DOM AV DEN 7.2.2002 — MAL T-88/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 7 februari 2002 *

I mal T-88/00,

Mag Instrument Inc., Ontario (Amerikas forenta stater), foretritt av advokaterna
A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn och U. Hocke, med
delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretradd av A. von Miihlendahl, E. Joly och S. Bonne, samtliga i
egenskap av ombud,

svarande,

* Rirtegingssprik: tyska.
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandenimnden vid Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 14 februari 2000 (irenden

R-237/1999-2—R-241/1999-2) genom vilket registrering vigrades av fem fick-
lampsformer som tredimensionella varumirken,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och
R.M. Moura Ramos,

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med hinsyn till den ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den
13 april 2000,

med hinsyn till det svaromdl som inkom till férstainstansrittens kansli den
11 augusti 2000,

och efter férhandlingen den 31 maj 2001,
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féljande

Dom

Bakgrund

Den 29 mars 1996 ingav s6kanden, med stod av radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1; svensk
specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse, fem ansékningar om
registrering av tredimensionella gemenskapsvarumirken till Byrdn f6r harmoni-
sering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran).

De tredimensionella varumirken av vilka registrering begirts dr former av
cylindriska ficklampor som siljs av s6kanden.

De varor som registreringsansdkan avsig omfattas, efter den 4ndring som
sokanden gjorde i detta avseende den 18 november 1997, av klasserna 9 och 11 i
Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och
tjanster fér varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar
foljande beskrivning: *Tillbehor till apparater for belysning, speciellt fick-
lampor” och ” Apparater fér belysning, speciellt ficklampor, inklusive reservdelar
och tillbehor till nimnda varor”.
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Genom tre beslut av den 11 mars 1999 och tv4 beslut av den 15 mars 1999 avslog
granskaren ansokningarna i enlighet med artikel 38 i forordning nr 40/94 med
motiveringen att de ifrigavarande varumirkena saknade sirskiljningsformaga.

Den 11 maj 1999 o6verklagade sokanden samtliga granskarens fem beslut till
harmoniseringsbyrdn i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandena avslogs i beslut av den 14 februari 2000 (nedan kallat det
ifrigasatta beslutet).

I detta beslut ansdg overklagandenimnden, efter att ha erinrat om innehallet i
artikel 4 i férordning nr 40/94, att i brist pa anvindning och for att enbart formen
av en vara skall kunna utgéra ett sirskiljande kinnetecken fér varans ursprung,
skall denna form, fér att en eventuell konsument i férsta hand skall se den som ett
uttryck for varans ursprung och inte som en Atergivning av varan i sig, ha
egenskaper som tillrickligt skiljer sig frin varans vanliga form. Overklagande-
namnden ansag vidare att om formen inte ir tillrickligt annorlunda i forhallande
till varans vanliga form och om en eventuell konsument siledes endast uppfattar
den som en &tergivning av varan, ir denna form, i likhet med ett ord som
uteslutande utgors av varans namn, beskrivande och faller inom tillimpnings-
omradet for artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Enligt 6verklagandenimnden ir
den huvudsakliga frigan huruvida en &tergivning av ett av de begirda
varumirkena omedelbart upplyser genomsnittskonsumenten av ficklampor om
att det ror sig om en ficklampa som har ett visst ursprung och inte om vilken
ficklampa som helst. Overklagandenimnden tillade for det forsta att den
omstindigheten att designen av s6kandens varor ir tilltalande inte nédvindigtvis
innebdr att den 4r sirskiljande i sig. For det andra fastslog 6verklagandenimnden
att den omstindigheten att ett kinnetecken inte fir registreras enligt artikel 7.1 b
med motiveringen att det saknar sirskiljningsformaga, inte innebir att ett
varumirke som har nigon liten grad av denna egenskap nddvindigtvis skall
registreras. Overklagandenimnden ansig att det framgir av sjilva kirnan i
forordning nr 40/94 att den grad av sirskiljningsformaga som krivs skall vara s&
hog att varumirket kan fungera som information om ursprunget. Overklagan-
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denimnden drog slutsatsen att, trots att varje form hade flera tilltalande
kinnetecken, var ingen i sig sirskiljande f6r genomsnittskoparen av en ficklampa
(punkterna 11—18 i det ifrigasatta beslutet).

Parternas yrkanden

Sokanden yrkar att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn yrkar att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Bedomning

I sin ansokan har sokanden 4beropat fyra grunder. Eftersom sékanden avstod
frin tre av dessa under férhandlingens ging, skall endast grunden avseende
overtradelse av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 proévas.

Parternas argument

Sokanden har inledningsvis anfért att principen, enligt vilken ett kidnnetecken har
sarskiljningsf6rmaga om det kan uppfattas som ett uttryck for att varan kommer
fran ett sirskilt foretag ar tillimplig pa tredimensionella varumirken.

Sokanden har direfter for det forsta gjort gillande att de begirda varumirkena
inte saknar sarskiljningsférmaga.

I detta avseende har sokanden anfort flera argument till stod for att det,
tvirtemot harmoniseringsbyrans uppfattning, inte finns nigon ”vanlig form” for
en ficklampa och att de former som motsvarar de begirda varumairkena inte
utgdr nagon “generisk form™ fér en ficklampa.

Sokanden har vidare gjort gillande att de krav som faststillts genom férordning
nr 40/94 betriffande de tredimensionella varumirkenas sirskiljningsformaga
endast ror det skil att vigra registrering som foreskrivs i artikel 7.1 b i samma
forordning och att det inte finns nigot ytterligare hinder for registrering av dessa
varumarken.
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Sékanden anser att det i det ifrdgasatta beslutet inte anges vilka kriterier ett
tredimensionellt varumirke skall uppfylla for att det skall anses ha sarskiljnings-
formaga. Sokanden anser i synnerhet att 6verklagandenimnden inte har angett
nigot argument till st6d for sitt pdstiende att en ficklampas form saknar
sarskiljningsformiga. Overklagandenimnden har dessutom, enligt sokanden,
underl3tit att ange i vilket fall en genomsnittskonsument kan anta att formen pa
en ficklampa ger uttryck for varans ursprung. Overklagandenimnden har
felaktigt pdstatt att termerna “saknar sirskiljningsformdga” inte betyder att
varje varumirke som uppvisar minsta tecken pd sirskiljningsférmiga skall
registreras. Den har dessutom inte angett skilen till att de begirda varumirkena
inte uppnir den grad av sirskiljningsformdga som ir nodvindig for att
varumirket skall kunna ge uttryck for varans ursprung. Genom att forfara pa
detta sitt har overklagandenimnden stillt hogre krav vad betrdffar sirskilj-
ningsférmagan for tredimensionella varumirken dn for andra varumairken.

Sokanden anser didremot att formen, pa grund av den kinsloupplevelse som den
omedvetna uppfattningen av foremals form ger upphov till, gor sig direke
gillande och har en hégre sirskiljningsformdga 4n ordmirken. Kraven pd
sarskiljningsférmiga for tredimensionella varumirken bor darfor vara lagre dn
de som giller fér ordmirken eller, 4tminstone, likvirdiga med dem som giller for
andra slags varumirken. Varumirkesskyddet kan siledes endast vigras nir
varumirket ”saknar sirskiljningsféormiga”, vilket innebir att en svag grad av
denna egenskap ir tillricklig for att undanréja hindret for registrering.

Sokanden har fér det andra redovisat ett antal omstindigheter, som over-
klagandenimnden inte tagit hinsyn till, fér att visa att de begdrda varumirkena
har sirskiljningsforméga.

Sokanden hinvisar i detta avseende till professor Stefan Lengyels expertkunskap
om originalitet, kreativitet och sirskiljningsférméaga vad betriffar formen av de
berorda ficklamporna och anser att han skall héras som vittne. Denna expert har
sarskilt uttalat sig om det fullstindiga sortimentet av lampor som utvecklats av
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s6kanden (Mag-sortimentet), ett sortiment som utgdr ett idgonfallande exempel
pé varor av hog teknisk kvalitet f6r vilka den semantiska funktionen, som aterger
deras egenskaper, forverkligats i den estetiska formen. Han anser att iven om
hela sortimentet av Mag Lite-varor kdnnetecknas av samstimmiga former, sa har
var och en av dessa varor, inklusive ficklampan Solitaire, sin egen sirskiljnings-
formaga. Han har vidare uttalat sig om lamporna Mini Maglite och Mag Lite.

Sokanden har vidare redovisat flera uppgifter till stod for att sirskiljnings-
formagan for de former for vilka registrering begirts ir allmint vedertagen
internationellt, bland annat att det har hinvisats till de berérda lamporna i flera
skrifter, att lamporna férekommer i olika museers samlingar och att de erhallit
internationella priser.

Sokanden har for det tredje nimnt beslut av flera domstolar enligt vilka
ficklampan Mini Maglite har sirskiljningsférmaga.

Sokanden har for det fjarde gjort gillande att de begirda varumirkenas formaga
att informera om att varan kommer frn ett visst foretag dessutom har bevisats
genom att de berérda ficklampornas form har anvints som en omstindighet som
informerar om ursprung. Som framgar av den franska publikationen Faux ou
vrais — Les grandes marques et leurs copies, har uppdykandet p4 marknaden av
piratkopior av sokandens originalmodell gett upphov till stor forvirring pa
marknaden och medfért att imitationer av dilig kvalitet har skickats for
reparation till s6kandens aterférsiljare, vilket bekriftas av tvd advokater som
sokanden hinvisat till. Sokanden har dessutom pipekat att det i den ovannimnda
publikationen har angetts att man hittills inte har hittat en falsk Maglite stimplad
med originalvarumirket. Harav f6ljer att det ricker att den som tillverkar kopian
aterger den lampform som har en sirskiljningsf6rmiga som upplyser konsumen-
ten om att varan kommer frdn ett visst foretag, nimligen sokanden.
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Kopietillverkarna har foér 6vrigt ofta gjort reklam for sina varor med hjilp av
originaldesignen av ficklamporna Mag Lite, som i fallet med en sportaffir som
ar 1996 lovordade en kopia av dessa lampor genom att ange att den ”har samma
design som kultlampan Mag Lite”.

For det femte har sékanden slutligen pastatt att dven de nationella myndigheterna
har medgett att formerna av sékandens ficklampor har sirskiljningsférmaga,
eftersom de redan har registrerats i olika linder i Europeiska unionen (Tyskland,
Frankrike, Forenade kungariket, Benelux), i Forenta Staterna och i Schweiz,
linder dir det i lagstiftningen faststills liknande krav for registrering som dem
som foljer av férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrin har for det férsta papekat att de former for vilka
registrering som varumirken begirts maste anses vara sedvanliga och dirfor
inte kan uppfylla varumirkets funktion som ursprungsbeteckning.

For det andra har harmoniseringsbyrdn ifrigasatt att formerna, i egenskap av
varumirken, ir mer dgnade att ha en sirskiljande funktion dn andra kidnneteck-
en. De uppgifter som sokanden foretett rorande de berorda ficklampsformernas
ryktbarhet ar fér 6vrigt nigot som kan beaktas av harmoniseringsbyran men
binder inte denna.

For det tredje bor de berérda lamporna, enligt harmoniseringsbyrdn, snarare
atnjuta skydd genom patent. Nir det giller varumirken, i detta fall tredimen-
sionella, skall dessa diremot férete en ovanlig och godtycklig yttre form, vilket
inte ar fallet i forevarande fall.

II-478




27

28

29

30

MAG INSTRUMENT MOT HARMONISERINGSBYRAN

Harmoniseringsbyran anser slutligen att de nationella registreringarna av vissa av
de lampformer f6r vilka registrering som varumirken begirts inte tvingar
harmoniseringsbyrin att registrera dem. Harmoniseringsbyran har, i synnerhet
vad betriffar registreringen av dessa i Benelux, gjort gillande att myndigheten i
Benelux inte kontrollerade varumirkenas sirskiljningsformaga eller beskrivande
karaktdr nir registreringen igde rum, eftersom en sidan kontroll inte infordes
torran ar 1996, utan de registrerades automatiskt. Vad betriffar registreringen av
dessa i Forenade kungariket beviljades denna till f5ljd av att det visades att den
beroérda formen hade uppnatt sirskiljningsf6rmaga i denna stat genom anvind-
ning. I Forenta staterna inlimnades ansékan om registrering av formen ir 1984
och den registrerades 4r 1997, vilket gor att man kan anta att registreringen
erholls pa grund av att varumirket uppnatt sirskiljningsformaga som ett resultat
av dess anvindning. Det har inte limnats nigra nirmare uppgifter om
omstindigheterna kring beviljandet av registreringarna i Tyskland och Schweiz.
I Tyskland forekommer for 6vrigt inofficiella handlingar (databasen Delmas) som
ger anledning att anta att det pigar forfaranden rérande upphivande.

Forstainstansrdttens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 fir féljande inte registreras:
”Varumirken som saknar sirskiljningsférmaga.”

Ett varumirke har sirskiljningsférmaga om det gor det mojligt att sirskilja de
varor eller tjinster for vilka registrering begarts med avseende pd deras ursprung.

Ett varumirkes sidrskiljningsf6rmaga skall bedémas dels i forhallande till dessa
varor och tjinster, dels i foérhillande till uppfattningen hos allminheten i
malgruppen, vilken bestdr av konsumenterna av dessa varor eller tjinster.
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Vad betriffar denna bedémning konstaterar forstainstansritten att varumarket
inte behover ge en exakt upplysning till allmdnheten i malgruppen som gor det
mojligt for denna att identifiera vem som tillverkar varan eller utfér tjansten.
Enligt fast rittspraxis (se sirskilt domstolens dom av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon, punkt 28, REG 1998, s. I-5507) 4r varumirkets grund-
liggande funktion nimligen att fér konsumenten eller slutanvindaren garantera
ursprunget i friga om den vara eller tjinst som bir varumirket. Varumirket skall
gora det mojligt for allminheten i malgruppen att sirskilja dessa varor eller
tjanster fran varor och tjanster som hirror frin andra foéretag och utgd fran att
alla varor och tjinster som bar varumirket har tillverkats eller levererats under
kontroll av mirkesinnehavaren, som ir ansvarig for deras kvalitet. Det dr endast
pa detta sitt som varumirket gor det méjligt f6r den konsument som képer varan
eller tjinsten som bir varumirket att vid ett senare férvirv kopa samma vara
eller tjinst om den visar sig vara bra eller gora ett annat val om den visar sig vara
dalig.

Det skall dessutom konstateras att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, i vilken det
faststills att varumirken som saknar sirskiljningsférmaga inte fir registreras,
inte gor nigon atskillnad mellan olika slags varumirken. Det saknas foljaktligen
skil att tillimpa stringare kriterier eller stilla hogre krav vid bedomningen av
sarskiljningsférmagan hos tredimensionella varumirken som utgors av formen av
sjilva varan, som de varumirken som begirts i forevarande fall, 4n i friga om de
kriterier eller krav som tillimpas for andra slags varumirken.

Vid bedémningen av ett varumirkes sirskiljningsférmaga skall emellertid alla
relevanta uppgifter som har samband med de sirskilda omstindigheterna i det
enskilda fallet beaktas. Det kan inte uteslutas att arten av det varumirke av vilket
registrering begirts ir en uppgift som kan piverka den uppfattning som
allminheten i mélgruppen har av varumirket.

I enlighet med artikel 7.1 b i foérordning nr 40/94 visar det sig dessutom vara
tillrdckligt att faststilla att varumirket har ett minimum av sarskiljningsférmaga
for att detta absoluta registreringshinder inte skall kunna tillimpas. Det skall
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sdledes undersokas — inom ramen fér en granskning a priori och utan att
hdnsyn tas till kdnnetecknets faktiska anvindning i den mening som avses i
artikel 7.3 i forordning nr 40/94 — huruvida det begirda varumirket gor det
mojligt for allméinheten i malgruppen att sirskilja de varor och tjinster som avses
fran dem som hirrér frin andra foretag nir den skall gora sitt val vid képet av
dessa varor eller tjinster.

Ett varumirkes sirskiljningsformdga skall bedémas med beaktande av de
férvantningar som en normalt informerad samt skiligen uppmairksam och
upplyst genomsnittskonsument kan tinkas ha (domstolens dom av den 22 juni
1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, REG 1999, s. [-3819,
och forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot
harmoniseringsbyrdn (EuroHealth), punkt 27, REG 2001, s. 1I-1645). De varor
av vilka formen har begirts registrerad som varumirke, i foérevarande fall fem
ficklampsformer, ir varor for allmin konsumtion och allminheten i milgruppen
skall siledes anses bestd av samtliga konsumenter.

Vad betriffar bedomningen av om de fem ficklampsformerna fér vilka
varumirkesregistrering begirts kan pdverka en genomsnittskonsuments minnes-
bild genom att ge uttryck for ursprunget pa ett sitt som individualiserar varorna
och forbinder dem med ett visst kommersiellt ursprung, kan det férst pdpekas att
de kinnetecknas av att de dr cylindriska. Denna cylindriska form utgér en av de
vanliga formerna vad betriffar ficklampor. I fyra av ansokningarna utvidgas
ficklampornas cylindriska kropp som en tratt i den dnde dir glodlampan sitter
medan lampan i den femte ans6kan inte utvidgas pd detta sitt utan ir helt
cylindrisk. I alla dessa ans6kningar motsvarar varumirkena de former som
allmint anvinds av andra tillverkare av ficklampor pd marknaden. De begirda
varumirkena ger siledes konsumenten en upplysning om varan men gér det inte
mojlige att individualisera denna vara och férbinda den med ett visst kommersi-
ellt ursprung.

Vad direfter betriffar de kidnnetecken som sokanden har hinvisat till for att visa
att de former som begirts registrerade som varumirken har en inneboende
formaga att sirskilja sokandens varor frin konkurrenternas varor, diribland
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sarskilt deras estetiska kvaliteter och deras sillsynt originella design, kan det
papekas att sidana former, genom dessa kinnetecken, snarare framstir som
varianter av en av de vanliga formerna for ficklampor 4n som former som kan
individualisera de berdrda varorna och i sig upplysa om ett visst kommersiellt
ursprung. Genomsnittskonsumenten ir van att se former som liknar de omtvis-
tade, med en stor designvariation. De former av vilka registrering har begirts
skiljer sig inte frin formerna pd samma typ av varor som ar allmint
forekommande i handeln. Det ir siledes felaktigt att, som sokanden har gjort,
pastd att de berdrda ficklampsformernas speciella kinnetecken, bland annat
deras estetik, drar genomsnittskonsumentens uppmirksamhet till varornas
kommersiella ursprung.

Sokandens argument att former, i egenskap av varumirken, har en hogre
sarskiljningsformaga dn ordmirken kan fér 6vrigt inte godtas. I detta avseende
kan det pipekas att diven om den berdrda varans genomsnittskonsument dr van
att uppfatta ordmirken som kinnetecken som identifierar en vara, ir det inte
nédvindigtvis pd samma sitt vad betriffar varumirken som utgdrs av formen pa
sjalva varan, som i forevarande fall. Kraven pd sirskiljningsférmaga for
tredimensionella varumirken som bestdr av varornas form kan séledes inte vara
ligre 4n de som giller for ordmirken, eftersom det snarare 4r mot dessa som
konsumenten dr van att rikta sin uppmarksamhet.

Mojligheten att genomsnittskonsumenten har kunnat skaffa sig vanan att kdnna
igen sokandens varor endast pd grundval av formen kan i forevarande fall inte
hindra tillimpningen av det absoluta registreringshinder som foreskrivs i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. En sidan uppfattning av de begirda
varumirkena kan endast beaktas vid en tillimpning av artikel 7.3 i denna
forordning, vilken inte har 3beropats av sokanden vid nigot tillfille under
forfarandet. Alla de uppgifter som lagts fram av s6kanden, vilka dberopats ovan i
punkterna 17—19, 21 och 22 fér att visa de begirda varumirkenas sarskilj-
ningsformaga, rér mojligheten att de berérda ficklamporna har uppnatt en sidan
formiga till f6ljd av anvindningen av varumirkena och kan dirfér inte anses
relevanta inom ramen fér en bedémning av deras inneboende sirskiljnings-
féormaga enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

IT - 482




40

41

42

43

MAG INSTRUMENT MOT HARMONISERINGSBYRAN

Mot bakgrund av ovanstiende kan de i férevarande fall begirda tredimensionella
varumirkena siledes inte, sisom de uppfattas av en normalt informerad samt
skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument, individualisera de
avsedda varorna frdn dem som har ett annat kommersiellt ursprung.

Denna slutsats kan inte kullkastas av sékandens argument med avseende p4 vissa
nationella varumirkesbyrders praxis och beslut som fattats av vissa nationella
domstolar. Forstainstansritten erinrar i detta avseende om att gemenskaps-
ordningen f6r varumirken, som framgér av rittspraxis, ir ett sjilvstandigt system
som bestar i en samling mal och regler som ir specifika for detta system och som
skall tillimpas utan hinsyn till de nationella systemen (forstainstansrittens dom
av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniserings-
byran (electronica), punkt 47, REG 2000, s. I1-3829). Huruvida ett kinnetecken
kan registreras som varumirke skall siledes endast bedémas pi grundval av den
relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyran och, i forekommande
fall, gemenskapsdomstolarna, ir dirfér inte bundna av ett beslut som fattats i en
medlemsstat, eller i ett tredje land, i vilket det beslutats att ett kinnetecken kan
registreras som nationellt varumirke.

Overklagandenimnden har dirfor haft fog att faststilla att de begirda
tredimensionella varumirkena saknar sirskiljningsformaga. Overklagandet skall
darfor ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmonise-
ringsbyrdn har yrkat att s6kanden skall forpliktas att ersitta rittegingskost-
naderna. Eftersom sokanden har tappat mdlet, skall harmoniseringsbyrans
yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Overklagandet ogillas.

2) Soékanden skall betala rittegangskostnaderna.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 7 februari 2002.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordférande
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