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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
YVES BOT
foredraget den 1 mars 2016"

Mal C-43/15 P

BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH
mot

Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringskontoret)

"Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Invindningsférfarande — Delvist avslag pa
registreringsansokan — Forfarandebestammelser for ingivande av 6verklagande i syfte att erhalla
omprévning av invindningsenhetens beslut — Overklagande ingett av sdkanden i enlighet med

artiklarna 58 — 64 i forordning (EG) nr 207/2009 — Anslutningsoverklagande ingett av den
invindande parten inom ramen for dennes svar pa overklagandet enligt artikel 8.3 i férordning (EG)
nr 216/96 — Huruvida anslutningsoverklagandet kan tas upp till provning — Réckvidden av artikel 8.3
i férordning nr 216/96 — Forfarandegarantier foreligger inte — Asidosittande av sokandens ritt att
yttra sig och av den kontradiktoriska principen — Asidosdttande av réttskraftsprincipen — Provning
ex officio — Grund avseende tvingande réitt som unionsdomstolen ska préva ex offico”

I — Inledning

1. Overklagandet i forevarande mal har ingetts inom ramen fér ett invindningsférfarande som inletts
av LG Electronics Inc.” med avseende pd en ansokan om registrering av gemenskapsvarumirket
“compressor technology” som ingetts till Kontoret for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringskontoret) av BSH Bosch und Siemens Hausgerite
GmbH.? Overklagandet syftar till upphivande av den dom som meddelades av Europeiska unionens
tribunal den 4 december 2014, BSH/harmoniseringskontoret — LG Electronics (compressor
technology).*

2. Overklagandet kan delas in i tv4 delar.

3. A ena sidan kommer domstolen att 4n en gang behova precisera i vilka situationer unionsdomstolen
ar skyldig att ex officio prova en grund i syfte att utoéva sin uppgift att kontrollera lagenligheten.

1 — Originalsprak: franska.

2 — Nedan kallat LG eller den invindande parten.

3 — Nedan kallat BSH eller sokanden.

4 — T-595/13, EU:T:2014:1023, nedan kallad den 6verklagade domen.

SV
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4. A andra sidan kommer domstolen att behéva uttala sig om strukturen och funktionen hos de
raittsmedel som &r tillgdngliga vid harmoniseringskontoret for att erhalla omprovning av
invindningsenheternas beslut. Domstolen kommer sdrskilt att behéva faststélla rackvidden av
artikel 8.3 i kommissionens forordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen
for overklagningsnamnderna vid [Kontoret] for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken
och monster) och reglerna fér hur denna artikel ska tillimpas.®

5. I ovanndmnda bestimmelse foreskrivs foljande:

"I tvapartsforfaranden far svaranden i sitt svar pa overklagandet begira att en del i det omtvistade
beslutet som inte berors i overklagandet ogiltigforklaras eller dndras. En sddan begéran skall forfalla
om klaganden drar tillbaka 6verklagandet.”

6. I forevarande mal ingav BSH ett 6verklagande i enlighet med artiklarna 58—64 i radets forordning
(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken® i syfte att erhélla omprévning
av invdandningsenhetens beslut med avseende pa en mycket begriansad forteckning 6ver varor. LG ingav
a sin sida ett anslutningséverklagande i syfte att erhalla omprévning av detta beslut med avseende pa
en mycket lingre forteckning 6ver varor, och gjorde detta inom ramen for sitt svar pa overklagandet,
vilket ingavs enligt artikel 8.3 i férordning nr 216/96.

7. Genom Dbeslut av den 5 september 20137 ogillade harmoniseringskontorets forsta
overklagandendmnd (nedan kallad overklagandendamnden) BSH:s overklagande och bifoll delvis LG:s
yrkande.

8. Forevarande mal avser huruvida detta beslut var lagenligt.

9. Medan talan om ogiltigforklaring vid tribunalen endast avsag bedomningen i sak av risken for
forvixling mellan motstaende kénnetecken vid en registrering av varumérket "compressor technology”,
foranleder overklagandet till domstolen tva rent rittsliga fragor avseende, & ena sidan, provning
ex officio och, & andra sidan, huruvida ett rattsmedel foreligger och dess lagenlighet.

10. Vad giller provningen ex officio foreslar jag att domstolen upphéver den 6verklagade domen, inte
pé grundval av de grunder som BSH har &beropat vid domstolen, utan eftersom tribunalen underldt att
ex officio prova tva grunder avseende tvingande ritt, vilka avsag, for det forsta, bristande behorighet
hos overklagandendmnden att omprdva invindningsenhetens beslut med avseende pa andra varor én
dem som sokanden hade angett i dverklagandet och, for det andra, asidosdttande, inom ramen for
forfarandet, av sokandens ritt att yttra sig.

11. Eftersom dessa bada grunder har varit foremal for ett kontradiktoriskt forfarande vid domstolen,
foreslar jag att domstolen provar dem ex officio och sjalv avgor tvisten.

12. Mot denna bakgrund kommer domstolen att, med beaktande av savdl de bestammelser som
foreskrivs i artiklarna 58-64 i forordning nr 207/2009 som de forfarandegarantier som stadfésts i
Europeiska unionens stadga om de grundliggande réttigheterna (nedan kallad stadgan), behova avgora
bland annat huruvida artikel 8.3 i férordning nr 216/96 egentligen syftar till att inrdtta ett parallellt
rattsmedel till det rattsmedel som foreskrivs i forordning nr 207/2009.

5 — EGT L 28, 1996, s. 11. I dess lydelse enligt kommissionens forordning (EG) nr 2082/2004 av den 6 december 2004 (EUT L 360, 2004, s. 8)
(nedan kallad férordning nr 216/96).

6 — EUT L 78, 2009, s. 1.
7 — Beslut i drende R 1176/2012—1 i dess lydelse enligt andringsbeslut av den 3 december 2013, nedan kallat det omtvistade beslutet.
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13. Domstolen kommer att behova undanrdja den nuvarande rittsliga osdkerheten, som beror pa att
det i harmoniseringskontorets olika overklagandendmnder och tribunalens olika sammanséttningar
saknas ett enhetligt synsétt pa hur denna bestammelse ska tolkas.

14. T det har forslaget till avgorande kommer jag att forklara skélen till varfor det dr uppenbart att
artikel 8.3 i férordning nr 216/96 inte kan syfta till att erbjuda ett rdttsmedel som &r oberoende av det
som foreskrivs i artikel 58 och féljande artiklar i forordning nr 207/2009. Jag kommer foljaktligen att
hivda att oOverklagandendmnden, genom att ta upp till provning och bifalla ett
anslutningsoverklagande som wuppenbart borde ha avvisats, saknade behorighet att omprova
invindningsenhetens beslut med avseende pa andra varor dn dem som avsags i huvudoverklagandet
och att den 6verskred grinserna for sin behorighet.

15. Jag kommer &ven att subsididrt forklara att 6verklagandendmnden asidosatte BSH:s rétt till forsvar
genom att inte lata BSH yttra sig 6ver LG:s anslutningsoverklagande.

16. Jag kommer foljaktligen att foresla att domstolen ska ogiltigforklara det omtvistade beslutet och
forplikta harmoniseringskontoret att ersétta rattegdngskostnaderna i bada instanserna.

II — Tillampliga unionsbestimmelser

A — Forordning nr 207/2009

17. Radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken® har
upphévts och ersatts genom forordning nr 207/2009, som tridde i kraft den 13 april 2009. Med
beaktande av att dagen for ingivande av registreringsansokan ar avgorande for faststillandet av den
materiella rdtt som é&r tillaimplig och att ansokan i friga ingavs den 24 november 2008, regleras
forevarande tvist dels av forfarandebestimmelserna i forordning nr 207/2009, dels av de materiella
bestimmelserna i forordning nr 40/94.

18. Artikel 8 i forordning nr 40/94, som har rubriken "Relativa registreringshinder”, aterges utan
andringar i féorordning nr 207/2009. I punkt 1 i denna artikel foreskrivs foljande:

"Om innehavaren av ett dldre varumérke invinder ska det varumérke som ansokan giller inte kunna
registreras

b) om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de varor eller
tjianster som omfattas av varumarkena dr identiska eller &r av liknande slag — foreligger en risk att
allménheten forvaxlar dem inom det omrade dér det dldre varumarket &r skyddat, inbegripet risken
for att varumaérket associeras med det dldre varumérket.”

19. Artikel 59 i forordning nr 207/2009, som har rubriken "Radtt att 6verklaga och att vara part i

» 2

overklagandeforfarande”, aterfinns i avdelning VII i férordningen, som har rubriken "Overklaganden”.
I denna artikel foreskrivs foljande:

"En part far 6verklaga ett beslut som gatt honom emot ...”

8 — EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3.
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20. I artikel 60 i férordningen, som har rubriken "Tidsfrist och 6verklagandeform”, och som &ven den
ingar i avdelning VII, foreskrivs foljande:

"Ett 6verklagande ska framstéllas skriftligen hos [harmoniseringskontoret] inom tvd mdnader frén
dagen for meddelandet av det beslut som overklagas. Overklagandet ska inte anses ha givits in forran
overklagandeavgiften har betalats ...”

21. I artikel 63.2 i forordningen, under rubriken "Prévning av 6verklaganden”, anges foljande:

"Vid provningen av 6verklagandet ska dverklagandendmnden vid behov anmoda parterna att inom viss
tid avge yttrande Over skrivelser fran 6verklagandendmnden eller inlaga fran annan part.”

22. 1 artikel 64.1 i forordning nr 207/2009, under rubriken ”"Beslut i drenden om &verklagande”,
foreskrivs foljande:

"Efter prévning om Overklagandet &r befogat ska overklagandenimnden avgora overklagandet.
Overklagandendmnden far antingen vidta de atgdrder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat
det 6verklagade beslutet eller aterforvisa drendet till denna enhet ...”

23. T artikel 75 andra meningen i denna férordning anges dessutom att harmoniseringskontorets beslut
"far endast grunda sig pd omstidndigheter som parterna har haft tillfalle att yttra sig 6ver”.

24. T artikel 76.1 i forordningen, under rubriken "Provning av sakforhallandena pa eget initiativ”, anges
foljande:

”Vid forfarande infor [harmoniseringskontoret] ska detta utan sarskilt yrkande prova sakforhallandena;
dock ska i drenden om relativa registreringshinder provningen vara begrinsad till vad parterna
aberopat och yrkat.”

B — Forordning (EG) nr 2868/95

25. Enligt femte och sjitte skilet i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomférande av forordning nr 40/94° faststills i denna forordning de regler
som dr nodvdndiga for genomférande av bestimmelserna i férordning nr 207/2009 i syfte att
sakerstilla ett smidigt och effektivt fungerande varumarkesforfarande vid harmoniseringskontoret.

26. Betriffande forfarandebestimmelserna innehaller avdelning X i denna férordning kompletteringar
till bestimmelserna om ingivande och provning av 6verklagande.

27. 1 regel 49 i forordning nr 2868/95, som har rubriken ”"Avvisande av overklagandet”, preciseras
foljande:”1. Om overklagandet inte uppfyller artiklarna [58-60 i férordning nr 207/2009] och
regel 48.1 c och 48.2 [om innehallet i 6verklaganden], skall besviarsndmnden avvisa 6verklagandet ...

3. Om avgiften for overklagandet har betalats efter det att tidsfristen for inlamning av 6verklagandet
enligt artikel [60 i forordning nr 207/2009] har lopt ut, skall overklagandet inte anses vara inldmnat

9 — EGT L 303, 1994, s. 1.
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C — Forordning nr 216/96

28. I artikel 8 i forordning nr 216/96, som har rubriken "Forfarandet”, foreskrivs foljande:

”

2. I tvapartsforfaranden och utan att det paverkar tillimpningen av artikel [63.2 i forordning
nr 207/2009] fir sammanstéllningen av grunderna for 6verklagandet och motpartens svar pa denna
kompletteras med ett genmaile fran klaganden som skall inkomma inom tvd manader efter det att
klaganden underrdttats om svaret pa Overklagandet samt ett genmdle fran motparten som skall
inkomma inom tvd manader efter det att motparten underrittats om klagandens genmaile.

3. I tvapartsforfaranden far svaranden i sitt svar pa overklagandet begira att en del i det omtvistade
beslutet som inte berors i dverklagandet ogiltigforklaras eller éndras. En sddan begéran skall forfalla
om klaganden drar tillbaka 6verklagandet.”

III — Bakgrund till malet

29. Genom beslut av den 3 maj 2012 avslog invdndningsenheten delvis den ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumaérket "compressor technology” som hade ingetts av BSH. Invandningsenheten ansag
att det fanns en risk for forvixling med det dldre varumarket "KOMPRESSOR”, som innehades av LG,
med avseende pad en del av de angivna varorna, som omfattades av klasserna 7, 9 och 11 i
Niceéverenskommelsen,' bland annat elektrisk rengoringsutrustning for hushallet, inbegripet
dammsugare och apparater for uppsugning av torrt och fuktigt avfall. "'

30. Med avseende pa Ovriga angivna varor i klasserna 7, 9 och 11 avslog invdndningsenheten den
invindning som hade framstéllts av LG med motiveringen att det inte forelag nigon risk for
forvaxling.

31. Beslutet delgavs parterna den 3 maj 2012.

32. BSH overklagade beslutet den 26 juni 2012 med anvidndning av den for dndamalet avsedda
blanketten och ingav en inlaga med grunderna for 6verklagandet den 3 september 2012. BSH yrkade
omprovning av invindningsenhetens beslut vad géllde bedomningen av risken for forvixling i fraga
om elektrisk rengoringsutrustning for hushallet, inbegripet dammsugare och apparater for uppsugning
av torrt och fuktigt avfall, som omfattas av klass 7, medan 6vriga varor inte berdrdes.

33. Den 31 oktober 2012 inkom LG med en enda handling, som hade rubriken "Svar pa
overklagandet”, i vilket foretaget dels yttrade sig 6ver de argument som BSH hade anfort till stod for
sitt overklagande, dels yrkade att invdndningsenhetens beslut skulle omprévas och att ansokan om
registrering av market "compressor technology” skulle ogillas till en storre del. LG hidvdade sarskilt att
det, tviartemot vad invindningsenheten angett i sitt beslut, fanns en risk for forvixling med avseende pa
foljande varor:

— Klass 7: elektriska apparater for undanskaffande av avfall, det vill sdga avfallskvarnar och
avfallskomprimeringsmaskiner.

10 — Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar
och tillagg.
11 — For en fullstindig forteckning 6ver de berérda varorna, se punkt 3 i den 6verklagade domen.
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— Klass 9: personvagar; elektriska foliesvetsningsapparater; apparater for fjarrkontroll, fjarrstyrnings-,
signal- och styranordningar (elektriska/elektroniska) for hushalls- och koksmaskiner och
anordningar; inspelade och oinspelade maskinldsbara databarare for hushallsapparater; elektriska
automater for utmatning av drycker eller matrétter, forsdljningsautomater; delar till samtliga
niamnda varor, ingdende i klass 9.

Delar ingdende i klass 9 till elektriska apparater och instrument ingdende i klass 9, det vill sdga
elektriska strykjarn; koksvagar.

— Klass 11: infrar6da lampor (ej for medicinska d&ndamal); varmekuddar (ej for medicinska dndamal),
varmetdcken (ej for medicinska déndamal); mekaniska saftpressar (saftapparater) for distribution av
kylda drycker avsedda att anvdndas i kombination med apparater for kylning av drycker.

34. Genom en skrivelse av den 8 november 2012, som hade rubriken "Overlimnande av yttranden”,
informerade harmoniseringskontoret BSH om de "yttranden” som ingetts av LG och angav att "det
skriftliga forfarandet har avslutats och bifogade yttranden Overlimnas foljaktligen endast som
information. Arendet kommer i vederbérlig tid att dverlimnas till 6verklagandenimnden som kommer
att avgora drendet”.

35. I punkt 13 i det omtvistade beslutet konstaterade 6verklagandendmnden att det 6verklagande som
ingetts av BSH kunde tas upp till prévning, eftersom det hade ingetts i enlighet med artiklarna 58-60 i
forordning nr 207/2009 och regel 48 i forordning nr 2868/95.

36. I punkt 14 i det omtvistade beslutet papekade 6verklagandenamnden, inom ramen for provningen
av overklagandets rackvidd, att LG i sitt svar pa BSH:s inlaga med grunderna for 6verklagandet hade
ingett ett “anslutningsoverklagande” (“ancillary appeal”) i enlighet med artikel 8.3 i foérordning
nr 216/96, genom vilket LG begirt omprévning av invdndningsenhetens beslut med avseende pa
ovannamnda varor som omfattas av klasserna 7, 9 och 11.

37. Till foljd av provningen ogillade 6verklagandendmnden BSH:s 6verklagande och bifoll delvis LG:s
anslutningsoverklagande.

38. BSH vickte da talan om ogiltigforklaring vid tribunalen med aberopande av en enda grund, vilken
avsag att Overklagandenamnden hade &sidosatt artikel 8.1 b i foérordning nr 207/2009 avseende

bedémningen av risken for forvaxling mellan de motstaende kannetecknen.

39. Tribunalen ogillade talan.

IV — Parternas yrkanden vid domstolen
40. BSH har yrkat att domstolen ska upphdva den overklagade domen och ogiltigforklara det
omtvistade beslutet samt, i andra hand, aterforvisa maélet till tribunalen och forplikta

harmoniseringskontoret att ersitta rattegangskostnaderna i bada instanserna.

41. Harmoniseringskontoret har yrkat att overklagandet ska ogillas och att BSH ska forpliktas att
ersitta riattegangskostnaderna.

V — Overklagandet

42. BSH har aberopat tva grunder till stod for sitt 6verklagande.
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43. Den forsta grunden har éberopats for forsta gangen vid domstolen. Genom denna grund har BSH
gjort géllande att harmoniseringskontoret asidosatte artikel 60 i forordning nr 207/2009, i vilken
faststills de forfarandebestimmelser som é&r tillimpliga pa ingivandet av oOverklaganden till
harmoniseringskontorets 6verklagandendmnder. BSH har hdvdat att LG:s anslutningséverklagande
borde ha avvisats, eftersom villkoren avseende tidsfrist och form i den artikeln inte var uppfyllda. i
férordning nr 40/94

44. Den andra grunden avser asidosittande av artikel 8.1 b inom ramen f6r bedémningen av risken for
forvaxling mellan kdnnetecknen "compressor technology” och "ZKOMPRESSOR?”.

45. Jag anser inte att det i detta skede &r nodvindigt att bedoma huruvida det omtvistade beslutet
innehaller de fel som BSH har angett i sitt overklagande. Jag anser att den 6verklagade domen ska
upphévas direkt, av det skalet att tribunalen underldt att ex officio faststélla att det omtvistade beslutet
hade antagits av en myndighet som saknade behorighet, vilket utgjorde ett asidosdttande av sokandens
ratt till forsvar.

46. Jag anser att det dr uppenbart att det anslutningsoverklagande som ingavs av den invdndande
parten inte kunde tas upp till sakprovning och att 6verklagandendmnden saledes saknade behorighet
att omprova inviandningsenhetens beslut med avseende pa de varor som angetts i 6verklagandet.

47. Jag konstaterar vidare att 6verklagandendmnden éndrade invdndningsenhetens beslut och bif6ll den
invindande partens yrkanden utan att forst ha gett BSH tillfille att pa ett &ndamalsenligt satt framfora
sina synpunkter, varigenom dennes rétt till forsvar asidosatts.

48. Bristande behorighet och asidosdttande av visentliga formforeskrifter utgoér grunder avseende
tvingande rédtt som unionsdomstolen kan eller ska préva ex officio nédr parterna har underlatit att
aberopa dem.

49. Av de bestammelser som reglerar forfarandet vid unionsdomstolarna, bland annat artikel 21 i
stadgan for Europeiska unionens domstol och artikel 177 i tribunalens rattegangsregler, framgar att
det ar parterna som bestimmer och avgrinsar tvisteforemalet. Unionsdomstolen far foljaktligen i
princip inte ga utover parternas yrkanden och ska dven prova yrkandena inom ramen for de faktiska
och rittsliga omstdndigheter som parterna redogjort for.

50. Unionsdomstolens roll &r emellertid inte passiv. Inom ramen fOr tvister som avser
gemenskapsvarumédrken dr dess domstolsprovning inte begrdnsad till enbart en upprepning av den
prévning som harmoniseringskontorets éverklagandenimnd har gjort dessférinnan.'” Dess roll ir inte
heller begrinsad till en saklig bedomning av parternas respektive standpunkt i tvisten genom att strikt
hélla sig till de grunder och argument som dessa anfort. Unionsdomstolens funktion dr ndmligen inte
enbart att agera skiljedomare. Den ska dven sdkerstdlla att unionsrdtten iakttas, sarskilt de
grundldggande garantier som stadfésts i stadgan.

51. I unionsdomstolarnas respektive forfarandebestammelser samt i rattspraxis har saledes flera mojliga
situationer faststillts dar unionsdomstolarna, i syfte att utéva sin uppgift att kontrollera lagenligheten,
ar behoriga att ex officio ta upp en rittslig grund till provning.

12 — Dom harmoniseringskontoret/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 55).
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52. I enlighet med rittegangsreglerna kan tribunalen ex officio fatta beslut avseende huruvida den
uppenbart saknar behorighet att prova en ansokan eller huruvida det &r uppenbart att talan inte kan
tas upp till sakprovning eller, i férekommande fall, huruvida talan uppenbart saknar rittslig grund. "
Tribunalen far &ven pa eget initiativ prova om talan ska avvisas till foljd av att det foreligger
rittegdngshinder som inte kan avhjélpas,' det vill siga asidosittande av ett nodvindigt villkor for att
talan ska kunna tas upp till sakprovning, sasom att det foreligger en rattsakt mot vilken talan kan
vickas, " att taleritt foreligger ' eller att fristerna rorande forfarandet iakttagits. '’

53. Domstolen har dessutom faststillt en skillnad mellan dels grunder avseende den angripna
rattsaktens materiella lagenlighet, vilka avser asidoséittande av en rittsregel om tillimpningen av
EUF-fordraget och vilka unionsdomstolen kan prova endast om de har aberopats av parterna, dels
grunder avseende den angripna rattsaktens formella lagenlighet, vilka avser asidoséttande av visentliga
formforeskrifter och avser tvingande rdtt och ska prévas ex officio av unionsdomstolen.” De
oegentligheter som i sistndmnda fall paverkar réttsaktens form eller vilket forfarande som ska foljas
undergraver rattigheter for tredje man eller de personer till vilka réttsakten ar riktad eller kan paverka
innehallet i nimnda rittsakt.” Det kan till exempel rora sig om att en rittsakt inte bestyrkts pé ett
korrekt satt™ eller att en rittsakt inte delgivits®'.

54. Domstolen har bekraftat att bristande behorighet hos upphovsmannen till den angripna
rittsakten® och avsaknad av motivering eller otillricklig motivering av rittsakten® utgér grunder
avseende tvingande rdtt som unionsdomstolen kan och till och med ska prova ex officio, d&ven om
parterna inte har framstallt nagot yrkande dérom.

55. Vid en talan om ogiltigforklaring kan unionsdomstolen saledes inte anklagas for att ga utanfor
ramen for tvisten, overskrida sina befogenheter, doma utover vad som har yrkats av parterna (ultra
petita) eller asidosdtta rdttegdngsordningen nédr den ex officio provar en grund som avser
lagenligheten hos den rittsakt som det har yrkats ska ogiltigférklaras. **

56. I de olika situationer som avses i réttspraxis dr den felaktighet som den angripna réttsakten é&r
behiftad med tillrackligt allvarlig for att motivera att den beivras av unionsdomstolen, trots att den
inte aberopats av sokanden. Nér en angripen rattsakt strider mot réttskraftsprincipen eller har antagits
med asidoséttande av en vasentlig formforeskrift eller en grundldggande rattighet, saknar det betydelse
huruvida rittsakten ocksa innehéller andra fel som sokanden anfort till stod for sin talan om
ogiltigforklaring. Skyddet av unionens rattsordning och de grundlédggande réttigheterna majliggor och,
i forekommande fall, kriaver att den domstol som ska prova lagenligheten konstaterar att den
ifragavarande rattsakten innehaller ett fel som under alla omstindigheter medfor att den ska
ogiltigforklaras.

13 — Se artikel 126 i tribunalens réittegangsregler.
14 — Se artikel 129 i tribunalens rattegangsregler.
15 — Beslut ISAE/VP och Interdata/kommissionen (C-130/91, EU:C:1992:7, punkt 11).

16 — Dom Italien/kommissionen (C-298/00 P, EU:C:2004:240, punkt 35) och dom Regione Siciliana/kommissionen (C-417/04 P, EU:C:2006:282,
punkt 36).

17 — Dom Politi/ETF (C-154/99 P, EU:C:2000:354, punkt 15 och ddr angiven rdttspraxis) och dom Evropaiki Dynamiki/kommissionen
(C-469/11 P, EU:C:2012:705, punkt 50 och dér angiven réttspraxis).

18 — Dom kommissionen/Sytraval och Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punkt 67 och dar angiven rittspraxis) och dom
kommissionen/Irland m.fl. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 40).

19 — Denna definition dr himtad frén Rideau, J., "Recours en annulation”, Jurisclasseur Europe, hifte 331, punkt 22.
20 — Dom kommissionen/Solvay (C-287/95 P och C-288/95 P, EU:C:2000:189, punkt 55).
21 — Dom Hoechst/kommissionen (C-227/92 P, EU:C:1999:360, punkt 72).

22 — Dom Salzgitter/kommissionen (C-210/98 P, EU:C:2000:397, punkt 56 och dér angiven rittspraxis) och beslut Planet/kommissionen
(T-320/09, EU:T:2011:172, punkt 41 och dar angiven réttspraxis).

23 — Dom kommissionen/Irland m.fl. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 34 och dar angiven réttspraxis).
24 — Dom kommissionen/Irland m.fl. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 35).
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57. Det star klart att det for utovande av denna behorighet inte kan krévas att felet omfattas av de
grunder och argument som aberopats av parterna. Ett sddant villkor skulle strida mot sjélva &ndamalet
med domstolens behorighet att prova en grund ex officio, vilket ar att avhjdlpa parternas underlételse
ndr en tvingande rittsregel asidosatts.

58. Av de handlingar som i forevarande fall ingavs till tribunalen framgar att det
anslutningsoverklagande som ingavs av LG pa grundval av artikel 8.3 i foérordning nr 216/96 inte
uppfyllde de villkor avseende tidsfrist och form som ska vara uppfyllda for att ett 6verklagande ska
kunna tas upp till prévning.

59. Av det omtvistade beslutet framgér ocksa tydligt att 6verklagandendmnden, trots att den i punkt 13
uttryckligen uttalade sig om huruvida det overklagande som ingetts av BSH kunde tas upp till
provning, inte vid nagot tillfille provade huruvida det anslutningsoverklagande som ingetts av LG
kunde tas upp till provning, och detta trots att det omtvistade beslutet grundar sig pa uppgifter som
anforts av LG.

60. Hur kan ett 6verklagande bifallas om det inte forst har provats huruvida det kan tas upp till
sakprovning?

61. Det maste erkdnnas att detta &r en problematisk fraga, eftersom det rader stor forvirring
betraffande rackvidden av artikel 8.3 i férordning nr 216/96 och vilka forfarandebestaimmelser som
giller for ingivande av ett sddant 6verklagande.

62. Med detta sagt asidosatte overklagandendmnden, oavsett omstédndigheterna, regel 49.1 i férordning
nr 2868/95 genom att underldta att prova huruvida det 6verklagande som ingetts av LG kunde tas upp
till provning. I ndmnda bestimmelse anges att ”[o]m 6verklagandet inte uppfyller artiklarna [58-60 i
forordning nr 207/2009] och regel 48.1 ¢ och 48.2 [om innehallet i Overklaganden], skall
[overklagandendmnden] avvisa 6verklagandet”.

63. Genom att avgora Overklagandet oOverskred Overklagandendimnden é&ven granserna for sin
behorighet, eftersom ett overklagande foreligger endast om det ingetts lagenligt.

64. Innan tribunalen provade de grunder avseende ogiltigforklaring som hade aberopats av parterna
borde den saledes ex officio ha provat huruvida overklagandendmnden var behorig att anta det
omtvistade beslutet.

65. Av handlingarna i malet framgar dessutom tydligt att det omtvistade beslutet antogs utan att BSH
forst hade haft mojlighet att yttra sig 6ver det anslutningsoverklagande som ingetts av LG, vilket utan
tvekan innebdr att motiveringen till beslutet innehéller en felaktighet. Denna underlatenhet ér desto
mer flagrant som det dr uppenbart att de uppgifter som LG anforde i sitt anslutningséverklagande var
avgorande for forfarandets utgang, eftersom Overklagandenimnden dndrade invdndningsenhetens
beslut till nackdel for BSH.

66. Pa grundval av ovan angivna réttspraxis har domstolen upprepade ganger slagit fast att det skulle
strida mot en grundldggande rattsprincip om ett réttsligt avgorande grundades pa omstiandigheter och
handlingar som parterna, eller en av parterna, inte kunnat ta del av, och betriffande vilka parterna eller
parten inte kunnat tillkdnnage sin standpunkt.

67. Tribunalen var saledes, i avsaknad av en provning av overklagandendmndens behorighet, skyldig att
ex officio prova huruvida det omtvistade beslutet var lagenligt mot bakgrund av den grundlidggande
principen om ritten att yttra sig och den kontradiktoriska principen savél som artiklarna 63.2 och 75
andra meningen i forordning nr 207/2009.

68. Av ovan angivna skal foreslar jag foljaktligen att domstolen upphaver den dverklagade domen.
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VI — Foljderna av ett upphivande av den overklagade domen

69. Vid ett upphévande av den 6verklagande domen kan domstolen enligt artikel 61 i stadgan for
Europeiska unionens domstol antingen aterforvisa drendet till tribunalen for avgorande eller sjalv
slutligt avgora drendet, om detta &r fardigt for avgérande.

70. Jag anser att drendet ar firdigt for avgorande pa grundval av de bada rittsliga grunder som jag
foreslagit att domstolen ska préva ex officio.

71. Nér det for det forsta giller huruvida oOverklagandendmnden var behorig att &ndra
invindningsenhetens beslut med avseende pa de varor som angavs i LG:s anslutningséverklagande, ror
denna fraga huruvida detta 6verklagande kunde tas upp till sakprovning, och den har diskuterats av
BSH och harmoniseringskontoret i deras skriftliga inlagor och under férhandlingen vid domstolen.

72. Nar det for det andra giller huruvida BSH:s ritt till forsvar har asidosatts i det omtvistade beslutet,
eftersom BSH inte fick yttra sig, har dven denna fraga varit foremal for ett kontradiktoriskt forfarande
vid domstolen.

73. Jag foreslar att domstolen ex officio provar grunden avseende att 6verklagandendmnden saknade
behorighet att anta det omtvistade beslutet.

74. Subsididrt kommer jag éven att behandla grunden avseende att sokandens ritt att yttra sig och den
kontradiktoriska principen asidosattes inom ramen for forfarandet for antagande av beslutet.

A — Huruvida éverklagandendmnden saknade behorighet att anta det omtvistade beslutet

1. Parternas argument

75. BSH har hdvdat att det inte foreldg ett 6verklagande som kunde tas upp till provning och som
kunde ligga till grund for att avslaget pa registreringsansokan utvidgades utover invindningsenhetens
beslut. BSH har gjort géllande att LG varken ingav overklagandet inom den tidsfrist som foreskrivs i
artikel 60 i forordning nr 207/2009 eller betalade den foreskrivna avgiften.

76. Harmoniseringskontoret har for det forsta gjort gillande att BSH:s argument, att LG inte
framstéllde nagot uttryckligt yrkande i sitt svar pa 6verklagandet av den 31 oktober 2012, dr ogrundat,
och att ett sddant yrkande klart och tydligt framstélldes. Det &ar for ovrigt inte nodvandigt att
uttryckligen anvianda ordet "yrkande” eller uttryckligen aberopa artikel 8.3 i forordning nr 216/96. Det
racker att det av yttrandet som helhet tydligt framgar att och i vilken omfattning parten i fraga vill
overklaga invindningsenhetens beslut.

77. Harmoniseringskontoret har vidare papekat att det av ordalydelsen i artikel 8.3 i foérordning
nr 216/96 framgar att motparten, under forfarandet vid harmoniseringskontorets 6verklagandendmnd,
i sitt svar pa 6verklagandet kan utdva sin réttighet att invinda mot det 6verklagade beslutet. Det ar
saledes mojligt att redan pa grundval av stdllningen som motpart invinda mot giltigheten av
invindningsenhetens beslut. Denna réttighet ér, enligt ndmnda bestdmmelse, dessutom inte begransad
till de grunder som redan anforts i 6verklagandet. Det forhallandet att motparten sjalv kan overklaga
det aktuella beslutet nimns dock inte. Bada rattsmedlen kan anvindas for att invinda mot ett beslut
om att bifalla en invindning och avsla en registreringsansokan, sasom det har bekréftats i domen Intesa
Sanpaolo/harmoniseringskontoret — MIP Metro (COMIT).”

25 — T-84/08, EU:T:2011:144, punkt 23.
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78. Harmoniseringskontoret har slutligen havdat att denna slutsats inte paverkar de
forfarandebestaimmelser som foreskrivs i forordning nr 207/2009, bland annat den bestimmelse enligt
vilken en part far overklaga ett beslut som géitt honom emot i forsta instans. I den man motparten
vdljer att inge ett “anslutningsoverklagande”, i den mening som avses i artikel 8.3 i forordning
nr 216/96, ér vidhallandet av detta 6verklagande oupplosligen knutet till klagandens vidhéllande av sitt
overklagande, till skillnad fran nér ett Overklagande inges enligt bestimmelserna i foérordning
nr 207/2009. Motparten riskerar saledes att “anslutningsoverklagandet” delar samma o6de som
klagandens 6verklagande och att det, eftersom det dr "accessoriskt” till 6verklagandet, blir ogiltigt om
klaganden drar tillbaka sitt 6verklagande.

2. Bedomning

79. Samtliga parter i tvisten har medgett, for det forsta, att det overklagande som ingavs av den
invindande parten syftade till en omprévning av invdndningsenhetens beslut med avseende pa varor
som inte hade angetts i sokandens 6verklagande, for det andra, att det ingavs ndrmare sex manader
efter det att den invindande parten delgivits invindningsenhetens beslut,”® for det tredje, att
overklagandeavgiften dessutom inte erlagts och, for det fjarde, att 6verklagandendmnden delvis bif6ll
LG:s yrkande och avgjorde tvisten till nackdel for BSH utan att BSH forst hade getts tillfille att yttra

sig.

80. Ovannamnda forfarande strider inte endast mot forfarandebestimmelserna i forordning
nr 207/2009 och dess genomférandebestimmelser, utan utgor dven ett allvarligt asidosédttande av
sokandens rattigheter och de forfarandegarantier som stadfists i stadgan.

81. Forfarandet i fraga dr ett resultat av den stora forvirring som rader kring rackvidden av artikel 8.3 i
forordning nr 216/96.

82. Atminstone pa denna punkt instimmer jag i den asikt som Europeiska kommissionen uttryckte vid
forhandlingen, nér den pépekade att denna bestimmelse ”juridiskt &r ganska otydlig” och till och med
kan “betecknas som ’aningen rudimentédr”. Detta forklarar inte endast de fel som behidftar det
omtvistade beslutet och gor att det ar rittsstridigt, utan é&ven, i en vidare bemaérkelse,

harmoniseringskontorets inkonsekventa beslutspraxis.*

83. I samband med oversynen av férordning nr 207/2009 som skett genom férordning (EU)
2015/2424*, vilken kommer att trida i kraft den 23 mars 2016, har kommissionen &verfort den
bestimmelse som framgéar av artikel 8.3 i forordning nr 216/96 till artikel 60 i forordning
nr 207/2009, med den i skal 28 i forordning 2015/2424 angivna anmarkningen att ”[e]rfarenheten fran
tillimpningen av det gillande EU-varumérkessystemet har visat potentialen for forbéttring av vissa
aspekter av forfarandet” och att "[f]0ljaktligen bor vissa atgiarder vidtas for att ... 6ka den rattsliga
sakerheten och forutsagbarheten”.

84. Det méste medges att denna inkonsekventa beslutspraxis dven beror att praxis skiljer sig mellan
tribunalens olika avdelningar.

26 — Invindningsenhetens beslut delgavs den 3 maj 2012.
27 — Beslut av harmoniseringskontorets fjarde 6verklagandendmnd av den 9 augusti 2012, Zoo sport, punkt 10 ("cross-appeal”).

28 — Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om éndring av forordning nr 207/2009 och av
forordning nr 2868/95 samt om upphivande av kommissionens férordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumarken, ménster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).
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85.1 domen Intesa Sanpaolo/harmoniseringskontoret - MIP Metro (COMIT),” som
harmoniseringskontoret har grundat sig pd, ansag tribunalens fjairde avdelning att det genom
artikel 8.3 i férordning nr 216/96 har inrittats ett parallellt rattsmedel till det som anges i artikel 60 i
forordning nr 207/2009. Tribunalens fjairde avdelning drog denna slutsats pa grundval av foljande
mycket kortfattade analys™:

”... Enligt artikel 8.3 i forordning nr 216/96 &ar [svarandens rattighet att invdnda mot giltigheten hos
invindningsenhetens beslut] inte begréinsad till de grunder som redan anforts i 6verklagandet. I denna
bestimmelse behandlas ndmligen en begdran som avser en del i beslutet som inte berdrs i
overklagandet. Det forhallandet att svaranden sjilv kunde ha 6verklagat det aktuella beslutet namns
inte i bestimmelsen. Bada dessa réittsmedel kan anvéindas for att fa till stind en provning av ett beslut
att bifalla en invandning och avsla en registreringsansékan.”

86. Tribunalen har bekriftat denna analys i sin dom Meica/harmoniseringskontoret — Salumificio
Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta)*. Tribunalen gjorde i nimnda dom en mer detaljerad
analys av artikel 8.3 i forordning nr 216/96 och utredde noggrant sambandet mellan denna
bestimmelse och det rittsmedel som avses i artikel 60 i forordning nr 207/2009. Jag ar emellertid inte
saker pa att artikel 8.3 i forordning 216/96 i sin aktuella lydelse verkligen medfor en mojlighet till ett
parallellt rattsmedel.

87. Jag anser att flera skal talar emot denna slutsats, ndrmare bestimt ordalydelsen i artikel 8.3 i
férordning nr 216/96, det sammanhang som nimnda bestimmelse ingar i och franvaron av regler och
tillrackliga processuella garantier som gor att parternas rittssiakerhet verkligen skyddas.

88. Réickvidden av artikel 8.3 i forordning nr 216/96 och reglerna for hur den ska tillimpas ska till att
borja med faststillas med beaktande av de bestimmelser om ingivande av Overklaganden till
harmoniseringskontorets dverklagandendmnder som foreskrivs i forordningarna nr 207/2009
och 2868/95.

89. I avdelning VII i forordning nr 207/2009, som har rubriken ”Overklaganden”, faststills de
grundldggande principer som ér tillaimpliga vid Overklaganden av bland annat beslut fattade av
invindningsenheterna. I artikel 60 i forordningen faststills de villkor avseende tidsfrist och form som
giller vid ingivandet av overklaganden. Dar anges att overklagandet ska framstéllas skriftligen inom
tva manader fran dagen for delgivning av beslutet och att det inte ska anses ha givits in forrén
overklagandeavgiften har betalats. P4 den blankett som klaganden kan anvdnda for att inge sitt
overklagande erinras om dessa principer.*

90. I det femte skilet i forordning nr 2868/95 anges att den innehaller de regler som dr nédvéndiga for
genomforande av bestimmelserna i férordning nr 207/2009. Vad giller forfarandebestimmelserna
innehaller avdelning X kompletterande regler om ingivande och prévning av 6verklaganden.

91. Med avseende pa de villkor avseende tidsfrist och form som anges i artikel 60 i forordning
nr 207/2009 har unionslagstiftaren i regel 49 i forordning nr 2868/95 preciserat att ett 6verklagande
ska avvisas om villkoren inte iakttagits. Betrdffande oOverklagandeavgiften anges det att den ska
erlidggas innan tidsfristen for inldmning av Overklagandet enligt artikel 60 har 16pt ut och att
overklagandet i annat fall inte ska anses vara inldmnat.

29 — T-84/08, EU:T:2011:144.
30 — Punkt 23.

31 — T-247/14, EU:T:2016:64. I namnda mal hade klaganden i férevarande mal, som i nimnda mal var svarande, i det svar som ingavs med stod
av artikel 8.3 i forordning nr 216/96, yrkat att invindningsenhetens beslut skulle dndras. Tvirtemot vad som ér fallet i férevarande mal
forklarade overklagandenimnden da att detta yrkande inte kunde upptas till sakprovning, eftersom de innebar en utvidgning av
tvisteféremalet och inte uppfyllde villkoren i artikel 60 i forordning nr 207/2009.

32 — Blanketten ér tillgdnglig pa harmoniseringskontorets webbplats.
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92. Forordning nr 216/96 ingar i denna systematik. Enligt sjitte skilet i forordning nr 216/96 syftar
den till att "komplettera” genomforandebestimmelserna till forordning nr 207/2009, vilka antogs
redan i forordning nr 2868/95, bland annat vad géller 6verklagandendmndernas organisation och det
muntliga forfarandet. Dess syfte dr saledes inte att ersdtta bestimmelserna i forordningarna
nr 207/2009 och nr 2868/95 och inte heller att skapa en lex specialis for overklaganden som inges till
harmoniseringskontorets o6verklagandendamnder. Detta skulle vara meningslost, eftersom de
forfarandebestimmelser som ar tillampliga pa sddana overklaganden faststills i artikel 60 i férordning
nr 207/2009, sdsom jag angett ovan.

93. I artikel 8.2 och 8.3 i forordning nr 216/96, under rubriken “Forfarandet”, faststills de
bestaimmelser som dr tillimpliga pa ingivande av inlagor till 6verklagandendmnden, vad giller savil
inlagor med grunderna for 6verklagandet, svar pa dverklagandet och genmélen fran parterna.

94. T artikel 8.2 i forordning nr 216/96 anges att ”[i] tvapartsforfaranden ... far sammanstillningen av
grunderna for oOverklagandet och motpartens svar pa denna kompletteras med ett genmile fran
klaganden som skall inkomma inom tvd ménader efter det att klaganden underrittats om svaret pa
overklagandet samt ett genmaile fran motparten som skall inkomma inom tva manader efter det att
motparten underrittats om klagandens genmale”.

95. Unionslagstiftaren har vidare i artikel 8.3 i samma foérordning — vars riackvidd hir ska granskas —
preciserat att “svaranden i sitt svar pa overklagandet [far] begira att en del i det omtvistade beslutet
som inte berors i Overklagandet ogiltigforklaras eller dndras. En sddan begiran skall forfalla om
klaganden drar tillbaka 6verklagandet”.

96. Tribunalen har, sasom jag péapekat ovan, tolkat denna bestimmelse som att den medfér en
mojlighet till ett parallellt rattsmedel, som samexisterar med det rattsmedel som foljer av artikel 60 i
forordning nr 207/2009 och som ger svaranden mojlighet att ifrdgasdtta beslut som fattats av
harmoniseringskontorets invindningsenheter genom att anféra nya grunder i sitt svar pa sokandens
ursprungliga talan.

97. Tribunalen forefaller i sin dom Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI
Beretta® implicit tolka artikel 8.3 i forordning nr 216/96 som att den giller anslutningséverklaganden.
Tribunalen har ndmligen tydligt forklarat att denna bestimmelse inte rér den form av ”sjdlvstdndigt
overklagande” som foreskrivs i artikel 60 i forordning nr 207/2009, och som &r "det enda rattsmedel

genom vilket klaganden sikert kan géra sina anmirkningar gillande”.*

98. Artikel 8.3 i forordning nr 216/96 kan emellertid inte anses ha infort en mojlighet till ett sadan
anslutningsoverklagande eller nagon talan 6ver huvud taget, och detta framst av tva skal.

99. For det forsta dr det inte mycket som talar for att en genomférandeforordning som antagits av
kommissionen, och vars framsta syfte, enligt sjiatte skdlet i samma forordning, dar att reglera
overklagandendmndernas organisation och det muntliga forfarandet, skulle vara ett lampligt medel for
att infora en ny form av talan, som hitintills inte forekommit i gemenskapens successiva
varumairkesforordningar.

33 — T-247/14, EU:T:2016:64.
34 — Punkterna 22 och 24.
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100. Dessutom, och detta dr helt avgorande, har unionslagstiftaren inte definierat regler och
processuella garantier rorande detta eventuella nya réittsmedel, trots att dessa fragor systematiskt har
reglerats vad ror samtliga hittills i unionsréitten forekommande réttsmedel, inbegripet vad géller
anslutningsoverklaganden. *

101. Det &r viktigt att betona att det i forordning nr 216/96 — sasom tribunalen fér 6vrigt konstaterat i
sin dom Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta)* — éver huvud taget
inte forekommer sadana regler som med nodvindighet maste finnas vad avser en mojlighet att viacka
talan, sarskilt regler om formkrav for ansokan, tidsfrister for att vicka talan och villkoren rérande
svaromal.

102. Artikel 8.2 i forordning 216/96 faststéller visserligen en frist for klagandens genméle pa
motpartens svar pa overklagandet. Jag konstaterar emellertid att det inte sdgs ndgot om en frist inom
vilken detta svar — vilket eventuellt ska anses innehalla ett anslutningsoverklagande — maste inges. Jag
vill dessutom pépeka att dven om det i denna bestimmelse talas om regler som ska tillimpas pa
skriftvaxlingen avseende sokandens huvudoverklagande, sdgs inget 6ver huvud taget om mojligheten
att svara pa nya omstdndigheter som tas upp i ett eventuellt anslutningsdverklagande. Ordalydelsen i
artikel 8 i ndmnda forordning sdkerstéller enligt min mening inte den tydlighet och rattssikerhet som
dr av sddan vikt vad giller ett rittsmedel”, och detta giller én mindre fér parternas rattssikerhet i
domstolsforfaranden.

103. For att sdkerstilla en god réttskipning och iakttagande av vardera partens processuella réttigheter
samt sdkerstdlla att beslut fran myndigheter och domstolar vinner laga kraft, och déarmed skydda
allménintresset,” ar det nodvindigt att det i bestimmelsen i friga hinvisas till dessa regler, antingen
genom ett uttryckligt omndmnande av dem eller genom en hénvisning till andra
forfarandebestaimmelser.

104. Parterna maste ges mojlighet att ta del av bestimmelserna om 6verklagandets form och tidsfristen
for ingivande, i syfte att sidkerstélla att det kan tas upp till sakprovning, och parterna ska éven ha
mojlighet att inkomma med inlagor i syfte att sdkerstilla sitt forsvar.

105. I forevarande mal framgar det att 6verklagandendmnden utan restriktioner tilldt att LG genom sitt
svar pa overklagandet dndrade forfarandets rackvidd utan att BSH tilléts att inge genmaéle. Det ar vidare
utrett att BSH, genom att ensam betala 6verklagandeavgift enligt artikel 60 i férordning nr 207/2009,
slutligen finansierat en reformatio in pejus, eftersom 6verklagandenamnden bifoll LG:s yrkanden.

106. Mot bakgrund av det ovan anforda kan vi med ritta fraga oss huruvida unionslagstiftaren avsig
att genom artikel 8.3 i forordning nr 216/96 inrétta ett nytt rittsmedel parallellt med det
overklagandeforfarande som foreskrivs i artikel 58 och foljande artiklar i férordning nr 207/2009.

107. Unionslagstiftarens ambition var mer blygsam.

108. Forfarandebestimmelsen i artikel 8.3 i forordning nr 216/96 tilliter endast att motparten
inkommer med nya faktiska och rittsliga omstandigheter rérande de varor och tjénster som angetts i
overklagandet, det vill siga som omfattas av det 6verklagande som ingetts av klaganden i enlighet med
artikel 60 i forordning nr 207/2009.

35 — Se bland annat de sdrskilda bestimmelserna i domstolens rittegingsregler som avses i avdelning V kapitel 3 i med rubriken
”Anslutningsoverklagandets form och innehall samt dari framstéllda yrkanden” och kapitel 4 med rubriken “Inlagor med anledning av ett
anslutningsoverklagande” (artiklarna 176-180).

36 — T-247/14, EU:T:2016:64.

37 — Se, for ett liknande resonemang, dom Moussis/kommissionen (227/83, EU:C:1984:276, punkt 12) och dom Barcella m.fl./kommissionen
(191/84, EU:C:1986:197, punkt 12).

38 — Dom Evropaiki Dynamiki/kommissionen (C-469/11 P, EU:C:2012:705, punkt 50 och dér angiven réttspraxis).
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109. Nér o6verklagandet endast avser en del av varorna och tjdnsterna i registreringsansokan, sasom ar
fallet i forevarande mal, innebdr 6verklagandet att harmoniseringskontorets 6verklagandenamnd far
gora en ny provning i sak av invdndningen. Denna provning far dock endast avse ndmnda varor eller
tjanster. *

110. Nér motparten under omstindigheterna i forevarande mal ingav ett anslutningsoverklagande vars
foremal gick langt utover de grénser som bestimts i Overklagandet &r det uppenbart att
forfarandebestimmelserna kringgatts.

111. Ett overklagande maste inges inom den tidsfrist och i den form som foreskrivs i artikel 60 i
férordning nr 207/20009.

112. Det ska erinras om att enligt denna artikel har motparten tvd manader pé sig fran dagen for
delgivning av invdndningsenhetens beslut att inge sitt overklagande och ska dessutom erligga en
overklagandeavgift.

113. Tidsfristen pa tva manader utgdr tvingande rdtt. Den &r avsedd att sidkerstilla att
invindningsenhetens beslut vinner laga kraft ndr det inte Overklagats, vilket sékerstéller
rittssikerheten och dven skyddar allménintresset.*

114. Nér den tidsfrist som anges i artikel 60 i forordning nr 207/2009 vél har 16pt ut ar det inte langre
mojligt att utvidga Overklagandets omfattning utover det som bestimts i Overklagandet.
Overklagandenimnden kan da inte lingre vidta en ny provning i sak av invindningen med avseende
pa de varor som angetts i motpartens Overklagande, eftersom invandningsenhetens beslut i denna
fraga har vunnit laga kraft.

115. I forevarande mal inkom LG emellertid forst den 31 oktober 2012 med sitt svar pa 6verklagandet,
i vilket det dven yrkades omprovning av invindningsenhetens beslut med avseende pa varor som
omfattades av klasserna 7, 9 och 11, trots att invdndningsenhetens beslut hade delgivits den
3 maj 2012. LG betalade dessutom ingen 6verklagandeavgift.

116. Enligt regel 49.1 i forordning nr 2868/95 borde overklagandendmnden ha avvisat detta
overklagande, eftersom det inte uppfyllde de villkor som anges i artikel 60 i férordning nr 207/2009.

117. Det enda 6verklagande som kan anses ha inkommit till 6verklagandendmnden &r det som BSH
ingav avseende invidndningsenhetens beslut, i den del denna hade bifallit invindningen och hade
avslagit BSH:s registreringsansokan avseende elektrisk rengoringsutrustning for hushéllet, inbegripet
dammsugare och apparater for uppsugning av torrt och fuktigt avfall, som omfattas av klass 7.

118. Genom att ta upp LG:s oOverklagande till sakprévning, och bifalla yrkandena i detsamma,
asidosatte overklagandendmnden siledes de ovanndmnda bestimmelserna.

119. Det omtvistade beslutet ska saledes ogiltigforklaras av detta skal.

120. Jag kommer nu att subsididrt behandla grunden avseende att rétten att yttra sig och den
kontradiktoriska principen har asidosatts.

39 — Dom Vélkl/harmoniseringskontoret — Marker Volkl (VOLKL) (T-504/09, EU:T:2011:739, punkt 54).
40 — Se den rittspraxis som anges ovan i fotnot 37.
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B — Huruvida rétten att yttra sig och den kontradiktoriska principen har dsidosatts

121. Det har i forevarande mal inte bestritts att yttrandena i LG:s svar pa overklagandet utgjorde
mycket mer dn endast forsvarsgrunder, eftersom de pa ett betydande sdtt utvidgade foremalet for
tvisten. Detta var skalet till att 6verklagandendmnden tolkade yttrandena i LG:s svar pa 6verklagandet
som ett "anslutningsdverklagande” som ingetts enligt artikel 8.3 i férordning nr 216/96.

122. Genom det omtvistade beslutet bif6ll 6verklagandendmnden delvis anslutningséverklagandet, utan
att emellertid forst ge BSH tillfdlle att yttra sig.

123. Under forhandlingen vid domstolen bekriaftade harmoniseringskontoret att ett forfarandefel
forekommer i det omtvistade beslutet vilket gor att det &r rattsstridigt, eftersom det skriftliga
forfarandet avslutades efter det att LG:s anslutningsoverklagande ingetts, utan att BSH forst hade
beretts tillfille att yttra sig.

124. Av omstindigheterna i forevarande mal framgar tydligt att 6verklagandendmnden inte beaktade
samtliga konsekvenser av ingivandet av ett Overklagande som den sjilv har betecknat som ett
“anslutningséverklagande”.  Overklagandenimnden  underlit att  erbjuda  sékanden  de
forfarandegarantier som géller vid ingivandet av ett sadant 6verklagande och asidosatte sokandens ratt
till forsvar genom att inte i det skedet av forfarandet ge sokanden tillfille att svara pa de nya argument
som anforts av den invdndande parten.

125. Overklagandenimnden &sidosatte dirigenom artikel 63.2 och artikel 75 andra meningen i
férordning nr 207/2009.

126. Enligt artikel 63.2 i denna forordning &r harmoniseringskontorets 6verklagandendamnd skyldig att
vid provningen av ett overklagande vid behov anmoda parterna att inom viss tid avge yttrande over
skrivelser fran 6verklagandendmnden eller inlaga fran annan part.

127. Enligt artikel 75 andra meningen i samma forordning far 6verklagandendmnden dessutom endast
grunda sina beslut pa omstandigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig over.

128. Av fast rdttspraxis framgar att dessa bestimmelser syftar till att, savitt avser gemenskapens
varumarkesratt, uppfylla kraven avseende den ritt till en réttvis provning som anges i artikel 41 i
stadgan, bland annat kraven avseende iakttagande av ritten till férsvar enligt artikel 41.2 a.*

129. I dessa bestammelser stadfists sarskilt rétten att yttra sig och iakttagandet av den kontradiktoriska
principen, vilka utgér grundliggande unionsrittsliga principer.*

130. Dessa principer ska iakttas vid alla forfaranden som kan utmynna i ett beslut fran offentliga
myndigheter, som pé ett markbart sdtt paverkar en persons intressen,” och detta dven om sérskilda
bestimmelser saknas.

131. Rétten att yttra sig innebér att den berdrda personen ska ges tillfille att pa ett &ndamalsenligt sétt
framfora sina synpunkter och den avser samtliga rittsliga och faktiska omstindigheter som ligger till
grund for beslutet.*

41 — Dom Moonich Produktkonzepte & Realisierung/harmoniseringskontoret — Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (T-184/12, EU:T:2014:621,
punkterna 35-37 och dir angiven rittspraxis) och dom DTL Corporacién/harmoniseringskontoret — Vallejo Rosell (Generia) (T-176/13,
EU:T:2014:1028, punkterna 28 och 29 och dér angiven rittspraxis). Se dven dom Krombach (C-7/98, EU:C:2000:164, punkterna 25 och 26).

42 — Dom Bertelsmann och Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, punkt 61).
43 — Se, for ett liknande resonemang, dom kommissionen/Irland m.fl. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 50 och dér angiven réttspraxis).
44 — Beslut DTL Corporacién/harmoniseringskontoret (C-62/15 P, EU:C:2015:568, punkt 45 och dir angiven réttspraxis).
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132. Den kontradiktoriska principen innebdr att parterna i ett forfarande har rétt att fa ta del av
bevisning och yttranden som ingivits till domstolen av motparten och att yttra sig daréver.” Den
utgor siledes hinder for att en myndighet grundar sitt beslut pa omstidndigheter och handlingar som
endera parten inte har kunnat ta del av och betréffande vilka parten i fraga siledes inte har kunnat
tillkdnnage sin standpunkt.

133. Iakttagandet av dessa principer innebar att tillfille maste ges att diskutera samtliga uppgifter som
ligger till grund for ett beslut av den myndighet eller domstol vid vilken talan har vickts.
Harmoniseringskontoret kan saledes endast grunda sina beslut pa faktiska eller réttsliga
omstiandigheter som parterna har kunnat yttra sig om. Losningen av en tvist foregas nodvéandigtvis av
myndighetens eller domstolens bedomning, vilken enbart kan stdrkas och finna stod i eller, i
forekommande fall, kullkastas genom parternas yttranden. Detta mojliggor for myndigheten eller
domstolen att gora en helt opartisk bedomning med full kinnedom om omstidndigheterna i savil
faktiskt som rattsligt hinseende. En tappande part som inte getts tillfille att yttra sig kan forledas att
tro att domstolen var pa motpartens sida, eftersom den inte getts tillfille att forsvara sig. Vidare
mojliggér det for myndigheten eller domstolen att i vederborlig ordning motivera sitt beslut i enlighet
med artikel 75 i férordning nr 207/2009.

134. lakttagandet av dessa bestimmelser dr desto viktigare inom ramen for tvister som avser
gemenskapsvarumadrken, eftersom harmoniseringskontorets 6verklagandenamnd, sasom domstolen har
erinrat om, till f6ljd av 6verklagandet ska gora en ny, fullstindig provning av invdndningen i sak, det
vill siga bade en rittslig provning och en provning av de faktiska omstéandigheterna. *

135. Enligt fast rdttspraxis ska harmoniseringskontoret utéva sin behorighet i enlighet med de
allménna principerna i unionsritten.*

136. I riktlinjerna angaende forfarandena vid harmoniseringskontoret, del A, avsnitt 2 ("Allménna
principer som ska iakttas vid forfarandena”), punkt 2 ("Réitten att yttra sig”), anges att ”[e]nligt den
allménna principen om skydd av ritten till forsvar ska en person vars intressen péverkas av ett beslut
som fattas av offentliga myndigheter ges tillfille att yttra sig. Vid alla forfaranden vid
[harmoniseringskontoret] ska parterna foljaktligen alltid ges mojlighet att tillkdnnage sin standpunkt
och anfora forsvarsgrunder” och att ”[b]eslut kan endast grundas pa skil eller bevisning avseende vilka
parterna har kunnat tillkdnnage sin standpunkt.”

137. Riktlinjerna angdende forfarandena vid harmoniseringskontoret utgér en kodifiering av det
handlingsmonster som harmoniseringskontoret foresitter sig att folja. De utgdr saledes en egen
begrinsning fran harmoniseringskontorets sida, forutsatt att de ar forenliga med 6verordnade réttsliga
bestimmelser, satillvida som det ankommer pa den att f6lja dessa regler som den sjdlv alagt sig.

138. Mot bakgrund av det ovan anférda anser jag att 6verklagandendmnden &sidosatte BSH:s ritt att
yttra sig samt den kontradiktoriska principen genom att ompréva invandningsenhetens beslut pa
grundval av omstdndigheter som inte hade diskuterats och att den darigenom péverkade BSH:s
intressen negativt.

139. Jag anser saledes att artikel 63.2 och artikel 75 andra meningen i forordning nr 207/2009 har
asidosatts.

45 — Dom kommissionen/Irland m.fl. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 52 och ddr angiven réttspraxis).

46 — Beslut DTL Corporacién/harmoniseringskontoret (C-62/15 P, EU:C:2015:568, punkt 35 och dér angiven réttspraxis). I artikel 64.1 i
férordning nr 207/2009 anges att harmoniseringskontorets Overklagandenimnd ska avgora oOverklagandet efter provning av om
overklagandet ar befogat och att den dérvid kan "vidta de atgdrder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet”,
det vill siga den kan sjilv uttala sig om invidndningen och ogilla den, eller forklara att den ar befogad, och darmed bekrifta eller
ogiltigforklara det beslut som fattats i forsta instans vid harmoniseringskontoret (dom DTL Corporacién/harmoniseringskontoret — Vallejo
Rosell (Generia), T-176/13, EU:T:2014:1028, punkt 30).

47 — Dom Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 73).
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140. Asidosittandet av forfarandebestimmelserna ér desto mer beklagligt som det ar uppenbart att de
omstindigheter som LG anforde var avgorande for forfarandets utgang, eftersom
overklagandendmnden vid omprovningen av invandningsenhetens beslut delvis bifoll LG:s yrkande
och i en storre del avslog BSH:s ansokan om registrering av varumérket "compressor technology”.

141. Vid forhandlingen vid domstolen insisterade harmoniseringskontoret pa den omstdndigheten att
detta forfarandefel nu har “rdttats till”, eftersom BSH under tva ars tid, under det skriftliga och
muntliga forfarandet vid tribunalen, har haft mojlighet att gora gillande att dess réttigheter asidosatts.

142. Det ska, for det forsta, papekas att detta resonemang visar pa en besynnerlig tolkning av
begreppet “ratta till”.

143. Ritten till forsvar ska iakttas vid alla forfaranden som kan utmynna i ett beslut fran offentliga
myndigheter — forvaltningar savdl som domstolar — som pa ett markbart sétt paverkar en persons
intressen® och den erkidnns uttryckligen i harmoniseringskontorets riktlinjer. Siledes kan
harmoniseringskontoret rimligtvis inte undkomma denna skyldighet genom att hédnvisa till att rétten
att yttra sig iakttagits vid domstol.

144. For att rétta till forfarandefelet borde 6verklagandendmnden ha gett parterna tillfille att yttra sig
over de nya omstandigheterna, vid behov genom att inleda forfarandet pa nytt.

145. Det ska, for det andra, pdpekas att dven detta resonemang har sitt upphov i den radande
forvirringen kring de forfarandegarantier som ska erbjudas nér ett anslutningsoéverklagande inges av
en part och de som dr tillaimpliga vid enbart ingivande av inlagor.

146. Nar motparten ger in ett overklagande eller ett anslutningséverklagande foranleder detta enligt
forfarandebestimmelserna automatiskt att en inlaga ska inges. Néar motparten déremot endast
inkommer med ett svar pa overklagandet ankommer det pa klaganden att lémna in en motiverad
anhallan om tillatelse att inge ett genmaile.

147. 1 forevarande fall borde 6verklagandendmnden saledes, i enlighet med artikel 63.2 i férordning
nr 207/2009, uttryckligen ha anmodat BSH att yttra sig 6ver LG:s anslutningséverklagande.

148. Mot bakgrund av det ovan anforda ska det omtvistade beslutet ogiltigforklaras &ven pa grund av
asidosdttandet av BSH:s rdtt att yttra sig och av den kontradiktoriska principen, vilka stadfasts i
artikel 63.2 och artikel 75 andra meningen i forordning nr 207/2009.

VII — Rittegangskostnader

149. Enligt artikel 137 i domstolens rattegangsregler, som ér tillamplig pa mal om 6verklagande enligt
artikel 184.1 i samma regler, ska domstolen besluta om rattegangskostnader i den dom eller det beslut
genom vilket malet avgors slutligt.

150. Aven om domstolen i forevarande fall upphiver den 6verklagade domen, foreslar jag att den
bifaller BSH:s overklagande och ogiltigforklarar det omtvistade beslutet. Jag foreslar foljaktligen att

harmoniseringskontoret ska forpliktas att ersatta BSH:s réttegangskostnader savil i forsta instans som
i malet om overklagande, i enlighet med BSH:s yrkanden.

48 — Dom kommissionen/Irland m.fl. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, punkt 50 och dér angiven réttspraxis).
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VIII — Forslag till avgorande
151. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen beslutar féljande:

1) Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 4 december 2014 i mal T-595/13
(EU:T:2014:1023), BSH/harmoniseringskontoret - LG Electronics (COMPRESSOR
TECHNOLOGY), upphévs.

2) Det beslut som meddelades av forsta overklagandenimnden vid Kontoret for harmonisering inom
den inre marknaden (varumérken, monster och modeller) (harmoniseringskontoret) den
5 september 2013 (drende R 1176/2012-1), i dess lydelse enligt beslutet om rittelse av den
3 december 2013, ogiltigforklaras.

3) Harmoniseringskontoret ska ersitta rittegangskostnaderna, savdl i forsta instans som i malet om
overklagande.
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