2868/95

Regel 31 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av
forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens foérordning (EG)
nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, s. 4) (nedan kallad forordning nr 2868/95), har rubriken
”"Overlételse”. I punkterna 1, 2, 5 och 6 foreskrivs foljande:

”1.

En ansdkan om registrering av en Overlatelse enligt artikel 17 i [forordning nr 40/94] skall
innehalla:

a) registreringsnumret for gemenskapsvarumirket, och
b) information om den nya innehavaren i enlighet med regel 1.1 b,

c¢) da inte alla registrerade varor eller tjédnster innefattas i Overlatelsen, information om
registrerade varor eller tjanster for vilka overlatelsen giller,

d) dokument som i vederborlig ordning faststiller Overlatelsen i enlighet med artikel 17.2
och 17.3 i [férordning nr 40/94].

Ansokan far, ddr sa ar tillampligt, innehalla namnet och tjansteadressen for den nya innehavarens
foretradare, som da skall anges enligt regel 1.1 e.

Tillrackligt bevis pa 6verlatelsen enligt punkt 1 d skall anses foreligga, da

a) ansokan om registrering av Overlatelsen undertecknas av den registrerade innehavaren eller
dennes foretradare och av forvirvaren av dganderitten eller dennes foretrddare,

b) ansokan, om den inldmnas av forvirvaren av &dganderitten, &atfoljs av en forklaring,
undertecknad av den registrerade innehavaren eller dennes foretradare, om att denne ldmnar
sitt medgivande till registreringen av eftertradaren,

c) ansokan atfoljs av ett ifyllt overlatelseformulér eller dokument i enlighet med regel 83.1 d
som dr undertecknad av den registrerade innehavaren eller dennes foretridare och av
forvarvaren eller dennes foretriadare.

Om de villkor som ar tillimpliga for registrering av en sadan overlételse enligt artikel 17.1-17.4 i
[forordning nr 40/94], i punkt 1-4 ovan och i andra tillimpliga regler inte uppfylls skall Byran
meddela sokanden om bristerna. Om bristerna inte atgiardas inom den tidsperiod som faststills
av Byran skall den avvisa ansokan om registrering av overlatelse.”
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Avdelning X i férordning nr 2868/95 har rubriken "Overklaganden” och inleds med regel 48, “Innehall
i meddelandet om 6verklagande”. I denna regel foreskrivs foljande:

”1. Ett meddelande om 6verklagande skall innehalla
a) den 6verklagandes namn och adress, i enlighet med regel 1.1 b,

b) da den overklagande har utsett en foretradare, foretrddarens namn och tjinsteadress i
enlighet med regel 1.1 e,

¢) en uppgift som identifierar det beslut som bestrids och omfattningen av den éndring eller
annullering av beslutet som begirs.

2. Besvirsinlagan skall inldmnas pa det sprak som anvédndes i den beslutsprocess som overklagas.”

Regel 49 i samma avdelning har rubriken "Avvisande av 6verklagandet”. I punkterna 1 och 2 foreskrivs
foljande:

”1. Om o6verklagandet inte uppfyller artiklarna 57, 58 och 59 i [forordning nr 40/94] och regel 48.1 ¢
och 48.2 skall besvarsnamnden [*] avvisa 6verklagandet, savida inte varje brist har atgardats innan
den tidsgrdns som faststdlls i artikel 59 i [forordning nr 40/94] har 16pt ut. [*I enlighet med
terminologin i férordning nr 40/94 anvinds nedan namnet éverklagandenimnden. Overs. anm.]

2. Om [6verklagandendmnden] noterar att Overklagandet inte uppfyller andra bestammelser i
[forordning nr 40/94] eller andra bestimmelser i dessa regler, sérskilt regel 48.1 a och 48.1 b,
skall den meddela den Overklagande detta och skall anmoda denne att atgdrda de noterade
bristerna inom den tidsperiod som ndamnden faststiller. Om Overklagandet inte réttas i ratt tid
skall [6verklagandendmnden] avvisa dverklagandet.”

Regel 50 i forordning nr 2868/95 har rubriken "Prévning av overklaganden”. I punkt 1 foreskrivs
foljande:

"Savida inte annat anges skall bestimmelserna om forfaranden vid den avdelning som har fattat det
beslut mot vilket overklagandet riktas gilla for besvérsforfaranden i tillimpliga delar.

Om overklagandet giller ett beslut av invindningsenheten, skall ndimnden begrinsa prévningen av
overklagandet till de sakforhallanden och de bevis som ldggs fram inom de tidsfrister som faststallts av
invindningsenheten i enlighet med forordning [nr 40/94] och dessa regler, savida inte ndmnden anser
att ytterligare eller kompletterande sakforhallanden och bevis bor beaktas enligt artikel 74.2 i
[forordning nr 40/94].”

Bakgrund till tvisten

En redogorelse for tvistens bakgrund aterfinns i punkterna 1-9 i den 6verklagade domen. I ndmnda
punkter anges foljande:

"1 Aurelio Munoz Molina ingav den 2 januari 2006 en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumarke till harmoniseringsbyran ...

2 Det sokta varumairket utgors av ordkidnnetecknet R10.
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3 Ansdkan om registrering av gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 30/2006 av den 24 juli 2006.

4 DL Sports & Marketing Ltda framstéllde den 24 oktober 2006, med stod av artikel 42 i forordning
nr 40/94 ..., en invindning mot registreringen av det sokta varumarket. Invdndningen grundades
pa det icke-registrerade varumirket R10, alternativt det i néringsverksamhet anvénda
kénnetecknet R10. Invindningen avsag samtliga varor i registreringsansokan. ...

5 Den 28 november 2006 forelade invindningsenheten DL Sports & Marketing [Ltda] en frist om
fyra ménader, till och med den 29 mars 2007, inom vilken nimnda foretag bland annat skulle
styrka forekomsten och giltigheten av den aberopade édldre rittigheten. Den 29 mars 2007
begirde DL Sports & Marketing Ltda anstand. Den 8 juni 2007 beviljades anstand till och med
den 9 augusti 2007. Den 24 oktober 2007 konstaterade invdndningsenheten att inga
omstindigheter dnnu hade anforts till stod for invandningen.

6  Genom skrivelse av den 31 oktober 2007 informerade ombudet for [Nike] invdndningsenheten om
att DL Sports & Marketing [Ltda], genom avtal av den 20 juni 2007, hade 6verlatit dganderitten
till flera varumirken och industriella rattigheter till [Nike] genom Nike, Inc. (nedan kallat avtalet
om overlatelse). [Nikes] ombud meddelade att han hade fatt i uppdrag av den dldre rattighetens
nya innehavare att g& vidare med invdndningsforfarandet och begirde darfor att fa delta i
forfarandet i egenskap av ombud.

7  Den 19 februari 2008 avslog invdndningsenheten invindningen, med motiveringen att DL Sports
& Marketing [Ltda] inte inom den forelagda fristen hade styrkt forekomsten av den éldre
rattighet som hade aberopats till stod for invindningen (nedan kallat invindningsenhetens
beslut).

8 Den 28 mars 2008 overklagade [Nike] invandningsenhetens beslut vid harmoniseringsbyran enligt
artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 ...

9 Genom [det omtvistade beslutet] avvisade harmoniseringsbyrans forsta overklagandendmnd
overklagandet, med motiveringen att [Nike] inte hade styrkt sin stdllning som part i
invandningsforfarandet och saledes inte hade ritt att overklaga invdndningsenhetens beslut.
Overklagandenimnden ansag namligen att [Nikes] ombud i forfarandet vid nimnda enhet inte
hade anfort, och &n mindre styrkt, att den é&ldre rattighet som aberopats till stod for
invindningen fanns med bland de varumirken som hade Overlatits till [Nike].
Overklagandenimnden preciserade att [Nike] inte heller under &verklagandeférfarandet hade
kunnat styrka att foretaget var innehavare av den éldre rittigheten. Namnden ansag darfor att
avtalet om Overlatelse enbart visade att [Nike] hade forvéirvat vissa gemenskapsvarumérken, men
inte just den aberopade dldre réttigheten.”

Forfarandet vid tribunalen och den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom den 6 april 2009 vickte Nike talan vid tribunalen, bland annat med
yrkande om att tribunalen skulle sla fast att Nikes Overklagande till harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd kunde tas upp till sakprovning.

Nike anforde fyra grunder till stod for sin talan.

Tribunalen fann att talan inte kunde bifallas pa vare sig den forsta eller den tredje grunden och

provade inte den fjarde grunden. Tribunalen ansdg déremot att talan kunde bifallas pa den andra
grunden savitt denna avsag det omtvistade beslutet, vilket saledes ogiltigférklarades.

ECLLEU:C:2012:27 5
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Enligt den andra grunden hade 6verklagandendmnden asidosatt Nikes ritt till forsvar nédr den antog det
omtvistade beslutet, eftersom beslutet grundade sig pa en tolkning av avtalet om overlatelse som Nike
inte hade fatt tillfalle att yttra sig 6ver. Beslutet hade enligt Nike vidare antagits i strid med bland annat
regel 31.6 i forordning nr 2868/95, eftersom Nike inte hade beretts tillfalle att ritta till bristerna i
bevisningen om overlatelsen av den éldre rattigheten.

I punkterna 22-24 och 26 i den 6verklagade domen konstaterade tribunalen att harmoniseringsbyrans
forsta overklagandendmnd hade slagit fast att Nike inte hade styrkt det péstadda innehavet av den
aberopade ildre réttigheten och foljaktligen inte heller sin stdllning som part i invdndningsforfarandet,
vilket innebar att foretaget inte hade rétt att overklaga invdndningsenhetens beslut. Tribunalen fann
emellertid att riktlinjerna om  forfarandena vid harmoniseringsbyran (nedan kallade
harmoniseringsbyrans riktlinjer), vilka harmoniseringsbyran i princip ar skyldig att folja, i avsaknad av
bestimmelser i lagstiftningen om bevisning angaende Overlatelse av en dldre nationell rattighet som
dberopats till stod for en inviandning, i detta avseende bygger pa bestimmelserna i regel 31.6 i
forordning nr 2868/95. I riktlinjerna, i "Del 1: Handlaggningsfragor” i "Del C: [Riktlinjer om
invandningsforfarandet]”, foreskrivs det sdlunda att om den nya innehavaren av den éldre réttigheten
"informerar [harmoniseringsbyran] om Overlatelsen men inte (i tillracklig man) styrker att denna har
dgt rum, ska inviandningsforfarandet vilandeforklaras och den nya innehavaren ska darvid inom tva
ménader inkomma med bevisning som styrker overlatelsen” (punkt E.VIIL.1.3.1).

I punkt 24 i den 6verklagade domen fann tribunalen att denna tillimpning av regel 31.6 i férordning
nr 2868/95, som ror bland annat overlatelse av gemenskapsvarumarken, pa verlatelse av nationella
varumirken inte med framging kunde ifrdgasittas. Nar det i nationell rétt inte foreskrivs nagot
forfarande for att registrera Overlitelse av dganderétten till registrerade varumérken ar namligen den
bedomning som vidtas for att kontrollera att Gverlatelsen av det varumérke som aberopats till stod for
invandningen faktiskt har dgt rum i huvudsak densamma som den som harmoniseringsbyrans behoriga
enhet vidtar for att prova en begidran om oOverlitelse av gemenskapsvarumirken. Tribunalen fann
vidare att detta forfarande — trots att det uttryckligen foreskrivs att detta avser registrerade nationella
varumirken — ska tillimpas analogt vid Overlitelse av nationella icke-registrerade varumaérken,
eftersom den typ av prévning som harmoniseringsbyran ska vidta ar identisk.

Tribunalen slog dérefter fast, i punkterna 25 och 26 i den dverklagade domen, att det foljer av regel
50.1 i forordning nr 2868/95 att bestimmelserna om forfaranden vid harmoniseringsbyrans
invindningsenhet ska gilla for oOverklagandeforfarandet i tillimpliga delar, men att
harmoniseringsbyrans forsta overklagandendmnd i strid med de ovan ndmnda bestimmelserna i
férordning nr 2868/95 hade underlatit att bereda Nike tillfalle att inkomma med ytterligare bevisning
till stod for overlatelsen av den aberopade dldre nationella réttigheten.

Betriffande harmoniseringsbyrans argument att Nike inte begérde att fa intrdda i forfarandet i stéllet
for den ursprungliga invdndaren forrdn efter det att invdndningsforfarandet hade avslutats, fann
tribunalen i punkt 27 i den 6verklagade domen att dven om det antas att det inte 4r mojligt att bevilja
en sadan ansokan eller att det rent av dr mojligt att helt ldimna ansokan utan avseende, kan forvérvaren
inte frantas ritten att 6verklaga invindningsenhetens beslut. Forvarvaren har namligen, i egenskap av
innehavare av det varumirke som aberopats till stod for invindningen, med nddvindighet rétt att fora
talan mot det beslut genom vilket invindningsforfarandet avslutas, och detta oberoende av om
forvarvaren har lamnat in en ansokan om partssuccession vid harmoniseringsbyrans invandningsenhet
och oavsett om denna ansdkan kan provas i sak. Tribunalen fann att harmoniseringsbyrans
overklagandendmnd visserligen &dr skyldig att kontrollera att forvirvaren dr innehavare av det &ldre
varumirket, men att den vid denna provning ska ritta sig efter tillimpliga handldggningsregler,
déribland harmoniseringsbyrans riktlinjer.

I punkt 28 i den overklagade domen fann tribunalen att den inte heller kunde godta

harmoniseringsbyrans argument att Nike inte hade inkommit med bevisning till styrkande av forvérvet
av den dldre réttighet som &beropats till stod for invandningen, eftersom syftet med Nikes grund var
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just att gora gillande att harmoniseringsbyrans forsta oOverklagandendmnd borde ha latit Nike
inkomma med yttrande avseende tolkningen av den inldmnade bevisningen eller avhjélpa bevisningens
otillracklighet.

I punkterna 29 och 30 i den overklagade domen fann tribunalen slutligen att den inte kunde godta
harmoniseringsbyrans argument att forsta dverklagandendmndens asidoséttande inte kunde leda till
att det omtvistade beslutet ogiltigforklarades av den anledningen att asidoséttandet inte hade paverkat
beslutets innehall, eftersom invindningen &nda skulle avslas pa grund av att den ursprungliga
invindaren inte hade inkommit med bevisning rorande forekomsten av den dldre rattighet som
aberopats till stod for invindningen. Enligt tribunalen kunde det inte med framgang bestridas att ett
beslut om avvisning inte har samma innehall som ett beslut i sak. Vidare konstaterade tribunalen att
den inte direkt kan prova rdttsenligheten av invidndningsenhetens beslut och dirvid, i syfte att
kontrollera huruvida overklagandendmndens asidosittande av handldggningsreglerna kunde ha
paverkat det slutliga avslaget pa invdndningen, prova sddana argument som harmoniseringsbyrans
forsta overklagandendamnd har underlatit att prova.

Tribunalen konstaterade i punkt 31 i den 6verklagade domen att talan skulle bifallas pa den andra
grunden utan att det var nodvandigt att prova huruvida 6verklagandendmnden hade &sidosatt Nikes

ratt till forsvar — beaktad oberoende av de ovan ndmnda bestimmelserna i féorordning nr 2868/95 och
harmoniseringsbyrans riktlinjer.

Parternas yrkanden vid domstolen
Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska
— upphéva den overklagade domen,

— sjalv doma i saken och ogilla talan mot det omtvistade beslutet, alternativt aterférvisa malet till
tribunalen, samt

— forplikta Nike att ersétta rittegangskostnaderna.
I svarsskrivelsen har Nike yrkat att domstolen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.

Provning av overklagandet
Harmoniseringsbyran har anfort tva grunder till stod for overklagandet. Den forsta grunden avser
asidosédttande av regel 49 i forordning nr 2868/95 och artikel 58 i forordning nr 40/94, medan den

andra avser asidosédttande av harmoniseringsbyréns riktlinjer och regel 49.1 i férordning nr 2868/95.

De bada grunderna ska provas gemensamt.

Parternas argument

Genom den forsta grundens forsta del har harmoniseringsbyran gjort géllande att tribunalen har gjort
sig skyldig till felaktig rattstillaimpning genom att inte tillimpa vare sig regel 49 i férordning nr 2868/95
eller artikel 58 i forordning nr 40/94 pa overklagandeforfarandet. Det omtvistade beslutet grundar sig
pa ndmnda bestimmelser.
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Enligt harmoniseringsbyran ankom det pa Nike att styrka sin stillning som part infor
harmoniseringsbyrans forsta overklagandenaimnd genom att visa att den ursprungliga invéndaren till
Nike hade overlatit den &ldre nationella réttighet pa vilken invindningen grundade sig. Enligt
harmoniseringsbyran framgar det av det omtvistade beslutet att de handlingar som lagts fram vid
overklagandendmnden inte styrkte att Nike var innehavare av ndmnda rattighet. Det avtal om
overlatelse som Nike gav in visade ndmligen bara att foretaget hade forvarvat gemenskapsvarumarken,
inte att det hade forvirvat det icke-registrerade nationella varumarke pa vilket invindningen grundade

sig.

Harmoniseringsbyran anser att tribunalen gjorde fel nér den i den 6verklagade domen konstaterade att
det forelag ett juridiskt tomrum som den forsokte fylla med hjélp av successiva analogier. Detta fick till
foljd att tribunalen dels inte beaktade regel 49.1 i forordning nr 2868/95, tillaimplig i det aktuella fallet,
dels hédvdade att harmoniseringsbyrans Overklagandendmnder &r skyldiga att tillimpa
harmoniseringsbyrans riktlinjer och, foljaktligen, bestaimmelser som inte alls &r tillimpliga i det aktuella
fallet.

Enligt ndmnda regel 49.1 ska brister vad giller villkoren i artiklarna 57-59 i forordning nr 40/94
atgdrdas innan den tidsgrdns som faststélls i artikel 59 i samma forordning har 16pt ut, det vill séga
inom fyra méanader frdn och med dagen for meddelandet av det 6verklagade beslutet.

Harmoniseringsbyran har vidare anfort att det foljer av regel 49.2 i samma forordning att en tidsfrist
for att atgdrda eventuella brister ska beviljas den som vill 6verklaga beslutet enbart under
forutsdttning att Overklagandendmnden konstaterar att Overklagandet inte wuppfyller andra
bestimmelser i forordning nr 40/94 eller i férordning nr 2868/95, sdrskilt regel 48.1 a och 48.1 b i
sistnamnda forordning. Detta innebdr att det enligt regel 49 i ndmnda forordning inte ar tillatet for
overklagandendmnden att bevilja en tidsfrist for att rétta till brister vad géller villkoren i artikel 58 i
férordning nr 40/94. Men hénsyn till att Nike inte styrkte sin stillning som part i férfarandet inom
den frist pa fyra manader som foreskrivs i artikel 59 i samma forordning, gjorde
overklagandendmnden en riktig bedomning nér den i det omtvistade beslutet slog fast att Nikes
overklagande skulle avvisas enligt regel 49.1 i forordning nr 2868/95 i forening med artikel 58 i
forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran anser vidare att forsta 6verklagandendmnden inte &sidosatte Nikes ratt till forsvar
ndr den inte beviljade Nike en frist for att rétta till sitt overklagande sa att det kunde tas upp till
sakprovning. Det foljer ndmligen av tribunalens fasta praxis att beddmningen av de faktiska
omsténdigheterna utgor en del av beslutet. Ritten att yttra sig omfattar samtliga faktiska och rattsliga
omsténdigheter som ligger till grund for ett beslut, men inte myndighetens slutliga stdllningstagande.
Eftersom det var Nike som lamnade in de aktuella handlingarna till harmoniseringsbyran hade
foretaget mojlighet att uttala sig om deras relevans.

Genom den forsta grundens andra del har harmoniseringsbyran gjort gillande att tribunalen inte
uppfyllde sin skyldighet att motivera den overklagade domen, eftersom den inte provade huruvida
artikel 58 i forordning nr 40/94 eller regel 49.1 i forordning nr 2868/95 var tillamplig pa
overklagandeforfarandet.

Savitt avser den forsta grunden anser Nike att tribunalen gjorde en riktig bedomning ndr den
ogiltigforklarade det omtvistade beslutet, eftersom forsta overklagandendmnden hade asidosatt regel
50 i forordning nr 2868/95 och artikel 73 i forordning nr 40/94, genom att inte bereda Nike tillfille
att inge kompletterande bevisning till styrkande av att foretaget hade forvarvat den éldre rattigheten.
Enligt ndmnda artikel 73 kan ett beslut fran harmoniseringsbyrdn némligen inte grunda sig pa skél
som parterna inte har kunnat yttra sig over, vilket foljer av den allra ldgsta niva av réttssikerhet som
parter har ritt att forvianta sig fran myndighetens sida. Artikel 58 i forordning nr 40/94 kan inte
motivera nagot undantag fran denna princip.
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Nike har gjort géllande att harmoniseringsbyran under forfarandet vid tribunalen inte bestred vare sig
att det omtvistade beslutet grundade sig pa att villkoren i artikel 58 i forordning nr 40/94 inte var
uppfyllda eller att forsta 6verklagandendmnden inte hade berett Nike tillfille att yttra sig 6ver denna
grund for avvisning. Nike har hdrav dragit slutsatsen att den 6verklagade domen av detta skil é&r
forenlig med unionsritten savitt avser asidosittandet av rétten till forsvar enligt artikel 73 i ndmnda
forordning.

Tillimpningen av artikel 58 i forordning nr 40/94 maste dessutom vara konsekvent med Ovriga
bestimmelser i samma forordning och i férordning nr 2868/95, bland annat med vad som ska forstas
med begreppet part i ett invindningsforfarande. Harmoniseringsbyrans tolkning av begreppet part i
artikel 58 i forordning nr 40/94 innebér att stdllningen som part och stdllningen som innehavare av
den édldre rattigheten sammanblandas genom att harmoniseringsbyran bortser fran skillnaden mellan
terminologin i bestimmelserna i ndmnda forordning. Anvéndningen av begreppet part i ndmnda
artikel 58 tyder pa att forordningen i fraga gor det mojligt att i efterhand och i rétt tid styrka
stdllningen som innehavare. Nike anser salunda att forvirvaren har rétt att fora talan mot det beslut
genom vilket invandningsfoérfarandet avslutades.

Genom den andra grunden, som avser asidosédttande av harmoniseringsbyrans riktlinjer och regel 49.1 i
forordning nr 2868/95, har harmoniseringsbyran gjort gillande att tribunalen gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillaimpning i den 6verklagade domen genom att, med tillimpning av regel 50.1 i samma
forordning, sld fast att Overklagandendmnderna ar skyldiga att tillimpa harmoniseringsbyrans
riktlinjer.

Harmoniseringsbyran menar att nimnda riktlinjer &r instruktioner riktade till harmoniseringsbyrans
personal, vilka ligger till grund for de beslut som antas av granskarna och harmoniseringsbyréans olika
enheter, men att overklagandendmnderna, som bland annat provar huruvida dessa enheters beslut ar
forenliga med bestammelserna i forordningarna nr 40/94 och nr 2868/95, inte &r skyldiga att tillimpa
dem.

Dessutom fattar 6verklagandendmnderna beslut inom ramen fér en normbunden behorighet, och de
har séledes inte nagon befogenhet att foreta skonsmassiga bedomningar. Lagenligheten av dessa beslut
ska saledes enbart bedomas pa grundval av forordningarna nr 40/94 och nr 2868/95, sasom dessa
tolkas av unionsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyrans tidigare beslutspraxis.

I detta sammanhang ar hénvisningen i den 6verklagade domen till regel 50.1 i forordning nr 2868/95
sarskilt felaktig. I denna regel foreskrivs namligen att den é&r tillimplig "savida inte annat anges”, och
regel 49 i samma forordning utgor just en sddan bestimmelse dédr nagot annat anges. Vidare kan de
bestimmelser till vilka det hianvisas i ndimnda regel 50.1 enbart utgoras av lagbestimmelser, sarskilt
forordningarna nr 40/94 och nr 2868/95, och inte av administrativa riktlinjer som &r riktade till
harmoniseringsbyrans enheter.

Nike anser tvirtom att harmoniseringsbyran, dven om den begrinsas av skyldigheten att iaktta
legalitetsprincipen, har erkdnt och bekréftat att "kravet pa konsekvens” tar sig uttryck bland annat i
mer eller mindre tvingande interna riktlinjer. Harmoniseringsbyran ska dérfor tillimpa de relevanta
bestimmelserna i forordningarna nr 40/94 och nr 2868/95 i enlighet med harmoniseringsbyrans
riktlinjer. Hénvisningen i den o6verklagade domen till skyldigheten for overklagandendmnderna att
tillimpa dessa riktlinjer innebér saledes inte nagon felaktig réttstillimpning. I avsaknad av specifika
bestammelser i lagstiftningen ska overklagandendmnderna némligen tillimpa regel 31.6 i férordning
nr 2868/95 pa det sitt som anges i nimnda riktlinjer.

Nike har slutligen gjort géllande att overklagandendmnderna har rdtt att beakta — utover faktiska
omstindigheter som &beropats av parterna — notoriska fakta. Aven om det framgar av artikel 74.1 i
forordning nr 40/94 att det vid ett forfarande mellan parterna (inter partes) ankommer pa parterna att
tillhandahalla tillracklig bevisning for sin standpunkt, fritog denna artikel inte forsta
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overklagandendmnden fran skyldigheten att gora en bedomning av avtalet om Overlatelse av den
dberopade dldre rittigheten, vilken limnades in sasom en handling till styrkande av att Nike ar
innehavare av nimnda réttighet. Detta géller sérskilt med héansyn till att ursprunget for det varumérke
som invidndningen grundar sig pa &r notoriskt, liksom Nikes stillning som innehavare.

Domstolens bedomning

Genom den forsta grundens forsta del och den andra grunden har harmoniseringsbyran gjort gillande
att tribunalen asidosatte artikel 58 i forordning nr 40/94 och regel 49 i forordning nr 2868/95, genom
att bortse fran tillimpligheten av dessa bestimmelser respektive genom att sla fast att forsta
overklagandendmnden ar skyldig att i tillaimpliga delar tillimpa harmoniseringsbyrans riktlinjer vid
bedomningen av huruvida en person som vill 6verklaga ett beslut fran en invdndningsenhet har
taleratt. Enligt harmoniseringsbyran fann tribunalen att 6verklagandendmnden borde ha beviljat Nike
en tilliggsfrist inom vilken foretaget kunde inkomma med vyttrande eller framldgga vytterligare
bevisning angdende Overlatelsen av den é&ldre réttighet som Nike hade aberopat till stod for sin
taleratt.

Vad giller fraigan om mojligheten att i sak prova ett Overklagande av ett beslut fran en av
harmoniseringsbyran inviandningsenheter, foreskrivs det i artikel 58 forsta meningen i foérordning
nr 40/94 att en part far overklaga ett beslut som gatt honom emot.

I artikel 59 i samma forordning foreskrivs det att ett overklagande ska framstéllas skriftligen hos
harmoniseringsbyran inom tva manader fran dagen for meddelandet av det beslut som 6verklagas och
att grunderna for overklagandet ska anges skriftligen inom fyra manader fran dagen for beslutets
meddelande.

I regel 49.1 och 49.2 i férordning nr 2868/95, som innehéller bland annat tillimpningsbestimmelser for
artiklarna 58 och 59 i forordning nr 40/94, aterfinns specifika bestimmelser om beddmningen av
mojligheten att prova overklagandet i sak.

Vad giller avvisning av 6verklagandet och mojligheterna att rtta till brister om det foreligger en grund
for avvisning knuten exempelvis till att villkoren i samma artiklar inte &r uppfyllda, foreskrivs det i
regel 49.1 i forordning nr 2868/95 att 6verklagandendmnden ska avvisa 6verklagandet om detta inte
uppfyller villkoren i bland annat artikel 58 i forordning nr 40/94, savida inte varje brist har atgérdats
innan den tidsgrans som faststills i artikel 59 i forordning nr 40/94 har 16pt ut.

I nimnda artikel 59 foreskrivs tva olika tidsfrister, saisom framgar av punkt 46 ovan. Om det ska finnas
en verklig mojlighet att rétta till de brister som avses i ndimnda regel 49.1 dr det tidsfristen om fyra
manader fran dagen for beslutets meddelande som ska beaktas.

Forutom att det i regel 49.1 saknas uttryckliga foreskrifter om en mojlighet for harmoniseringsbyréan att
bevilja en ytterligare frist for den som 6verklagar ett beslut i syfte att denne ska kunna rétta till en brist
i bevisningen angaende sin talerdtt, innebér regel 49.2 att en sadan mojlighet dr utesluten.

I regel 49.2 foreskrivs ndmligen att om dverklagandendmnden noterar att 6verklagandet inte uppfyller
andra bestimmelser i forordning nr 40/94 eller andra bestimmelser i reglerna i forordning
nr 2868/95, sarskilt regel 48.1 a och 48.1 b, ska den meddela den som Overklagar detta och anmoda
denne att atgirda de noterade bristerna inom den tidsperiod som ndmnden faststiller. Om
overklagandet inte rdttas i tid ska 6verklagandendmnden avvisa 6verklagandet.
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Det foljer klart av hadnvisningen till "andra bestimmelser”, i regel 49.2 i forordning nr 2868/95, att
overklagandendmnden inte far bevilja en ytterligare tidsfrist om det foreligger en brist knuten till att
de uttryckliga bestimmelser som namnts i regel 49.1, bland annat artikel 58 i forordning nr 40/94,
inte har f6ljts.

Den omsténdigheten att det dr omojligt att bevilja en ytterligare frist innebér inte att rétten att yttra sig
enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 — enligt vilken harmoniseringsbyrans beslut endast far grunda
sig pd omstidndigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig over — asidosdtts. Denna rattighet
innebédr namligen inte nagot krav pa att dverklagandendmnden, innan den antar sitt slutliga beslut
angdende bedomningen av de omstandigheter som en part har anfort, bereder parten en ny mojlighet
att yttra sig 6ver ndimnda omstandigheter (se, for ett liknande resonemang, beslut av den 4 mars 2010 i
mal C-193/09 P, Kaul mot harmoniseringsbyran, punkterna 58 och 66).

Hérav foljer att den som vill 6verklaga ett beslut till 6verklagandendimnden maste motivera sin talerétt
inom den frist pa fyra manader som foreskrivs i artikel 59 i forordning nr 40/94, annars ska
overklagandet avvisas. Namnda person har ritt att inom samma tidsfrist pa eget initiativ ratta till
eventuella fel som innebar att det foreligger en grund for avvisning.

Om det kdnnetecken pa vilket invdndningen grundade sig har oOverlatits utan att overlatelsen har
kunnat beaktas under forfarandet vid invdndningsenheten, ankommer det saledes pa forvarvaren att vid
overklagandendmnden, inom den frist pa fyra manader som foreskrivs i artikel 59 i forordning
nr 40/94, i syfte att styrka sin talerdtt och vid dventyr av avvisning, bevisa att vederborande genom
overlatelse har blivit innehavare av nimnda kannetecken.

Hirav foljer att tribunalen i det aktuella fallet har asidosatt artikel 58 i forordning nr 40/94 och regel
49.1 och 49.2 i forordning nr 2868/95, genom att bortse fran tillimpligheten av regel 49.1 i forordning
nr 2868/95 och genom att sla fast att forsta dverklagandendamnden var skyldig att — med tillimpning av
regel 50.1 i forordning nr 2868/95 och, analogt, regel 31.6 i nimnda forordning samt den punkt i
harmoniseringsbyrans riktlinjer om invdandningsforfarandet som citerats ovan i punkt 17, i tillampliga
delar — ge Nike mojlighet att inge yttrande eller inkomma med ytterligare bevisning till styrkande av
overlatelsen av den &ldre rattighet som Nike aberopat till stod for sin talerétt.

I den man som tribunalen i den 6verklagade domen slog fast att 6verklagandendmnderna &r skyldiga
att tillimpa harmoniseringsbyrans riktlinjer, framgar det av fast réttspraxis, sasom
harmoniseringsbyran har gjort gillande, att 6verklagandendmnderna ska fatta beslut enligt férordning
nr 40/94 betréffande registrering av ett kdnnetecken som gemenskapsvarumérke inom ramen foér en
normbunden behorighet och de har séiledes inte nagon befogenhet att foreta skonsméssiga
bedomningar. Lagenligheten av Overklagandenimndernas beslut ska darfor enbart bedomas pa
grundval av denna forordning, sasom den tolkats av unionsdomstolen (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 15 september 2005 i mal C-37/03 P, BiolD mot harmoniseringsbyran,
REG 2005, s. I-7975, punkt 47, av den 12 januari 2006 i mal C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-551, punkt 48, samt dom av den 16 juli 2009 i de férenade malen
C-202/08 P och C-208/08 P, American Clothing Associates mot harmoniseringsbyrdn samt
harmoniseringsbyran mot American Clothing Associates, REG 2009, s. I-6933, punkt 57).

Det kan dessutom konstateras att forsta 6verklagandendmndens tillimpning av regel 49.1 i forordning
nr 2868/95 ar forenlig med regel 50.1 forsta stycket i samma forordning, enligt vilken bestimmelserna
om forfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket 6verklagandet riktas ska gilla for
forfarandena vid overklagandendmnden i tillimpliga delar, savida inte annat anges. Regel 49 i samma
férordning utgoér namligen just en bestimmelse ”i vilken annat anges”, eftersom syftet med den éar att
reglera mojligheterna att rétta till brister ndr det foreligger en grund for avvisning som &r knuten till
styrkandet av nigons stillning som part vid 6verklagandendmnden vid den tidpunkt d& overklagandet
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lamnas in. Denna regel innebar darfor att andra bestimmelser, sasom regel 31.6 i samma forordning,
angdende forfaranden vid den enhet som har meddelat det angripna beslutet, inte géller i tillaimpliga
delar i detta avseende.

Overklagandet ska séledes bifallas savitt avser den forsta grundens forsta del och den andra grunden,
utan att det hdrvid dr nédvéindigt att prova den forsta grundens andra del.

Enligt artikel 61 forsta stycket andra meningen i stadgan for Europeiska unionens domstol kan
domstolen, om den upphéver tribunalens avgorande, aterforvisa maélet till tribunalen for avgérande.
Det framgar av det ovan anforda att den overklagade domen ska upphévas, eftersom tribunalen —
i strid med artikel 58 i forordning nr 40/94 och med regel 49 i forordning nr 2868/95 — slog fast att
forsta overklagandendmnden i det omtvistade beslutet hade asidosatt reglerna 31.6 och 50.1 i
férordning nr 2868/95 genom att avvisa Nikes overklagande. Med hidnsyn till att tribunalen inte
provade Nikes fjarde grund, vilken avsag en oriktig bedomning av avtalet om oOverlatelse av den éldre
aberopade rittigheten, ska malet aterforvisas till tribunalen och beslutet om rattegangskostnader ansta.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) f6ljande:

1) Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 24 november 2010 i
mal T-137/09, Nike International mot harmoniseringsbyrain - Muiioz Molina (R10),
upphiivs, eftersom tribunalen — i strid med artikel 58 i radets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken, i dess lydelse enligt radets forordning
(EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006, och i strid med regel 49 i kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av forordning
nr 40/94, i dess lydelse enligt kommissionens férordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni
2005 - fann att forsta overklagandenidmnden vid Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) i sitt beslut av den
21 januari 2009 (drende R 551/2008-1) hade asidosatt reglerna 31.6 och 50.1 i forordning
nr 2868/95 i dess lydelse enligt forordning nr 1041/2005 genom att avvisa det
overklagande som limnats in av Nike International Ltd.

2) Malet aterforvisas till Europeiska unionens tribunal.
3) Beslutet om rittegangskostnader ska ansta.

Underskrifter
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