PROCTER 8 GAMBLE MOT HARMONISERINGSBYRAN (VIT GRONPRICKIG OCH LJUSGRON KVADRATISK TABLETT)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 19 september 2001 *

I mal T-118/00,

Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (Amerikas férenta stater),
foretritt av advokaterna C.J.J.C. van Nispen och G. Kuipers, med delgivnings-
adress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), féretridd av A. von Miihlendahl, D. Schennen och C. Rehl Seberg,
samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprak: engelska.
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angdende en talan som vickts mot det beslut som har fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 3 mars 2000 (irende R 516/1999-1)
och som delgavs sékanden den 7 mars 2000,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden A.W.H. Meij samt domarna A. Potocki och
J. Pirrung,

justitiesekreterare: byrddirektoren D. Christensen,

med beaktande av den anstkan som inkom till forstainstansrdttens kansli
den 3 maj 2000,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens kansli
den 28 juli 2000,

efter det muntliga forfarandet den § april 2001,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 13 oktober 1998 ingav sékanden med stod av rddets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse,
en ans6kan om gemenskapsvarumirke till Byrén for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, moénster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byran).

Av den av s6kanden ingivna atergivningen av det tredimensionella varumairke av
vilket registrering begirdes framgar att detta har formen av en kvadratisk tablett
med ldtt rundade kanter och hérn och med ett vitt skikt med gréna prickar
(ovansidan) och ett ljusgront skikt (undersidan). Ans6kan avsdg dven firgerna.

De varor som registreringsanstkan avsig omfattas av klass 3 i Nicebverens-
kommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjinster for
varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar beskrivningen
“tvitt- och blekningspreparat och andra dmnen for anvidndning vid tvitt;
reng6rings-, poler-, skur- och slipmedel, preparat for tvitt, rengtring och vérd av
disk; tval”.
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I beslut av den 17 juni 1999 avslog granskaren ansokan i enlighet med artikel 38
i férordning nr 40/94 med motiveringen att det begirda varumdrket saknade
sirskiljningsférmdaga.

Den 13 augusti 1999 6verklagade sékanden granskarens beslut till harmoniser-
ingsbyran i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 3 mars 2000 (nedan kallat det
omtvistade beslutet).

Overklagandendmnden fann i sak att det begirda varumirket helt saknade
sirskiljningsformaga. Ndimnden uppgav inledningsvis att det framgdr av artikel 4
i forordning nr 40/94 att formen pi en vara kan registreras som gemenskaps-
varumirke forutsatt att den dr tillrickligt ovanlig och godtycklig for att de
berérda konsumenterna endast genom att se formen skall kunna kinna igen
varan som en vara frin ett visst foretag. Med hénsyn till férdelarna med att utfora
tvitt- och diskmedel i form av tabletter, framholl nimnden vidare att det méste
std dven sokandens konkurrenter fritt att tillverka sidana med anvindning av de
enklaste geometriska formerna. Efter att ha beskrivit det begirda varumirket
konstaterade overklagandenimnden att tablettens kvadratiska form inte gav
tabletten sirskiljningsformiga. De geometriska grundformerna (kvadrat, cirkel,
triangel eller rektangel) dr enligt dverklagandendmnden de mest slalvklara
formerna for sidana tabletter, och det finns ingen godtycklig bestindsdel och
inget inslag av fantasi i valet av en kvadratisk tablett for tillverkning av
rengdringsmedel i fast form. Overklagandenamnden anforde att det begarda
varumdrkets firger inte gav det ndgon sirskiljningsférmaga, eftersom vitt, som
forknippas med oklanderlig renhet, 4r en traditionell firg for tval i pulverform,
medan grént, som ocksd dr en basfarg, drar blicken till sig och har en positiv
bibetydelse, eftersom firgen férknippas med miljoskydd. Overklagandenamnden
hivdade att det 4r vanligt med firgade prickar, att siddana firgade prickar inte
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bara 4r behagliga att se pa, utan dven kan ange férekomsten av aktiva substanser
och att 6vriga aktorer mdste ha méjlighet att anvinda dem i detta syfte.
Overklagandenimnden tillade att harmoniseringsbyran visserligen kan ta hinsyn
till de nationella myndigheternas beslut, men att den inte 4r bunden av dessa.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersdtta rittegdngskostnaderna.
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Upptagande till sakprovning

Parternas argument

Vid forhandlingen anforde sokanden att talan i forevarande maél samt i de
parallella malen T-117/00, T-119/00—T-121/00, T-128/00 och T-129/00 huvud-
sakligen syftar till att f4 klarhet i rdttsldget betriffande mojligheten att registrera
de begirda varumirkena. Sokanden anser inte att nimnda varumirken bor
atnjuta skydd enligt forordning nr 40/94. Eftersom vissa foretag pd marknaden
har 14tit limna in ansékningar om varumirken i syfte att erhalla sddant skydd for
former som liknar det som har begirts i forevarande fall och i de ovanndmnda
parallella malen, 4r emellertid enligt s6kanden samtliga tillverkare tvungna att
forsoka fi ett motsvarande skydd for sina egna varor.

Harmoniseringsbyran anser att sdkanden sdledes i sak har begirt att forstain-
stansritten skall ogilla talan. Harmoniseringsbyrin har vickt frigan huruvida
sokanden under dessa omstindigheter har ndgot berittigat intresse av att fa saken
provad. ‘

Férstainstansriittens bedémning

En talan om ogiltigforklaring som en fysisk eller juridisk person har vickt kan
enligt fast rittspraxis endast upptas till prévning om sokanden har ett intresse av
att f3 rittsakten i frga ogiltigforklarad. Ett sddant intresse foreligger endast om
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ogiltigforklaringen av denna rittsakt i sig kan fa rédttsverkningar (forstain-
stansrdttens dom av den 14 september 1995 i de férenade malen T-480/93 och
T-483/93, Antillean Rice Mills m.fl. mot kommissionen, REG 1995, s. 1I-2305,
punkt 59, samt didr nimnd rittspraxis). Samma sak giller f6r talan som har
viickts med stéd av artikel 63 i férordning nr 40/94.

I forevarande fall har stkanden begirt registrering av ett tredimensionellt
varumirke i form av en tablett. Denna ans6kan har avslagits av granskaren, och
beslutet om avslag har faststillts av 6verklagandendmnden. Sokandens intresse av
att f4 overklagandenimndens beslut, som gick stkanden emot, ogiltigférklarat
péverkas inte av vilken dsikt sékanden kan ha om huruvida ett varumirkesritts-
ligt skydd av den form som har valts fér det tredimensionella varumirke som har
begirts 4r 6nskvirt. Sokanden har sdledes ett berittigat intresse av att 4 saken
provad i forevarande fall.

Provning i sak

Sékanden har anfort tvd grunder i sak. Den forsta dr overtrddelse av artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94. Den andra #r dsidosdttande av motiveringsskyldigheten.
Eftersom de bida grunderna i férevarande fall 4r intimt forknippade med
varandra, skall de provas tillsammans.

Parternas argument

Sokanden har inledningsvis anfort att det begidrda varumirket sett i dess helhet 4r
ovanligt, har inslag av fantasi och har det minimum av sdrskiljningsforméga som
krivs for att det skall kunna registreras.
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Sokanden har vidare yttrat sig om dels det begidrda varumirkets form, monster
och firger, dels den omstindigheten att det begirda varumirket vid bedémningen
av detsamma maste betraktas i sin helhet. Slutligen har s6kanden argumenterat
kring behovet av en enhetlig tillimpning av férordning nr 40/94.

Betriffande varumairkets form har sokanden havdat att det framgar av artikel 4 i
forordning nr 40/94 att det inte r forbjudet att lata ett varumérke utgoras av en
varas form.

Sokanden har anfort att 6verklagandenimnden felaktigt har tagit hénsyn till
samtliga aktorers intresse av att fritt kunna anvinda den form som ansdkan avser.

Hinsynen till detta intresse 4r enligt sékanden inte relevant vid bedémningen av

om ett varumirke saknar sirskiljningsférmiga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, utan endast inom ramen for en provning av en
varumirkesansokan med avseende pd artikel 7.1 e i samma férordning.

Betriffande overklagandenimndens hinvisning, i samband med argumenten
avseende artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, till registreringshindret i artikel 7.1
e i samma férordning har sokanden framhallit att det gdr — och till och med &r
att foredra — att vilja andra tablettformer, sisom rektangulira eller runda
former. Dessutom kan rengoringsmedel enligt s6kanden utforas i andra former,
sasom pulver eller vitska. '

Sékanden har framhallit att tabletter kan ges olika utseende inte endast genom
anvindning av olika grundformer och genom variationer i rektangulédra formers
forhallande mellan lingd och bredd, utan dven genom variationer i tablettens

II - 2742



21

22

PROCTER & GAMBLE MOT HARMONISERINGSBYRAN (VIT GRONPRICKIG OCH LJUSGRON KVADRATISK TABLETT)

tjocklek. Sokandens slutsats &r att tablettens kvadratiska form i sig i férevarande
fall kan i forhéllande till de 6vriga tabletter som fanns pd marknaden vid den
tidpunkt da varumirkesanstkan gavs in, anses vara ovanlig for ett rengdrings-
medel och ha inslag av fantasi.

Betridffande tablettens monster, i synnerhet foérekomsten av prickar, anser
stkanden att Overvigandena vad giller prickarnas roll att pavisa férekomsten
av vissa aktiva bestdndsdelar — dven om de stimmer — saknar relevans inom
ramen for en beddmning av sdrskiljningsférmdgan i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Dessa 6verviganden kan enligt sékanden
endast ha ndgon betydelse vid tillimpning av registreringshindret i artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94, vilket inte 4r i friga i forevarande fall. Sokanden har stillt
sig oforstdende till pa vilket sitt det pastatt behagliga i att se pa bestadndsdelar i
det begdrda varumirket utgor ett hinder for registrering av varumirket enligt
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Sokanden har hdvdat att 6verklagande-
ndmnden inte har uttalat sig om de tva skikten, och att sdkanden inte kan férstd
varfor ndmnden kunde anse att detta monster inte har sdrskiljningsformaga.
Sokanden har hivdat att sdvil prickarna som férekomsten av tv4 skikt, inklusive
det specifika foérhallandet mellan skikten pd grund av deras respektive tjocklek,
ger den form som begiran avser sedd i dess helhet ett godtyckligt och ovanligt
inslag och ett inslag av fantasi., Tablettens prickar och dess tva lager dr enligt
sokanden tvd kinnetecken som gor det mojligt f6r allminheten att sérskilja dess
varor fran andra foretags.

Betrdffande det begdrda varumirkets firger, har s6kanden erinrat om att det &r
vedertaget att ett kdnnetecken som utgdrs av en firgkombination kan ha en
inneboende sirskiljningsformaga och att till och med en enda firg kan ha
sdrskiljningsformdga i vissa fall, Varumirken som innehéller en kombination av
tva eller tre farger, som anvinds tillsammans med en sirskild form (en kvadratisk
tablett med en viss tjocklek) och ett sirskilt ménster (i férevarande fall tva lager)
har saledes med siikerhet ett minimum av sérskiljningsférmdaga. En sddan slutsats
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kan enligt sokanden dras dven om o6verklagandenimnden anses ha ritt i
pastdendena att vitt, som forknippas med oklanderlig renhet, ér en traditionell
farg for tvalflingor samt att gront drar blicken till sig och har en positiv
bibetydelse. Dessutom anser sokanden att dessa pastdenden ér felaktiga och att
inga bevis f6r dem har foretetts. Sokanden har havdat att det begirda varumarket
i vart fall har sirskiljningsférmaga, eftersom en av de firger som anges i ansokan
om registrering 4r ljusgront.

Betriffande bedémningen av varumirket har sokanden erinrat om att sirskilj-
ningsformagan skall bedomas med utgdngspunkt i varumdrket sett i dess helhet.
Aven om varumirkets bestdndsdelar var och en for sig inte kan anses vara
tillrickligt ovanliga eller ha ett tillrickligt stort inslag av fantasi fér att ge
varumirket sirskiljningsformaga, skapas enligt sékanden genom den sirskilda
kombinationen av bestindsdelar (form, monster och firg) ett sidrskiljande
kinnetecken som kan registreras.

Overklagandendmndens argument att det begdrda varumirkets bestdndsdelar
maste hallas fria for att kunna anvindas av samtliga aktorer kan siledes inte
motivera en vdgran att registrera varumirket. Aven om ett sddant argument
skulle anses relevant inom ramen for en invindning enligt artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, vilket sokanden bestrider, skall bedomningen av denna
invindning goras med utgdngspunkt i varumdrket sett i dess helhet, och inte frdn
dess bestindsdelar sedda var for sig.

Sokanden har framhallit att dess ansékningar om varumirken endast syftar till
att f3 exklusiva rittigheter till varje varumirkes specifika kombination av
kdnnetecken (form, monster och firger), och inte till att hindra andra aktorer -
fran att till exempel anvinda firgen gront for sina rengdringsmedel. Sokanden
har sagt sig vara beredd att avge forklaringar om avstiende i detta hinseende, om
forstainstansritten finner det nodvindigt. Sokanden har tillagt att det framgar av
de ménga ansokningar om registrering av tredimensionella varumérken i form av
tabletter avseende rengoringsmedel som har ldmnats in till harmoniseringsbyran,
att variationerna i dessa tabletters utseende i det ndrmaste 4r obegransade.
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Vad slutligen betriffar behovet av en enhetlig tillimpning av férordning nr 40/94,
har stkanden gjort gillande att tredimensionella varumirken som liknar
sokandens har godtagits i ett antal medlemsstater, vilkas varumirkesritt har
harmoniserats med st6d av ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 decem-
ber 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40,
1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178), bland annat i
Frankrike, Férenade kungariket, Belgien, Nederldnderna och Luxemburg. I de tre
sistnimnda staterna har de nimnda varumarkena registrerats av Bureau Benelux
des Marques. Vidare har harmoniseringsbyrin enligt sékanden offentliggjort
foljande varumérkesanstkningar.

— Ansokan nr 809 830 som har ldmnats in av Benckiser N. V. avseende ett
varumirke i form av en rund tablett med ett blatt och ett vitt skikt.

— Ansokan nr 924 829 som sékanden har limnat in avseende ett varumarke i
form av en rektangulir tablett som innehéller firgerna blétt, gront och vitt.

I detta sammanhang har sékanden vidare uppgivit att harmoniseringsbyran har
godtagit vissa tredimensionella varumérken avseende fargad tandkrim, trots att
invindningar liknande dem som har gjorts i férevarande fall mot stkandens
varumirkesansokan hade kunnat goras betrdffande vart och ett av dessa
varumirkens form, ménster och firg. S6kanden anser att det begirda varumirket
borde ha behandlats pd samma sitt. Sékanden har tillagt att den har yttrat sig
over de nimnda varumirkesansékningarna, bland annat i syfte att belysa att
harmoniseringsbyrans tillimpning av bestimmelserna i férordning nr 40/94 pa
tredimensionella varumérken varierar.
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Harmoniseringsbyrdn har anfért att det tredimensionella varumirke som har
begirts avser tabletter for tvitt- eller diskmaskiner och utgdrs av sjilva
produkten.

For att det skall kunna bedémas huruvida det begirda gemenskapsvarumirket
skall beviljas avseende denna nya vara, har harmoniseringsbyran inledningsvis
beskrivit utvecklingen av tvitt- och diskmedels olika utféranden pa marknaden
samt fordelarna med att utfora dem i form av tabletter.

Vidare har harmoniseringsbyrdn redogjort for de principer som styr registrering
av tredimensionella varumirken och angivit vilka olika registreringshinder som
skulle kunna spela ndgon roll i sammanhanget.

Ett varumirke har enligt harmoniseringsbyran sirskiljningsférméga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 om det gor det méjligt att sdrskilja
de varor eller tjinster for vilka registrering av varumirket begérs med avseende
pa deras ursprung, och inte med avseende pa deras art eller andra egenskaper.

Enligt harmoniseringsbyran gér konsumenter i regel inte ndgon koppling mellan
en varas form och dess ursprung. For att konsumenter skall kunna uppfatta sjilva
formen pa en vara som ett sitt att identifiera dess ursprung, méste formen enligt
harmoniseringsbyran ha en “sdrprigel”, vilken som helst, som konsumenterna
ligger marke till.
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Harmoniseringsbyrdn har uppgivit att bedomningen vad giller sirskiljnings-
formdgan av en varas form skall goras i tre steg. Forst skall det utredas i vilka
former som varan i friga forekommer. Direfter skall det utredas om den form
som ansokan avser skiljer sig fridn dessa pd ett sitt som konsumenten kan
uppfatta. Slutligen skall det avgdras om denna sérskilda form 4r dgnad att ange
varans ursprung.

Harmoniseringsbyrdn har framhallit att varuslaget och det sitt pa vilket
konsumenter anvinder varan #r viktiga inom ramen for det tredje steget i
utredningen. Enligt harmoniseringsbyran tar konsumenten tabletterna for tvitt-
och diskmaskiner ur forpackningen for att direfter omedelbart ligga dem i
maskinen. For att kinna igen varan vid inkép dr konsumenten saledes hdnvisad
till varans férpackning, som ér férsedd med tillverkarens ordmirke, och inte till
varans exakta form och firg.

De rittsliga kriterierna foér bedémning av sirskiljningsférmagan hos tredimen-
sionella mirken som, sdsom i forevarande fall, utgors av sjilva varans form ér
enligt harmoniseringsbyrén varken annorlunda eller striktare dn de som tillimpas
for andra varumirken. Harmoniseringsbyrdn anser emellertid att en varas form
inte anger dess ursprung pa samma sitt som ord eller figurer pa produkten eller
pa dess forpackning.

Direfter har harmoniseringsbyrdn overgatt till att bedéma det begirda varu-
mérket.

Det begirda varumirkets rektanguldra form dr enligt harmoniseringsbyran inte
ovanlig och har inget inslag av fantasi, utan 4r tvirtom enkel och vanligt
forekommande pd marknaden.
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Betriaffande firgerna anser harmoniseringsbyrdn att det kinnetecken som
ansokan avser inte har fatt sirskiljningsformdga genom att ett ljusgront skikt
har tillfogats. Aven prickarna saknar betydelse i detta avseende. Harmoniserings-
byrén anser att det inte foreligger ndgon firgkombination nir endast en firg har
lagts till grundfirgen pa produkterna for tvitt- eller diskmaskiner (vitt eller -
gratt).

Varumirket i sin helhet blir enligt harmoniseringsbyrdn inte sirskiljande pa
grund av firgerna pé vissa lager eller delar av tabletterna. For det forsta ér
basfirger, som gront eller blatt, enligt harmoniseringsbyrin vanliga pa omradet
for rengoringsmedel. De framkallar vissa positiva férnimmelser, sdsom frischor
eller rengoringsformaga. For det andra anger firgerna pd tablettens olika skikt
eller delar enligt harmoniseringsbyran att det finns flera aktiva bestdndsdelar. De
utgor siledes en upplysning till konsumenten om varans egenskaper, nigot som
lyfts fram i den marknadsforing som genomférs for tabletterna i fraga. For det
tredje foljer det enligt harmoniseringsbyrdn av det sitt pd vilket tabletterna
anvinds att konsumenten inte betraktar firgerna som uppgifter om varans
ursprung, vilket i synnerhet giller for basfirger och kombinationer av sddana.

Firgade prickar 4r enligt harmoniseringsbyrdn vanligt férekommande och kan
ange forekomsten av vissa aktiva bestindsdelar. Prickarna anger graden av
homogenitet i det material som tvittpulvret eller rengdringstabletten bestar av,
men ger ingen upplysning om varifrdn varan kommer. Prickarna kan i
forevarande fall inte anses utgdra en “struktur”. Eftersom prickarna dr smd
och har en féga idgonfallande grén nyans, paverkar de enligt harmoniserings-
byrén inte det visuella helhetsintryck som tabletten ger.

Betriffande bedomningen av varumarket i dess helhet anser harmoniseringsbyrin
att kombinationen av samtliga dessa icke sirskiljande bestdndsdelar inte gor det
begirda varumirket sirskiljande. Den omstindigheten att samtliga tabletter &r
olika varandra leder inte till slutsatsen att de har sirskiljningsférmaga.
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Harmoniseringsbyran anser att den omsténdigheten att sékandens konkurrenter
har valt andra firger pa sina tabletter inte leder till slutsatsen att firgerna gor det
mojligt att sdrskilja varorna med avseende pd deras ursprung. Valet av olika
firger beror enligt harmoniseringsbyrdn pd de ménga varumirkesansokningar
som har limnats in till olika varumirkesbyrder pa nationell nivd och pa
gemenskapsnivd avseende produkter for tvidtt- och diskmaskiner sedan dessa
produkter nyligen lanserades pd marknaden. Vissa nationella byréer har beviljat
varumirkesskydd, och en tillverkare bor dirfor, enligt harmoniseringsbyrén, inte
Iata utféra sin vara i en form som motsvarar ett varumirke som en konkurrent
har latit registrera — eller till och med bara ansékt om registrering av — innan
ldget har klargjorts genom ett domstolsavgdrande.

Med hinvisning till artikel 7.3 i férordning nr 40/94 har harmoniseringsbyrdn
tillagt att firgerna teoretiskt kan uppnd sirskiljningsforméga till foljd av
anvindning, men att detta mdste styrkas. I forevarande fall har s6kanden enligt
harmoniseringsbyran aldrig anfért att sirskiljningsforméga har uppnatts till foljd
av anvindning,.

Argumentet att sbkanden inte skall vara den enda som tillts silja produkter for
tvitt- och diskmaskiner i tablettform &r enligt harmoniseringsbyran relevant vid
tillimpning av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Att 6verklagandenimnden
anvinde detta argument skall enligt harmoniseringsbyrén inte tolkas pa sa sitt att
nimnden i férevarande fall tillimpade ett sjdlvstindigt registreringshinder
grundat pa frihallningsbehovet (Freihaltebediirfnis). For att kunna avsld en
varumirkesansoékan pa en sddan grund, skulle harmoniseringsbyran behova visa
att konkurrenterna har ett visst konkret berittigat intresse av att anvéinda samma
varumérke. Harmoniseringsbyrdn har framhéllit att 6verklagandenimnden i
forevarande fall endast patalade att registrering som gemenskapsvarumirke av
den form som anstkan avsig skulle medfora oonskade konsekvenser for
marknadens funktion. Vid tillimpning av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
madste hinsyn enligt harmoniseringsbyran tas till konsekvenserna av registrering
av vissa grundliggande och enkla ord, kidnnetecken eller former. Att inte gora sa
vore att férneka varumirkessystemets och det industriella dganderéttssystemets
grundliggande funktion, som #r att frimja sund konkurrens.
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Vad slutligen betréffar pastiendet att det omtvistade beslutet inte dr forenligt med
andra beslut av harmoniseringsbyrdn, har harmoniseringsbyrin hdvdat att den
har avslagit samtliga ansékningar avseende runda eller rektanguldra tabletter for
tvitt- eller diskmaskiner och att 6verklagandenimnderna har faststillt dessa
avslagsbeslut i samtliga fall dir nimnderna har gjort en prévning. Harmoniser-
ingsbyran har hivdat att varumirkesansékningarna nr 809830 och nr 924829
har offentliggjorts i Bulletinen fér gemenskapsvarumirken men att varumirkena i
friga inte har registrerats. Dessutom skulle, dven om harmoniseringsbyran
faktiskt hade registrerat dessa varumirken, sidana beslut ha varit felaktiga, och
sokanden skulle inte ha kunnat dberopa dem for att fa till stind ett beslut som
skulle bli en upprepning av misstaget. :

Betriffande de varumirken som har registrerats avseende tandkrim har
harmoniseringsbyrdn anfort att dessa inte kan jimféras med det varumirke
som har begirts i forevarande fall, inte bara dirfor att dessa har begirts som
figurmirken, utan dven ddrfér att varorna och deras anvindningsomrade samt
det som kinnetecknar varumirkena ér olika.

Betriffande de nationella varumirkesbyrdernas praxis har harmoniseringsbyran
medgivit att registrering i flera eller samtliga medlemsstater for sokandens
rikning av ett varumirke som 4r identiskt med det som har begirts i forevarande
fall visserligen &r en omstindighet som, utan att vara avgérande, skulle kunna
beaktas vid registrering av gemenskapsvarumirket. I detta hinseende har dock
harmoniseringsbyran hivdat att sokanden aldrig har gjort gillande att den har
fatt det varumirke som begirs i forevarande fall registrerat i Europeiska
gemenskapens medlemsstater. ‘

Betriffande medlemsstaternas nationella byrders registrering av varumirken som
liknar det varumirke som har begirts i forevarande fall, har harmoniseringsbyrdn
anfort att dessa byrders praxis inte dr enhetlig.
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Aven om sokanden var den forsta som saluférde tabletter for tvitt- och
diskmaskiner, 4r det enligt harmoniseringsbyrdn styrkt att den rektanguldra
formen numera #r vanligt férekommande. Varumirket kan enligt harmoniser-
ingsbyran inte registreras dven om denna form inte blev vanlig forrin efter
tidpunkten for ansbkan om gemenskapsvarumirke. I detta hinseende har
harmoniseringsbyrdn anfért dels att den férsta anvdndningen av en enkel eller
vanlig form inte i sig gor denna form sirskiljande, dels att sirskiljningsférmégan
dven mdste foreligga vid tidpunkten for registrering av varumirket.

Férstainstansrittens bedomning

Ett varumirkes sirskiljningsformdaga skall bedémas i forhdllande till de varor
eller tjanster for vilka registrering av varumirket begirs.

Vad betriffar de varor som sdkanden har angivit i sin anstkan om gemenskaps-
varumirke, det vill siga “tvitt- och blekningspreparat och andra dmnen for
anvindning vid tvitt; rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel, preparat for tvitt,
rengdring och vard av disk; tval”, som omfattas av klass 3 i Nicetverenskom-
melsen, bestdr det begirda varumirket i forevarande fall av formen pd och
firgsammansittningen hos sjilva varan.

Det framgdr av artikel 4 i férordning nr 40/94 att sdvil en varas form som dess
firger riknas till de kéinnetecken som kan utgora ett gemenskapsvarumirke.
Emellertid medfér inte den omstindigheten att ett slags kdnnetecken allmint sett
Ar dgnat att utgdra ett varumirke att alla kdnnetecken av detta slag nédvindigtvis
har sirskiljningsformaga i forhallande till en bestimd vara eller tjinst i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.
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Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 skall registrering vdgras av ”[v]aru-
mirken som saknar sirskiljningsformaga”. Ett varumirke mdste anses ha
sirskiljningsformaga om det gor det mojligt att sirskilja de varor eller tjdnster
for vilka registrering begirs med avseende pd deras ursprung. For att detta
kriterium skall anses vara uppfyllt behdver varumirket inte ge nigon exakt
upplysning om vem som tillverkar varan eller utfor tjinsten. Det ar tillrackligt att
den berorda allminheten med hjilp av varumirket kan sirskilja de varor eller
tjanster som bédr varumirket frin andra med ett annat ursprung i handeln och
utga fran att alla varor eller tjanster som bdr varumirket har tillverkats, saluférts
eller levererats under kontroll av varumirkesinnehavaren, som ér ansvarig for
deras kvalitet (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28).

Det framgér av lydelsen i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 att det rdcker med ett
minimum av sirskiljningsférmaga for att det registreringshinder som anges i
denna artikel inte skall tillimpas. I ett forsta skede, och helt utan att beakta
kdnnetecknets anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i f6rordning
nr 40/94, skall ritten siledes utreda huruvida det begirda varumirket gor det
mojligt for allmanheten i malgruppen att sirskilja de avsedda varorna fran varor
med annat ursprung i handeln nir den skall géra ett val vid inkép.

I artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 gors ingen 4tskillnad mellan olika slags
varumirken. Kriterierna for bedémning av sirskiljningsférmagan hos tredimen-
sionella varumirken som utgors av sjdlva varans form skiljer sig saledes inte frin
de kriterier som tillimpas fér andra slags varumirken.

Vid tillimpningen av dessa kriterier mdste hdnsyn emellertid tas till den
omstindigheten att den berérda allminheten inte nédvindigtvis uppfattar ett
tredimensionellt varumirke som utgérs av sjilva varans form och fdrger pa
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samma sitt som ett ordmirke, ett figurmirke eller ett tredimensionellt varumirke
som inte utgdrs av varans form. Allménheten 4r ndmligen van vid att omedelbart
uppfatta de sistndmnda varumirkena som utméirkande kdnnetecken f6r en vara,
vilket inte nédvindigtvis giller f6r kdnnetecken som sammanfaller med sjilva
varans utseende.

Ritten noterar att de varor som anstkan om varumérke avser i férevarande fall
4r mycket vanligt forekommande konsumtionsvaror, Den allménhet som berors
av dessa varor bestir av samtliga konsumenter. Siledes skall sirskiljnings-
férmagan hos det begirda varumérket beddmas med hinsyn till de férvintningar
som en normalt informerad samt skiligen uppmarksam och upplyst genom-
snittskonsument kan tidnkas ha (se analogt domstolens dom av den 16 juli 1998 i
mdl C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. 1-4657, punk-
terna 30—32).

Den berérda allménhetens uppfattning om varumirket paverkas av genomsnitts-
konsumentens uppmirksamhet, som kan variera beroende pa vilket slags varor
eller tjanster det dr fraga om (se domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26). I detta
avseende noterar ritten att det ror sig om dagliga konsumtionsvaror och att
genomsnittskonsumenten dérfor inte dgnar nigon storre uppmirksamhet it form
och firg pa tabletterna for tvitt- och diskmaskiner.

For att bedéma om den omtvistade tablettens kombination av form och
firgsammansédttning kan uppfattas av allminheten som en uppgift om
ursprunget, skall det utredas vilket helhetsintryck denna kombination ger (se
analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL,
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REG 1997, s. 1-6191, punkt 23), vilket inte #r ofdrenligt med en successiv
genomgang av de olika bestindsdelarna i utférandet.

Den tredimensionella form for vilken registrering begirs, det vill siga en
kvadratisk tablett, hor till de geometriska grundformerna och ir en av de former
som spontant kommer i dtanke nidr det giller tabletter for tvitt- eller
diskmaskiner. Tablettens litt rundade horn har tillkommit 'av praktiska skil
och kan inte uppfattas av genomsnittskonsumenten som ett sirdrag hos den form
som ansokan avser, vilket 4r dgnat att skilja ut tabletten frin andra tabletter for
tvitt- eller diskmaskiner. :

Betriffande férekomsten av tva skikt, varav det ena 4r vitt med gréna prickar och
det andra gront, noterar ritten att den berdrda allminheten dr van vid att
bestdndsdelar i rengoringsprodukter har olika firger. Pulver, som é&r det
traditionella utforandet i friga om dessa produkter, dr oftast mycket ljust gratt
eller beige och framstir nistan som vitt. Som sokanden sjilv uppgav vid
forhandlingen, innehéller det ofta partiklar i en eller flera andra firger. I den
marknadsforing som sokanden och andra tillverkare av rengéringsprodukter har
genomfort forklaras att dessa partiklar pdvisar forekomsten av olika aktiva
bestindsdelar. De fiargade partiklarna erinrar silunda om vissa av varans
egenskaper, utan att de dirmed kan anses vara en beskrivning i den mening som
avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94. Av den omstindigheten att sistnimnda
registreringshinder inte 4r tillimpligt kan emellertid inte den slutsatsen dras att de
fargade bestindsdelarna nodvindigtvis ger det begirda varumarket sdrskiljnings-
formaga. Nigon sidan féormaga finns ndmligen inte om allménheten i malgrup-
pen, som i forevarande fall, har fatt uppfattningen att forekomsten av firgade
bestindsdelar ger en antydan om vissa av produktens egenskaper, och inte anger
dess ursprung. Mojligheten att konsumenterna trots allt kan vinja sig vid att
kinna igen varan pa dess farger ricker inte i sig for att undanréja registrerings-
hindret i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. En sidan utveckling av allménhetens
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satt att uppfatta kinnetecknet kan, om den kan styrkas, endast beaktas inom
ramen for artikel 7.3 i férordning nr 40/94.

Betrdffande omstindigheten att den omtvistade tabletten utdver de firgade
prickarna innehaller ett gront skikt, underséker rdtten inledningsvis sékandens
invindning att dverklagandenimnden inte motiverat sin bedémning att denna
tirgfordelning inte ger det begirda varumirket sdrskiljningsformaéga. I detta
hinseende noterar ritten att 6verklagandenimnden har nimnt férekomsten av
tva skikt i sin beskrivning av varumirket i punkt 15 i det omtvistade beslutet.
Detta konstaterande har inte uttryckligen upprepats i punkterna 18 och 19 i det
omtvistade beslutet, som r6ér bedémningen av sirskiljningsférmigan med
avseende pd tablettens firgsammanséttning. Emellertid har 6verklagandendmn-
den, till stéd for sitt pastiende i punkt 19 i det omtvistade beslutet att tabletter
med olika firgkombinationer vanligen anvinds for sidana varor som varumir-
kesansokan avser, som exempel hinvisat till tvd varor som var och en saluférs i
form av tabletter med tva lager i olika firger. Hirav f6ljer att 6verklagande-
nimnden ansdg att en tablett med tvd lager i olika firger inte dr sdrskiljande,
eftersom detta utforande #r vanligt. I detta hinseende 4r det omtvistade beslutet
saledes tillrackligt motiverat.

Vidare har éverklagandenimnden med riitta gjort bedémningen att férekomsten
av ett firgat, prickigt lager inte ricker for att tablettens utseende skall kunna
uppfattas som en uppgift om varans ursprung. Nir det rér sig om att kombinera
olika bestindsdelar i en tablett for tvitt- eller diskmaskiner, hor tillfogandet av
savil prickar som ett skikt ndmligen till de losningar som mest spontant kommer i
atanke.

Betriffande den gréna firgen noterar ritten att anvindningen av basfirger, sisom
blatt eller gront, dr utbredd och till och med typisk for rengdringsprodukter.
Anvindningen av andra basfirger, sdsom rott eller gult, hor till de varianter av de
typiska utférandena i friga om ndmnda varor som spontant kommer i dtanke.
Samma sak giller fér olika nyanser av dessa farger, S6kandens argument att det
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begirda varumirket 4r sirskiljande eftersom ett av tablettens skikt 4r ”ljusgront”
kan sdledes inte godtas.

Det tredimensionella varumirke som ansékan avser utgors silunda av en
kombination av bestindsdelar i utforandet som spontant kommer i dtanke och
som dr typiska for varan i fraga.

Tilliggas skall att det gir att dstadkomma olika kombinationer av dessa
bestindsdelar i utférandet genom att variera geometriska grundformer och
genom att till varans grundfirg foga en annan basfirg i ett skikt av tabletten eller
i prickar. De olikheter mellan olika tabletters utseende som blir féljden ricker inte
for att varje tablett skall kunna fungera som en uppgift om varans ursprung nir
det, som i forevarande fall, ror sig om varianter av varans grundform som
spontant kommer i dtanke.

Med hinsyn till det helhetsintryck som den omtvistade tablettens form och
firgsammansittning ger, gor det begdrda varumirket det inte méjligt for den
berérda allminheten att sirskilja de avsedda varorna frin varor med annat
ursprung i handeln nir den skall géra ett val vid inkop.

Vidare skall tilliggas att det storre eller mindre antal liknande tabletter som redan
finns p4 marknaden inte paverkar det begirda varumdirkets oférméga att — frin
borjan och oberoende av dess anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 — upplysa om varans ursprung. Det saknas sdledes anled-
ning att i forevarande fall avgéra frigan huruvida varumirkets sirskiljnings-
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féormaga skall bedomas vid tidpunkten for anstkan om registrering eller vid -
tidpunkten for den faktiska registreringen.

Vad dérefter betriffar sdkandens argument avseende de nationella varumirkes-
byrdernas praxis, erinrar rdtten om att registreringar som redan gt rum i vissa
medlemsstater endast utgdér en omstindighet som, utan att vara avgorande,
enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumirke (forstain-
stanstittens dom av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble
mot harmoniseringsbyran (formen pd en tval), REG 2000, s. I[-265, punkt 61,
och av den 31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrdn
(VITALITE), REG 2001, s. II-449, punkt 33). Vidare framgar det av stkandens
svar pa forstainstansrittens fragor att ett varumirke som ir identiskt med det
som har begirts endast har registrerats av Bureau Benelux des Marques, medan
registrering av varumirket har nekats i Tyskland. I Férenade kungariket har ett
drende om registrering av ett identiskt varumirke forklarats vilande i avvaktan pa
att forevarande tvist skall avgéras, och i Frankrike har motsvarande registre-
ringsansbkan dragits tillbaka. Vad giller de nationella varumirkesbyrdernas
praxis i allminhet avseende tredimensionella varumirken som utgérs av tabletter
for tvdtt- och diskmaskiner, framgar det av harmoniseringsbyrdns svar pa
forstainstansriittens fragor att denna praxis inte 4r enhetlig. Det kan sdledes inte
goras gillande att 6verklagandendmnden har felbedémt nimnda praxis.

Vad betriffar harmoniseringsbyrdns egen praxis, framgar det av harmoniserings-
byrdns svar pd forstainstansrittens frigor att de av sdkanden aberopade
offentliggjorda ansokningarna om gemenskapsvarumirke inte har lett till
registreringar, En av anstkningarna i fraga avslogs av granskaren efter det att
talan hade vickts i forevarande mal, och detta beslut handliggs for ndrvarande av
overklagandendmnden. Den andra anstkan kommer enligt harmoniseringsbyran
att avslas. Argumentet att dessa ans6kningar har offentliggjorts har under sidana
omstdndigheter i vart fall férlorat sin giltighet, Betriffande den registrering av
vissa varumirken avseende tandkrim som sokanden har dberopat, tilligger
rdtten att dessa varumirken och den vara som ansdkan om registrering av
nidmnda varumirken avser skiljer sig fran det varumérke och den vara som ir i
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fraga i forevarande fall. Harmoniseringsbyrins praxis vid registrering av
varumirken avseende tandkrim kan siledes inte anses vara relevant i férevarande
mal. '

Sokandens argument betriffande harmoniseringsbyrdns och vissa nationella
byrders praxis kan sdledes inte godtas.

Overklagandendmnden har siledes med ritta slagit fast att det begirda
tredimensionella varumirket saknar sirskiljningsférmaga.

Betriffande sékandens argument att 6verklagandenimnden har tagit hidnsyn till
behovet av att den omtvistade tablettens form och firger halls fria, noterar rétten
att de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b—7.1 e i férordning nr 40/94
uttrycker gemenskapslagstiftarens strivan att undvika att en aktor fir exklusiva
rittigheter som kan hindra konkurrensen pd marknaden for varorna eller
tjansterna i fraga (se, betriffande registreringshindret som avser kidnnetecknets
beskrivande karaktir, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade mélen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779,
punkt 25). Det intresse som konkurrenterna till en sékande av ett tredimensio-
nellt varumérke som utgdrs av en varas utforande kan ha av att fritt kunna vilja
form och firg pa sina egna varor, dr emellertid varken i sig ett skil som kan
motivera en vigran att registrera ett sidant varumdrke eller ett i sig tillrdckligt
kriterium f6r bedémning av varumirkets sdrskiljningsformédga. Forbudet i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 mot registrering av varumirken som saknar
sdrskiljningsformaga medfor ett skydd for intresset av att olika varianter av en
varas utférande halls fria, endast i den min som utférandet av den vara som
ansékan om registrering avser inte kan fylla ett varumirkes funktion — fran
bérjan och oberoende av dess anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 — det vill siga gora det mojligt for den berérda allmidnheten
att sdrskilja den vara som bdr varumirket frdn andra med ett annat ursprung i

handeln.
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Overklagandendmnden har visserligen dgnat ett mycket stort utrymme i det
omtvistade beslutet it vervdganden angdende intresset av att undvika att en vara
monopoliseras med hjdlp av varumirkesritten. Hirav foljer dock inte att
namnden i férevarande fall har gjort en felaktig bedémning av vilka kriterier som
ar tillimpliga vid beddmningen av varumirkets sidrskiljningsforméga. I punkt 11
i det omtvistade beslutet har 6éverklagandenimnden ndmligen uppgivit att en
varas form kan registreras som gemenskapsvarumirke *forutsatt att formen &r
tilledickligt ovanlig och godtycklig for att de berérda konsumenterna endast
genom att se formen skall kunna kénna igen varan som en vara fran ett visst
féretag”. Namnden har sdlunda i sak tillimpat ett kriterium som &r férenligt med
de principer som det ovan har redogjorts for.

Mot bakgrund av det anférda skall talan ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rittegdngsreglerna kan férstainstansritten besluta att
kostnaderna skall delas eller att vardera parten skall bira sin kostnad, om
parterna 6msom tappar madlet pd en eller flera punkter eller om sirskilda
omstindigheter motiverar det. Eftersom det omtvistade beslutets lydelse kunde ge
upphov till tvivel om att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 i forevarande fall
hade tillimpats korrekt av 6verklagandenimnden och sdledes bidrog till att
tvisten uppstod, finns det skil att besluta att vardera parten skall bira sin
kostnad.
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P3 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Vardera parten skall bara sin kostnad.

Meij Potocki Pirrung

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 19 september 2001.

H. Jung A WH. MCI]

Justitiesekreterare Ordférande
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