DOM AV DEN 25.9.2002 — MAL T-316/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 25 september 2002 *

I mal T-316/00,

Viking-Umwelttechnik GmbH, Kufstein (Osterrike), foretritt av advokaten
S. Volker,

sokande,

mot

Byran foér harmonisering inom den inre marknaden (varumarken, ménster och
modeller) (harmomsermgsbyran) foretradd av A. von Miihlendahl, E. Joly och
S. Bonne, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(Varumarken monster och modeller) den 28 juli 2000 (drende R 558/1999-1) om
avslag pa sékandens ansékan om registrering av en firgkombination i gront och
gritt som gemenskapsvarumirke,

* Réttegdngssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrddirektdren J. Plingers,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 9 oktober 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till férstainstansrittens kansli
den 4 januari 2001,

efter férhandlingen den 27 februari 2002,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 30 januari 1997 ingav s6kanden med stéd av rddets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1;
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svensk specialutgiva, omride 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ans6kan om registrering av ett gemenskapsvarumirke till Byrdn f6r harmonise-
ring inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avser dr sjilva kombinationen av tva
firger, i form av en groén rektangel (med firgreferensen Pantone 369c) placerad
ovanpi en gra rektangel (med firgreferensen Pantone 428u).

De varor som ansbkan om varumirkesregistrering avser ingdr i klass 7 i
Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och
tjdnster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar
téljande beskrivning: “Kompostkvarnar, hackmaskiner, jordfrisar, grisklippare,
frontgrisklippare, akgrisklippare, grismatteluftare, grastrimmers, hicksaxar,
sopmaskiner, sndplogar, plogar, motorsigar, rojsdgar, hogtryckstvittar och
samtliga motordrivna apparater med delar, reservdelar och tillbehdr”, som ingér
i klass 7.

Genom beslut av den 23 juli 1999 avslog granskaren ans6kan med stéd av
artikel 38 i férordning nr 40/94, eftersom kombinationen av firgerna gront och
gritt saknar sirskiljningsférmiga och 4r beskrivande f6r varorna i den mening
som avses i artikel 7.1 b och ¢ i samma férordning.

Den 31 augusti 1999 éverklagade sokanden granskarens beslut hos harmonise-
ringsbyrdn med stdd av artikel 59 i férordning nr 40/94.
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¢ Genom beslut av den 28 juli 2000 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet), som
delgavs sokanden den 7 augusti 2000, faststillde forsta Gverklagandendmnden
beslutet att inte registrera det varumirke som anstkan avser. Ndmnden ansag att
tecknet saknar sdrskiljningsférméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

7 Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrdgasatta beslutet, och

— férplikta harmoniseringsbyrdn att ersdtta rittegangskostnaderna.

¢  Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Sékanden har dberopat tvd grunder, som avser dsidosittande av artikel 7.1 b och
¢ i forordning nr 40/94.

Forstainstansritten pipekar att Overklagandenimnden visserligen férde ett
resonemang som kan anses berdra begreppet beskrivande karaktdr, men att
den grundade sitt beslut att inte registrera det tecken som ansdkan avser (punkt 24
i det ifrigasatta beslutet) pa artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Den grund som
avser dsidosittande av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 ir sdledes verkningslos.

Ritten skall siledes endast préva den grund som avser dsidosittande av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Parternas argument

Sokanden har erinrat om att farger i sig principiellt sett kan varumirkesskyddas,
vilket framgar av definitionen i artikel 4 i férordning nr 40/94 av vilka tecken
som kan utgdra ett gemenskapsvarumirke. Sokanden anser att denna definition
ger uttryck fér en modern syn pd varumirken, vilka i allt storre utstrickning
utgdrs av icke-traditionella tecken, som till exempel ljud, firger eller forpack-
ningar.
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Sokanden har gjort gillande att allminheten pd avstdnd kan identifiera ett
foretags produktsortiment bland andra produkter, om fdrger anvidnds som
identifikationsmedel och inte som dekoration, medan andra bestdndsdelar, som
till exempel ett ordmirke, gor det méjligt att slutgiltigt identifiera en produkt.

Sokanden anser att det finns ett ekonomiskt intresse av ett abstrakt skydd f6r
fiarger, oberoende av varje form, eftersom de anvinds i skiftande storlek pé olika
informationsbarare eller pa sjdlva varorna.

Sokanden har forklarat att karakteriseringen av en vara med kombinationen av
de firger som ans6kan avser sker genom att firgerna gront och gratt férdelas pa
plasthéljet. Detta giller sirskilt f6r de mindre apparaterna.

Sokanden har hivdat att det inte behéver konstateras att firgkombinationen &r
ytterst ovanlig for att faststilla att den har sdrskiljningsformaga. Detta kriterium
ar namligen oldmpligt, eftersom en firgkombination som ett foretag har anvéint
under lang tid inte ldngre ir sdrskilt ovanlig. P4 samma sitt forhéller det sig om
ett foretag bérjar anvinda firgkombinationen efter att ha registrerat den som ett
varumirke. Kombinationen upphor di att vara ytterst ovanlig sd snart den har
viss framgang,

Nar det giller firgen gratt har sdkanden erinrat om att det rér sig om en speciell
nyans (pantone 428u), som i allminhet inte anvinds for plast, och att den
sprikliga definitionen av en firg saknar betydelse for att bedéma huruvida den
har sirskiljningsférmaga.
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Nir det giller firgen gront har sokanden papekat att bolagets konkurrenter
anvinder flera olika firger f6r sina varor. For de varor som dr i frdga hir har
firgen gront ingen sdrskild betydelse och det forhallandet att den eventuellt kan
associeras med naturen ir inte avgdrande foér att beddma huruvida den har
sirskiljningsformaga, sirskilt eftersom det ir friga om en sédrskild nyans av denna
firg som anvinds i kombination med en annan firgnyans.

Slutligen har sékanden papekat att den sirpriglade kombinationen av bestimda
nyanser ger varorna ett speciellt visuellt utseende och en egen prigel som
sirskilier dem fran andra varor. Detta innebdr att varumirket erhiller den
sarskiljningsforméga som minst krivs.

Harmoniseringsbyran har bestritt sdkandens argument. Byrdn anser att det
kinnetecken som avses i ansdkan inte endast skall uppfylla kraven i artikel 4 i
forordning nr 40/94, utan dven kraven i artikel 7.1 i denna forordning. Harvid
anser byran att firgerna maste gora det mojligt for allminheten att sirskilja
sokandens varor fran konkurrenternas varor och de fir inte uppfattas endast som
en vanlig dekoration eller som ett angivande av varans objektiva kidnnetecken
eller egenskaper.

Harmoniseringsbyrdn har anfért att vissa varumirkeskategorier i sig saknar
sirskiljningsférmaga, sirskilt nir mélgruppen inte sitter kdnnetecknet i samband
med ett visst foretag. Detta dr fallet med firger nir ansokan inte avser en varas
yttre utformning.

Slutligen anser harmoniseringsbyrin att kombinationen av fargerna grént och
gritt ger intryck av en grén nyans — gront anvinds i stor utstrickning och ir
viardeskapande fér de berdrda varorna — pd en ljusgrd bakgrund. Den
sistnimnda firgen kan inte dra allminhetens uppmirksambhet till sig, eftersom
den ligger nira metallfirg i nyans, och dr vanligt forekommande i ett flertal
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informationsbérare. Malgruppen kommer siledes inte att uppfatta kombinatio-
nen av gront och gritt som ursprungsangivande.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten konstaterar inledningsvis att farger eller kombinationer av
farger i sig kan utgéra gemenskapsvarumirken i den man de kan sirskilja ett
foretags varor eller tjdnster frin andra féretags.

Det forhallandet att en kategori tecken allmint sett kan utgbra varumdrken
innebdr emellertid inte att tecknen i denna kategori nodvindigtvis har sdrskilj-
ningsférmiga — i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 —
i forhallande till en viss vara eller tjanst.

Kdnnetecken utan sdrskiljningsférmdga, vilka avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, anses inte kunna fylla varumérkets huvudsakliga syfte,
niamligen att identifiera varans eller tjdnstens ursprung, si att de konsumenter
som koper den vara eller den tjinst som varumirket avser vid ett senare kép kan
vilja samma vara eller tjinst, om varan eller tjénsten visar sig vara bra, eller vilja
en annan vara eller tjinst, om den visar sig vara dalig.

Fragan huruvida ett varumirke har sdrskiljningsférméga kan endast bedémas
dels i forhallande till de varor och tjénster for vilka registrering av kdnnetecknet
begirs, dels i férhallande till hur mélgruppen uppfattar varumarket.
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Det kan dessutom konstateras att det i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte
gors ndgon Atskillnad mellan olika slags tecken. Malgruppen uppfattar emellertid
inte nédvindigtvis ett tecken som i sig bestir av en firg eller en kombination av
firger pd samma sitt som ett ord- eller figurmirke, som bestar av ett tecken som
dr oberoende av utformningen av de varor som bir det. Allminheten dr ndmligen
van vid att omedelbart uppfatta ord- eller figurmirken som utmirkande
kinnetecken for varans kommersiella ursprung, vilket inte nédvindigtvis giller
for kdnnetecken som sammanfaller med utseendet hos den vara for vilken tecknet
har begirts.

Det skall forst konstateras att de varor som avses i registreringsansokan riktar sig
till alla konsumenter, och siledes till konsumenter som inte ir specialiserade.
Milgruppen antas foljaktligen vara en genomsnittskonsument, som dr normalt
informerad samt skiligen uppmarksam och upplyst. Hinsyn skall dock dven tas
till det faktum att genomsnittskonsumenten mdste forlita sig pd en oklar
minnesbild. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet
kan variera beroende pi vilken kategori av varor det ir friga om (se, for ett
liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).

Forstainstansritten konstaterar att firgen gront vanligen anvinds for de
ifrdgavarande varorna och att den foljaktligen inte utgdr en bestdndsdel som
omedelbart kan uppfattas och memoriseras som en uppgift om varans ursprung.
Den grona nyans som anvinds i den kombination som registreringsansokan avser
skiljer sig for 6vrigt inte i tillrickligt mirkbar utstrickning fran de grona nyanser
som vanligen anvinds inom sektorn for de varor som avses i ansdkan.

Nir det giller firgen gratt maste det konstateras att den inte har ndgon sirskild
egenskap som medfor att konsumenten kan tro att det inte ror sig om materialets
naturliga firg eller om endast en firgliggning av detta material eller av
forpackningen.
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Eftersom det tecken som registreringsansokan avser bestdr av kombinationen av
de tva firger som undersdkts ovan, skall forstainstansritten siledes bedoma
huruvida den helhet som uppstir genom att dessa farger kombineras har
sirskiljningsformaga.

i

Forstainstansritten anser hdrvid for det forsta att dessa firger eller liknande
nyanser vanligen anvinds tillsammans for tradgardsartiklar, vilket framgar av de
exempel som visas i harmoniseringsbyréns svarsinlaga.

Vidare kan det konstateras att kombinationen av firgerna gront och gratt, sisom
den framstillts i registreringsansékan, dr abstrake och otydlig i forhéllande till de
ifragavarande varorna, och den bestar inte av en bestimd sammansittning av
dessa fiarger, Hirvid konstaterade dverklagandenimnden med ritta att ansokan
inte avser ndgon sirskild firgsammansittning.

Det gar foljaktligen inte att uppfatta och kinna igen ett sidant tecken, eftersom
en godtycklig firgfordelning pd varorna kan ge upphov till en rad olika
sammansittningar. Detta gor att konsumenterna inte kan uppfatta och memo-
risera en sirskild kombination, som de skulle kunna anvinda for att omedelbart
och sikert upprepa en koperfarenhet.

Denna bedémning bekriftas for 6vrigt av de exempel ur katalogen som sokanden
anforde vid den muntliga férhandlingen, eftersom varorna, som bér de farger som
ansokan avser, har olika former. Detta innebir att det inte 4r mojligt att férena
fargerna pa ett homogent sitt och ddrmed inte heller att anbringa tecknet pa ett
enhetligt sitt i enlighet med en viss sammansittning av kombinationens tvé
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bestindsdelar i en viss ordning. Det framgar dessutom av samma katalog att
kombinationen gront och svart dr mer idgonfallande f6r vissa varor.

Nir det slutligen giller sokandens argument att de anvinda firgerna kan gora det
mojligt fér konsumenterna att pd avstind identifiera varor som tillhor ett och
samma sortiment, dr det tillrdckligt att konstatera att sbkanden, genom att anféra
detta argument, dven medger att den slutgiltiga identifikationen av varans
kommersiella ursprung sker med hjilp av andra karakteristiska bestdndsdelar,
sarskilt ett ordmarke.

Konsumenterna kommer siledes inte att uppfatta kombinationen av gront och
gritt som ett tecken som anger att varorna kommer frin ett och samma foretag,
utan de kommer snarare att uppfatta den endast som en del av varornas
utforande.

Det tecken som ansékan avser gor det foljaktligen inte mojligt f6r mélgruppen att
kinna igen detta som ett sirskiljande tecken nir de skall géra sina val vid ett
senare inkop av de ifrdgavarande varorna.

Denna slutsats paverkas inte av sokandens argument att det r oldmpligt med ett
kriterium som hdnfor sig till att en firgkombination 4r ovanlig, eftersom en
kombination inte lingre dr ovanlig om ett féretag har anvint den under en ling
tid, och att kombinationen, om den har kunnat registreras som varumdrke,
upphor att vara ovanlig s snart den har viss framging. Hirvid skall det ndmligen
for det forsta papekas att det forhallandet att ett foretag anvinder en
fargkombination under en viss tid, innan den eventuellt har registrerats, inte
automatiskt innebir att andra féretag anvinder denna kombination f6r de varor
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som avses i ansokan. For det andra kan det konstateras att — om kombinatio-
nen har registrerats och varumirket skulle ha en viss framging — varumérkes-
innehavaren behiller ritten att inom de grinser som uppstills i férordning
nr 40/94 vidta atgirder for att forsvara ensamritten till mérket.

Hirav foljer att dverklagandenimnden hade ritt att faststilla att kombinationen
av firgerna gront och gratt inte har sirskiljningsforméga med avseende pa de
ifrdgavarande varorna i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94, med hinvisning till att de aktuella firgerna idr vanliga och inte &r
sammansatta pa ett bestdmt sitt.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part f6rpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att s6kanden
skall forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna. Eftersom s6kanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.

P& dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.
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2) Sokanden skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Vilaras Tiili- Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 25 september 2002.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande

Ir-3730



