DOM AV DEN 8.7.1999 — MAL T-163/98

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 8 juli 1999 *

I mal T-163/98,

The Procter & Gamble Company, bolag bildat enligt rittssystemet i delstaten
Ohio, etablerat i Cincinnati, Ohio (Amerikas forenta stater), foretritt av
advokaten Thierry van Innis, Bryssel, delgivningsadress: advokatbyran Katia
Manhaeve, 56—58, rue Charles Martel, Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av direktoren Oreste Montalto, rittsavdelningen, och
rittschefen Fernando Lopez de Rego, samma avdelning, bida i egenskap av
ombud, delgivningsadress: kommissionens rittstjanst, Carlos Gomez de la Cruz,
Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,
angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av forsta

6verklagandenimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden

* Réttegdngssprak: franska.
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PROCTER 8 GAMBLE MOT BYRAN FOR HARMONISERING INOM DEN INRE

(varumirken, monster och modeller) den 31 juli 1998 (drende R 35/1998-1),
vilket delgavs sokanden den 7 augusti 1998,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden A. Potocki samt domarna C.W. Bellamy och
A W.H. Meij,

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
6 oktober 1998,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till férstainstansrittens kansli den
23 december 1998,

med beaktande av de processledande dtgirder som vidtogs den 25 januari och
den 10 februari 1999,

efter det muntliga {6rfarandet den 20 maj 1999,
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foljande

Dom

Bakgrund

Stkanden ingav genom skrivelse av den 3 april 1996 en ansékan om gemen-
skapsvarumirke till Byrdn fo6r harmonisering inom den inre marknaden (varu-
mirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran). Denna
ansokan inkom till harmoniseringsbyrdn den 9 april 1996.

Det varumairke som registreringsansdkan avser dr ordkombinationen Baby-dry.

De produkter som registreringsanskan avser dr ”engdngsbldjor av papper eller
cellulosa” och ”tygblojor”, vilka omfattas av klasserna 16 och 25 i Nice-
overenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjidnster
for varumairkesregistrering, med dndringar och tilldgg.

Genom beslut av den 29 januari 1998 avslog granskaren anstkan med st6d av
artikel 38 i radets foérordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt radets forordning (EG) nr 3288/94 av den
22 december 1994 om gemenskapsvarumirken for genomférande av de avtal
som ingdtts inom ramen for Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83, svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 37, nedan kallad férordning nr 40/94).
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Den 16 mars 1998 éverklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniser-
ingsbyran med stdd av artikel 59 i férordning nr 40/94. Sokanden redogjorde for
grunderna f6r 6verklagandet i en inlaga som ingavs den 28 maj 1998.

Overklagandet understilldes granskaren for omprévning enligt artikel 60 i
férordning nr 40/94.

Den 29 juni 1998 dverlimnades éverklagander till dverklagandendmnden.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 31 juli 1998 (nedan kallat det
omtvistade beslutet). Overklagandendmnden ansdg i huvudsak att det kinne-
tecken som stkanden ville registrera inte kunde registreras av de skil som anges i
artikel 7.1 b och 7.1 ¢ i forordning nr 40/94. Vidare avvisade nimnden
sokandens grund angdende artikel 7.3 i férordningen.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— i forsta hand ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del det fastslas att
varumirket inte uppfyller de krav som foreskrivs i artikel 7.1 b och 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94,
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— besluta att harmoniseringsbyran skall faststilla en ansokningsdag for
anstkan om gemenskapsvarumirke,

— 1 andra hand ogiltigférklara det omtvistade beslutet i den del sokandens
grund angdende artikel 7.3 i férordning nr 40/94 avvisas,

— tillita s6kanden att bevisa att ordkombinationen Baby-dry har uppnatt
sdrskiljningsférmaga till f6ljd av dess anvindning,

— 1 vart fall dterforvisa drendet till 6verklagandenimnden for handliggning i
det avseendet,

— forplikta svaranden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla forstahandsyrkandet,

— prova andrahandsyrkandet om aterforvisning av drendet till dverklagande-
ndmnden f6r att denna skall ta stéllning till om varumirket till f6ljd av dess
anviandning har uppndtt sirskiljningsférmaga,
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— ogilla andrahandsyrkandet om att sékanden vid férstainstansritten skall
tillitas bevisa att varumirket till f6ljd av dess anvindning har uppnitt
sdrskiljningsférmaga,

— forplikta s6kanden att ersitra rittegdngskostnaderna.

I samband med de processledande dtgirder som vidtogs den 25 januari 1999
uppgav sokanden att den aterkallade yrkandet om att harmoniseringsbyran skall
beordras faststilla en ansokningsdag fo6r ansékan om gemenskapsvarumirke,
vilket forstainstansritten har noterat. Diremot yrkade stkanden att férstain-
stansrétten skall beordra harmoniseringsbyrdn att offentliggéra anstkan om
gemenskapsvarumirke i enlighet med artikel 40 i férordning nr 40/94.

Yrkandena om ogiltigférklaring

I forsta hand har s6kanden gjort gillande att dverklagandenimnden har dsidosatt
dels artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, dels artikel 7.1 ¢ i denna férordning. Med
hiansyn till att det foreligger ett néra samband mellan de argument som har
aberopats till stéd for dessa grunder, skall de prévas tillsammans. I andra hand
har sékanden gjort gillande att 6verklagandendmnden har dsidosatt artikel 62 i
forordning nr 40/94.
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Forstabandsgrunden under vilken anforts ait artikel 7.1 b och 7.1 c i férordning
nr 40/94 har asidosatts

Parternas argument
Sékandens argument framgdr av foljande punkter.

Den avgérande egenskap som ett varumirke mdaste ha #r att det skall kunna
sirskilja ett foretags varor fran andra foretags. Vid provningen av giltigheten av
ett varumirke ir det saledes av avgorande betydelse om det berdrda kinnetecknet
kan uppfattas sd att det informerar om att produkten kommer frin ett visst
foretag.

Hirvid méste bedomningen av ett kdnneteckens sirskiljningsférméaga nodvin-
digtvis goras mot bakgrund av sambandet mellan kinnetecknet och en viss vara
eller tjinst och inte i abstrakt mening.

Registrering av deskriptiva kdnnetecken kan inte vdgras med motiveringen att
konkurrenters ritt att anvinda sig av dessa som upplysning for sina produkter
maste skyddas. Det framgar ndmligen av artikel 12 i forordning nr 40/94 att
varumérkesinnehavaren inte har monopol pé det kinnetecken som varumirket
utgor. Vidare kan giltigheten av ett varumirke inte vara beroende av omfatt-
ningen av de rittigheter som innehavaren skulle ha till detta varumirke om det
var registrerat.

Ett varumirke kan anses vara tillitet om det eller de kidnnetecken som
varumirket utgdr inte enbart dr deskriptiva. 1 detta hinseende skall det inte
goras en separat bedémning av de bestindsdelar som kinnetecknet bestar av utan
kiannetecknet skall bedémas som en helhet. Ett kidnnetecken som inte kan forstis
pa annat sitt 4n som en beskrivning av produkten eller en av dess egenskaper r
endast deskriptivt. Diremot kan ett kdnnetecken som till stor del men inte
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uteslutande dr deskriptivt litt memoriseras och dr foljaktligen dgnat att utgéra ett
starkt varumirke i férhdllande till mélgruppen.

I forevarande fall 4r det tydligt att den berérda malgruppen uppfattar varumarket
Baby-dry, férutom att det pAminner om eller beskriver produktens egenskap, pa
sa sitt att det talar om att den berdrda produkten kommer fran ett visst foretag,.

Harmoniseringsbyran har gjort géillande att ordkombinationen Baby-dry endast
utgér en direkt och nédvindig upplysning om bléjornas forvintade effekt. Med
hinsyn till de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 i férordning
nr 40/94 kan detta kinnetecken inte registreras.

Forstainstansrittens beddmning

Det framgér av artikel 4 i forordning nr 40/94 att den avgérande egenskap som
ett kidnnetecken som kan aterges grafiskt maste ha for att anses utgora ett
gemenskapsvarumirke #dr att det skall kunna sivskilja ett foretags varor fran
andra foretags.

Hirav foljer bland annat att sirskiljningsformagan endast kan bedémas i
forhallande till de varor eller tjanster for vilka registrering av kidnnetecknet
begirs.

Enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
”[v]arumirken som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
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ning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjinsterna”.

Séledes anser lagstiftaren att sddana kinnetecken, pd grund av deras egenskaper,
inte dr dgnade att sirskilja ett foretags varor fran andra foretags.

Det framgar for 6vrigt av artikel 7.2 i forordning nr 40/94 att punkt 1 *skall
tillimpas dven om registreringshindren endast finns i... en del av gemenskapen”.

1 forevarande fall har 6verklagandenimnden uppgett att bldjor i ordbocker
definieras med hidnvisning till deras uppsugningsférmaga. Den har konstaterat att
dessa produkters huvudsakliga funktion 4dr uppsugning i syfte att halla barn torra
(pa det sprak som anvindes i forfarandet vid harmoniseringsbyrdn: ”to keep
babies dry”). Varken definitionen av de aktuella produkterna eller deras avsedda
anvindning har bestritts av sékanden.

Under dessa omstindigheter och i likhet med vad som anges i punkt 17 i det
omtvistade beslutet informerar ordkombinationen Baby-dry, sett som en helhet,
direkt konsumenten om produkternas avsedda anvindning.

Det forefaller vidare som om ordkombinationen Baby-dry inte kan forknippas
med nagon ytterligare egenskap som kan medféra att kidnnetecknet i sin helhet
anses dgnat att sdrskilja sokandens produkter frdn andra foretags.

Under dessa omstindigheter har o6verklagandenimnden med ritta dragit
slutsatsen att kdnnetecknet uteslutande bestdr av ord som i handeln kan
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anvindas for att beskriva produktens avsedda anvidndning och med stod av
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 faststillt att ordkombinationen Baby-dry inte
kan registreras som gemenskapsvarumarke.

Sasom framgdr av artikel 7.1 i férordning nr 40/94 ir det tillrdackligt att ett av de
uppriknade absoluta hindren for registrering dr tillimpligt f6r att kidnnetecknet
inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke.

Andrabandsgrunden under vilken anforts att artikel 62.1 i férordning nr 40/94
bar asidosatts

Enligt stkanden skulle 6éverklagandenimnden ha provat stkandens samtliga
grunder till stod for éverklagandet, inbegripet dem som sékanden inte hade
dberopat infor granskaren. Den kunde séledes inte avvisa sékandens erbjudande
om att framféra bevisning till stod f6r att ordkombinationen Baby-dry till f5ljd av
dess anvindning hade uppnitt sdrskiljningsformaga i enlighet med artikel 7.3 i
forordning nr 40/94, betrdffande de aktuella produkterna.

Harmoniseringsbyran anser, till skillnad fran vad som faststillts i det omtvistade
beslutet och som bekriftats i senare beslut av vissa 6verklagandendmnder, att den
i princip inte skall vigra att ta stillning till uppgifter som inte gjorts gillande
infoér granskaren vid provningen av om det foreldg absolut registreringshinder.
Den har emellertid papekat att sokanden i sin inlaga till 6verklagandenimnden i
forevarande fall endast erbjéd sig att framfora bevisning.
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Forstainstansritiens bedémning

Enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 skall artikel 7.1 c i denna forordning inte
tillimpas “om varumirket till f6ljd av dess anvindning har uppnitt en
sdrskiljningsférmaga i friga om de varor... for vilka det anséks om registrering”.

I forevarande fall dr det ostridigt att sdkanden inte vid nagot tillfille har dberopat
denna bestimmelse under forfarandet infér granskaren. Granskaren fastslog i sitt
beslut att ordkombinationen Baby-dry inte kunde registreras med hinsyn till
forbudet i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.

Sokanden bestred denna slutsats i den inlaga dir den redogjorde for grunderna
fér overklagandet av granskarens beslut. Sokanden avslutande sedan inlagan
enligt foljande: ... vi onskar ligga fram bevis f6r harmoniseringsbyran for att
kidnnetecknet till f6ljd av dess anvindning har uppnatt sirskiljningsférmaga i och
med att vara Baby-dry-blojor saluférs i hela Europa sedan ar 1993 och har varit
foremal for omfattande marknadsforing”.

I punkt 22 i det omtvistade beslutet fastslog 6verklagandenimnden att den inte
kunde beakta denna grund med motiveringen att sékanden inte hade aberopat
den infér granskaren. Enligt nimnden kan ett beslut inte upphivas for att man i
detta inte har tagit stillning till icke &beropade grunder. Detta forhallande
paverkar dock enligt nimnden inte sékandens ritt att inge en ny ansdékan om
gemenskapsvarumirke och da framféra bevisning om sirskiljningsférmdga till
foljd av anvindning.

Forstainstansritten konstaterar att harmoniseringsbyrdn har inrittats genom
forordning nr 40/94 i syfte att registrera gemenskapsvarumirken under de villkor
som foreskrivs i férordningen. Gemenskapsvarumirket, som giller i samtliga
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medlemsstater, dr enligt forsta dvervigandet i férordningen ett viktigt medel for
att genomféra den inre marknaden.

Aven 6verklagandendmnderna, som utgdr en del av harmoniseringsbyran, skall
inom de grinser som foreskrivs i forordningen bidra till att genomfora detta
medel.

Det foreligger dédrfor en funktionell kontinuitet mellan granskaren och 6ver-
klagandenimnderna.

Denna bedomning stéds av det nira samband som féreligger mellan deras
respektive ingripanden, sisom dessa har faststillts i bestimmelserna om
ingivande och om prelimindr prévning av 6verklagandet. Inledningsvis skall
den berérde foljaktligen framstilla éverklagandet hos byran” om han 6nskar
bestrida granskarens beslut (artikel 59 i foérordning nr 40/94). Vidare skall
overklagandet understillas granskaren f6r “omprévning” (artikel 60.1 i férord-
ning nr 40/94). Slutligen skall &verklagandet genast och automatiske dverlimnas
till verklagandenimnden om 6verklagandet inte foéranlett yrkad dndring inom
en mdnad (artikel 60.2 i forordning nr 40/94).

Forfarandet vid overklagandenimnderna ér indelat i tva olika delar, nimligen
provningen och beslutet.

I artikel 61.2 i forordning nr 40/94 foreskrivs att *[v]id provningen av
overklagandet skall dverklagandendmnden vid behov anmoda parterna att inom
viss tid avge yttrande 6ver skrivelser frin 6verklagandenimnden™.
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I artikel 62.1 i férordning nr 40/94 foreskrivs att ”[e]fter provning om
overklagandet dr befogat skall éverklagandenimnden avgora overklagandet”. 1
samma punkt preciseras att dverklagandenimnden antingen far vidta de atgérder
som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det 6verklagade beslutet eller
aterforvisa drendet till denna enhet f6r handliggning.

Det framgdr av dessa bestimmelser och av systematiken i forordning nr 40/94 att
dverklagandenimnden, som vid prévningen av overklagandet har lika omfat-
tande behorighet som granskaren, inte kunde begrinsa sig till att underkidnna
sokandens grund angéende artikel 7.3 i f6rordning nr 40/94 enbart av det skilet
att den inte hade dberopats infor granskaren. Overklagandendmnden skulle efter
provningen av overklagandet antingen ha prévat denna fraga i sak eller ha
aterforvisat drendet till granskaren.

Denna slutsats inverkar inte pd ndgot sitt pd det faktum att overklagande-
nimnden enligt artikel 74.2 i foérordning nr 40/94 inte behover beakta
omstindigheter eller bevis som part inte dberopat eller ingivit i ratt tid till
denna. S§ 4r emellertid inte fallet 1 férevarande mal. Som avslutning pd sin inlaga
om grunderna till stéd f6r dverklagandet uppgav sdkanden nidmligen tydligt att
den avsdg att dberopa artikel 7.3 i forordning nr 40/94. Sékanden har vidare inte
forelagts nagon tidsfrist inom vilken den skulle framféra den bevisning som den
hade erbjudit sig att inge.

Av vad ovan anférts féljer sammantaget att dverklagandenimnden &sidosatte
artikel 62 i forordning nr 40/94 nir den avvisade sokandens grund angdende
artikel 7.3 i denna férordning.
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Ovriga yrkanden

Sokandens begdran att vid forstainstansritten fa bevisa att ordkombinationen
Baby-dry till f6ljd av dess anvindning har uppnatt sirskiljningsférmaga

Sokanden har inte framfért ndgra sdrskilda argument till stod fér denna begéran.

Svaranden har gjort gillande att forstainstansritten inte kan bifalla denna
begiiran, eftersom harmoniseringsbyrdn inte vid ndgon tidpunkt har prévat denna
fraga i sak.

Forstainstansrdtten konstaterar att det i forevarande fall dr ostridigt att
harmoniseringsbyran inte har provat om artikel 7.3 i férordning nr 40/94 ir
tillimplig.

I artikel 63.3 i férordning nr 40/94 foreskrivs att f6rstainstansritten “skall vara
behérig att undanrdja eller dndra ett 6verklagat beslut”.

Denna punkt skall lisas mot bakgrund av féregdende punkt, i vilken det stadgas
att ett “Overklagande fir grundas pd bristande behorighet, dsidosittande av
visentliga formforeskrifter, dsidosittande av férdraget, av denna forordning eller
av ndgon rittsregel som giller deras tillimpning eller rérande maktmissbruk”,
och mot bakgrund av artiklarna 172 (nu artikel 229 EG) och 173 i EG-férdraget
(nu artikel 230 EG i dndrad lydelse).
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Foljaktligen ankommer det inte p& forstainstansritten att ta stdllning till om
artikel 7.3 i forordning nr 40/94 ir tillimplig, en friga som harmoniseringsbyrin
inte har provat i sak.

Begdran att harmoniseringsbyrdn skall beordras att offentliggra ansékan om
registrering av varumdrket i enlighet med artikel 40 i forordning nr 40/94

Enligt artikel 44.1 i forstainstansrittens rittegingsregler skall ansokan bland
annat innehdlla uppgifter om sékandens yrkanden. I férevarande fall har begiran
inte framforts i ans6kan utan i sokandens svar pd en processledande atgird.
Hirav foljer att begiran skall avvisas.

Vidare dr harmoniseringsbyran enligt artikel 63.6 i férordning nr 40/94 skyldig
att vidta de dtgirder som krivs for att folja domstolens dom. Det ankommer
didrfor inte pd forstainstansritten att rikta foreldgganden till harmoniserings-
byran. Det dligger harmoniseringsbyran att ritta sig efter domslutet och
domskilen i denna dom. Begiran skall siledes avvisas dven pa denna grund.

Slutsats

Av punkterna 32—45 ovan foljer att det omtvistade beslutet skall ogiltigférklaras
av det skilet att 6verklagandenimnden felaktigt har vigrat prova sdkandens
grund angdende artikel 7.3 i férordning nr 40/94. Sdsom redan har papekats
aligger det harmoniseringsbyrdn att vidta de itgirder som krivs for att folja
denna dom.

I - 2400



PROCTER & GAMBLE MOT BYRAN FOR HARMONISERING INOM DEN INRE

Rittegangskostnader

ss  Enligt artikel 87.3 i rdttegangsreglerna kan forstainstansritten besluta att vardera
parten skall bira sin kostnad om parterna 6msom tappar malet pa en eller flera
punkter, I f6revarande mal beslutar férstainstansritten att vardera part skall bira
sin kostnad

Pé dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av forsta Overklagandenimnden vid Byran for

harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller) den 31 juli 1998 (drende R 35/1998-1) ogiltigforklaras.
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2) Vardera parten skall bira sin rittegangskostnad.

Potocki Bellamy Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 8 juli 1999.

H. Jung A. Potocki

Justitiesekreterare Ordférande
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