DOM AV DEN 16.2.2000 — MAL T-122/99

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 16 februari 2000 *

[ mal T-122/99,

The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (Férenta staterna), foretritt
av advokaten T. van Innis, Bryssel, delgivningsadress: advokatbyrdn K. Man-
haeve, 56—58, rue Charles Martel, Luxemburg,

sékande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (OHMI), foretrddd av direktéren O. Montalto, rittsavdelningen,
E. Joly och S. Laitinen, rittstjinsten, samtliga i egenskap av ombud, delgiv-
ningsadress: kommissionens rittstjinst, C. Gomez de la Cruz, Centre Wagner,
Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av ett beslut av den 15 mars 1999
(mél R 74/1998-3) av tredje éverklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering

* Rattegdngssprak: franska.
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inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller), avseende
ansokan om gemenskapsvarumirke nr 230680 avseende dtergivning av en tval,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektdren J. Palacio Gonzélez,

med hinsyn till ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den 20 maj
1999,

med hinsyn till svarsskrivelsen som inkom till férstainstansrittens kansli den
12 augusti 1999,

efter det muntliga forfarandet den 8 december 1999,

II- 269



DOM AV DEN 16.2.2000 — MAL T-122/99

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad byrdn) mottog den 16 april 1996 frin sékanden en
ansbkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke som betecknas som
figurmirke.

De produkter som ansékan om varumirkesregistrering avser dr “tvilar”, vilka
hor till klass 3 i Nice-6verenskommelsen om klassificering av varor och tjinster
for varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

Den 20 februari 1997 underrittade granskaren per telefon sékanden om att
dennes varumirkesansckan inte innehodll ndgon Atergivning av det begidrda
varumdrket. Sokanden sinde i skrivelse som inkom till byrin den 25 februari
1997 en atergivning av detta varumirke, vilket sokanden di beskrev som ett
*figurmirke 3D”.

Under tiden hade granskaren, genom telefax av den 20 februari 1997, meddelat
sokanden att dennes ansékan om registrering hade tilldelats den 16 april 1996
som datum for ingivande.
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Granskaren meddelade i skrivelse av den 24 november 1997 den berérde att det
ingivna kinnetecknet, som endast bestod av en form som foljer av varans art, inte
kunde registreras i enlighet med artikel 7.1 e i i rddets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.

Sokanden, som hade anmodats att avge yttrande inom en frist av tvd manader,
besvarade inte granskarens invindningar.

Granskaren delgav genom telefax av den 18 mars 1998 sékanden sitt beslut att
avsld ansdkan om registrering av det tredimensionella varumirket pa grundval av
ovannidmnda artikel 7.1 e i.

Den 15 maj 1998 &verklagade sékanden granskarens beslut till byran i enlighet
med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Inlagan med grunderna for éverklagandet ingavs den 17 juli 1998. Sokanden
gjorde dir gillande att den tredimensionella form som ingivits hade sdrskilj-
ningsforméga i och med att dess urgrdpta form, som berodde pa dess lingsgaende
rifflor, inte var vanlig inom handeln. S6kanden papekade dven att denna form
hade registrerats i flera medlemsstater och att dess ansokningar som ingetts i
detta syfte i andra linder hade handlagts utan invidndningar fran dess
konkurrenter.

Overklagandet inkom till granskaren for omprévning enligt artikel 60 i férord-
ning nr 40/94.
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Den 14 augusti 1998 éverlimnades 6verklagandet till 6verklagandenimnderna.

Genom skrivelse av den 22 januari 1999 fiste éverklagandenimndens referent
sokandens uppmirksamhet pd att dtergivningen av det begirda varumirket
utgjorde ett tredimensionellt mirke, medan det pa blanketten f6r ansdkan om
registrering angavs ett figurmirke. Sokanden anmodades att avge yttrande i detta
avseende.

Sokanden medgav i telefax av den 15 februari 1999 att det fanns ett fel i
blanketten och péapekade att det begirda varumirket i sjilva verket var av
tredimensionell art.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 15 mars 1999 (nedan kallat det
ifrdgasatta beslutet).

Enligt 6verklagandenimnden angavs det i ansékan om registrering inte uttryck-
ligen att det varumirke som det gjordes ansprak pa var av tredimensionell art,
sasom krivs enligt regel 3.4 i kommissionens foérordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomforande av radets foérordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 103, s. 1). Eftersom en sidan rittelse visent-
ligen dndrar varumirket i den mening som avses i artikel 44.2 i férordning
nr 40/94 skall den omtvistade ansgkan avvisas.

Enligt 6verklagandenimnden skall ansokan under alla omstindigheter avslas pa
grundval av tre absoluta registreringshinder.
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For det forsta saknar den form som det gors ansprak pa sdrskiljningsformaga i
enlighet med artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Dess lingsgéende rifflor, som ir
dess enda utmirkande karaktirsdrag, dr nimligen inte tillrickligt urmirkande for
att en rimligt uppmirksam och forsiktig genomsnittskonsument skall kunna
identifiera produkterna sisom hidrstammande fran sokanden.

Eftersom f6r det andra det ingivna kinnetecknet liknar den vanliga formen for
tval i fast form och den som foljer av den normala 'mvandmngen av produkten,
bestar det endast av en form som féljer av varans art i den mening som avses i
ovannamnda artikel 7.1 e i.

Eftersom for det tredje produktens rifflor har till funktion att mojliggdra ett
bittre grepp om produkten krivs den form som det gérs ansprak pa for att uppnd
ett tekniskt resultat i enlighet med artikel 7.1 e ii i forordning nr 40/94.

Overklagandenimnden forkastade slutligen sdkandens argument att varumirket
registerats i vissa medlemsstater med motiveringen att denna omstindighet inte
binder byrén.

Parternas yrkanden

Sokanden yrkar att forstainstansriitten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,
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— forplikta byrin att offentliggéra ansdkan om ett gemenskapsvarumirke
nr 230680 efter utgdngen av den frist som stadgas i artikel 39.6 i férordning
nr 40/94,

— forplikta byran att ersitta rittegdngskostnaderna.

Byrédn yrkar att forstainstansritten skall

~— avvisa sbkandens andra yrkande,

— ogilla talan, eftersom det varumirke som ir foremal for ansokan nr 230680
saknar sirskiljningsférmaga,

— forplikta sokanden att ersdtta rittegangskostnaderna.

Under den muntliga férhandlingen &dterkallade sokanden sitt andra yrkande,
vilket har antecknats av forstainstansritten.

1I-274



24

25

26

PROCTER & GAMBLE MOT OHMI (FORMEN PA EN TVAL)

Overklagandendmndens bristande behdrighet

Parternas argument

Enligt sokanden kan 6verklagandenimnden varken féreta en ny granskning av
villkoren fér ingivande av ansokan om registrering eller pa eget initiativ anfora
att det forelag tva absoluta registreringshinder som inte konstaterats av gransk-
aren, nimligen att den form som det gors ansprak pa saknar sirskiljningsférmaga
i den mening som avses i ovanndmnda artikel 7.1 b och att den krivs for att
uppna ett tekniske resultat i enlighet med ovannimnda artikel 7.1 e ii.

Byrédn hivdar att 6verklagandeniamnden kan besluta pd grundval av faktiska och
— a fortiori — rittsliga omstindigheter som har anforts pd eget initiativ. I ett
forfarande ex parte, som i det forevarande fallet, 4r nidmligen byrdan enligt
artikel 74.1 i férordning nr 40/94 behorig ate pa eget initiativ prova sakforhal-
landena. Dessutom kan éverklagandenimnden inte vigra att beakta omstindig-
heter som anférts vid den enbart av det skilet att de inte har &beropats infor
granskaren (forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, The
Procter & Gamble Company mot Byrdn for harmonisering inom den inre
marknaden (Baby dry), REG 1999, s. 1I-2383, punkt 43). Enligt artikel 61.2 i
forordning nr 40/94 skall slutligen éverklagandenimnden, i egenskap av den
enhet till vilken beslutet har éverklagats, inte besluta forrin den har foretagit en
provning, varvid parterna vid behov anmodas att avge yttrande.

Férstainstansrittens bedomning

Forstainstansriitten anser att dverklagandet till verklagandenimnden, i den man
som det syftar till en dndring av granskarens avslag pa registreringsansékan pa
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grundval av ett absolut registreringshinder, har satt nimnden i granskarens stille
vid provningen av om ansékan om registrering dr vilgrundad.

Av detta f6ljer att dverklagandenimnden, i enlighet med artikel 62.1 i férordning
nr 40/94, var behérig att dteruppta granskningen av ansékan med avseende pa
alla de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i férordning nr 40/94,
utan att begrinsas av granskarens resonemang (domen i det ovannimnda malet
Baby-Dry, punkt 43).

Overklagandenimnden var foljaktligen behorig att gentemot sokanden anfora de
tvd nya absoluta registreringshindren, avseende dels att den form som det gors
ansprak pd saknar sirskiljningsférmdga, dels att den krivs for att uppna ett
tekniskt resultat.

Vad diremot betriffar sokandens inviindning att dverklagandendmnden inte var
behérig att féreta en ny granskning av villkoren fér ingivande av ansdkan om
registrering, skall det pdpekas att om granskaren ursprungligen hade avslagit
denna ansokan pa grund av den formella brist som den var behiftad med, skulle
sokanden antingen kunnat 6verklaga detta avslag till 6verklagandendmnden eller
omedelbart kunnat inge en ny ansdkan om registrering till byran.

Genom att pd eget initiativ i efterhand ha konstaterat en formell brist som inte
har anférts av granskaren har éverklagandenimnden sdledes frantagit sokanden
denna valméilighet och i synnerhet dess andra del, vilken skulle ha mojliggjort for
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denne att tilldelas ett tidigare datum for ingivande 4n det som denne kunde
erhilla efter antagandert av det ifrigasatta beslutet.

Dessutom har, enligt artikel 130 i f6rordning nr 40/94, éverklagandenimnderna
behorighet “att besluta om éverklaganden av beslut som meddelats av gransk-
arna...”. Enligt artikel 58 i forordning nr 40/94 far en part enbart 6verklaga ett
beslut som gatt honom emot”.

I det forevarande fallet har emellertid 6verklagandenimnden granskat om
granskarens handliggning var formellt korrekt, trots att sokandens 6verklagande
inte gillde denna aspekt och detta inte heller var méjligt nir det inte forelig ett
beslut som i detta avseende gatt sokanden emot.

Eftersom dverklagandendmnden slutligen, genom att besluta pa denna punke, inte
i sak provade ett overklagande till den, kan det inte med framgang hivdas att
den, med stod av artikel 62.1 i férordning nr 40/94, hade samma befogenheter
som granskaren.

Av vad anférts foljer att grunden skall godtas i den mén som det i det ifrigasatta
beslutet har forklarats att ansékan om registrering skall avvisas.
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Asidosittande av ritten till forsvar

Parternas argument

Sokanden har anmirke att 6verklagandenimnden inte har anmodat denne att
avge yttrande vare sig over iakttagandet av villkoren f6r ingivande av ansokan
eller 6ver de bada nya registreringshindren.

Byran hivdar inledningsvis att sokanden kunde ta stillning till de skil som
ndmnden anfort for att tillimpa bestimmelserna i artikel 44.2 i férordning
nr 40/94.

3

Byran medger vidare att &verklagandenimnden inte formellt har anmodat
sdkanden att ta stillning till att den form som det gors ansprik pa saknar
sirskiljningsformaga. Detta forbiseende utgdr emellertid i det forevarande fallet
inte ett dsidosdttande av den berdrdes ritt till f6rsvar.

Det foreligger ndmligen uppenbara likheter mellan 4 ena sidan ett varuméarke som
bestdr av ett kinnetecken som avses i ovannimnda artikel 7.1 b och & andra
sidan ett kdnnetecken som endast bestir av en form som féljer av varans art som
avses i ovannimnda artikel 7.1 e i, eftersom bada saknar sirskiljningsférmaga.
Sokanden har emellertid mycket vil forstdtt denna punke, savil under gransk-
arens granskning som vid dverklagandenédmnden.
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Forstainstansrittens bedomning

Eftersom overklagandendmnden inte var behérig att pa eget initiativ anféra den
formella bristen i ansokan om registrering, finns det enbart anledning att
kontrollera om den har underldtit att anmoda sdkanden att avge yttrande
avseende de bada nya absoluta registreringshinder som den har konstaterat.

Principen om skyddet for ritten till férsvar har fastslagits i artikel 73 i forordning
nr 40/94, enligt vilken byrdns beslut endast fir grunda sig p4 omstindigheter som
parterna har haft tillfille att yttra sig dver.

Dessutom anges i elfte 6vervigandet i férordning nr 40/94 att byrin utévar de
genomférandebefogenheter som anges i denna férordning ”inom ramen for
gemenskapsritten”.

Det dr i det avseendet ostridigt att iakttagandet av ritten till forsvar utgor en
allmin princip inom gemenskapsritten. Enligt denna princip méste de personer
till vilka offentliga myndighetsbeslut riktas, vilka, som i det forevarande fallet, pa
ett patagligt sitt paverkar dessa personers intressen, fi tillfille att pd ett
meningsfullt sitt framldgga sina synpunkter (domstolens dom av den 23 oktober
1974 i mal 17/74, Transocean Marine Paint Association mot kommissionen,
REG 1974, 5. 1063, punkt 15; svensk specialutgiva, volym 2, s. 357).

Forstainstansritten anser emellertid att sékanden inte har anmodats att pa ett
meningsfullt sitt ytera sig 6ver det registreringshinder som overklagandenimnden
pd eget initiativ har grundat pa att den form som det gors ansprak pi saknar
sdrskiljningsférmdga. Denna bedémning foljer av att man, i motsats till vad
byrdn havdar, inte i syfte att likstéilla dem kan inskrinka de absoluta registrer-
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ingshindren, som stadgas i & ena sidan artikel 7.1 b och 4 andra sidan artikel 7.1
e 1, till att sdrskiljningsférmdga saknas, eftersom de uttrycks i tvd olika
bestimmelser.

Det foljer dessutom av byrans argumentation vid férstainstansritten att den sjilv
anser att det ingivna kdnnetecknet saknar sirskiljningsférmdga, utan att den
ddrfor anser att det endast bestdr av en form som foljer av varans art.

De kdnnetecken som saknar sirskiljningsférmaga i enlighet med ovannimnda
artikel 7.1 b kan dessutom registreras nir de har forvirvat sirskiljningsformaga
efter att ha anvénts, i enlighet med artikel 7.3 i forordning nr 40/94, vilket inte 4r
fallet med de kinnetecken som endast bestar av en form som foljer av varans art
som avses 1 ovanndamnda artikel 7.1 e i.

Det 4r dessutom ostridigt att sdkanden inte har fatt tillfille att uttala sig om
tillimpningen av det nya absoluta registreringshinder som 6verklagandenimnden
har grundat pé att den form som det gérs ansprak pa krivs for att uppnd ett
tekniskt resultat enligt ovanndmnda artikel 7.1 e ii.

Av detta foljer att 6verklagandendmnden har dsidosatt sékandens ritt till férsvar
genom att inte ge denne tillfdlle att uttala sig om de tvd nya absoluta
registreringshinder som den har konstaterat pa eget initiativ.
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I sa matto kan saledes talan vinna bifall pd denna grund.

Huruvida férklaringen att ans6kan om registrering inte kan provas ér vilgrundad

Eftersom 6verklagandenimnden, sisom har papekats ovan, inte var behérig att
pa eget initiativ anfora den formella bristen i ansdkan om registrering, saknas
skal att préva om 6verklagandenimnden dessutom har gjort sig skyldig till
felaktig rittstillimpning av artikel 44.2 i forordning nr 40/94, sisom for 6vrigt
sokanden hivdar.

Huruvida de tre absoluta registreringshinder som har konstaterats av 6ver-
klagandenimnden #r vilgrundade

Eftersom principen om ritten till forsvar har 4sidosatts genom det ifrigasatta
beslutet, i och med tillimpningen av de tv4 absoluta registreringshinder som har
anforts pa eget initiativ, skall inte forstainstansritten préva om dessa dr
vilgrundade.

Forstainstansritten finner siledes att det i den férevarande tvisten enbart skall
goras en bedomning av det absoluta registreringshinder som bestir av en form
som f6ljer av varans art med stéd av ovanndmnda artikel 7.1 e i.

Sokanden har i detta avseende i huvudsak anfort att den omtvistade formen inte
kan anses likna den vanliga formen pd en tval. Dessutom gor Gverklagande-
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nimnden en extensiv tolkning av ett undantag frin den allminna regel enligt
vilken ett varumirke kan bestd av en form.

Byrin medger att ovannimnda artikel 7.1 e i 4r uppenbart otillimplig pad den
form som stkanden har ingett.

Forstainstansritten erinrar om att enligt artikel 7.1 e i i férordning nr 40/94
vigras registrering for de kdnnetecken som endast bestir av en form som féljer av
varans art.

Det ir tillrackligt att konstatera att den omtvistade formen utgbrs av en
lingsgdende urgropning och av rifflor och att detta inte f6ljer av varans art,
sdsom byrdn med ritta har anfért infor férstainstansritten. Det dr nidmligen
ostridigt att det i handeln férekommer andra former pa tval i fast form som inte
har dessa sirdrag.

Overklagandenimnden har saledes gjort sig skyldig till felaktig rttstillimpning
genom att konstatera att det féreligger ett absolut registreringshinder som beror
pa att ett kidnnetecken endast bestdr av en form som féljer av varans art, med stéd
av ovannimnda artikel 7.1 e i.

I sa matto kan sdledes talan vinna bifall pa denna grund.
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Registrering av den omtvistade formen i vissa medlemsstater

Sokanden har anmirkt att den omtvistade formen har registrerats som varumirke
for tval i flera medlemsstater, efter att de nationella kontoren har granskat de
absoluta registreringshinder som har konstaterats i det aktuella fallet.

Byran hdvdar att i enlighet med punkt 8.1.4. i riktlinjerna for byrans handligg-
ning av drenden (byrdns officiella tidning, 1996, s. 1327) har 6verklagande-
nidmnden, efter att ha bedémt om de nationella registreringarna 4r relevanta, med
rdtta ansett att byrdn inte dr bunden av dessa.

Foérstainstansritten konstaterar att gemenskapsvarumirket enligt forsta Sver-
viigandet i1 forordning nr 40/94 har till syfte att mojliggéra for foretagen att
"sirskilja foretags varor och tjdnster pd samma sitt inom hela gemenskapen,
oavsett grinser”.

De registreringar som redan #dgt rum i vissa medlemsstater utgér siledes en
omstindighet som, utan att vara avgérande, enbart kan beaktas vid registrering
av ett gemenskapsvarumirke.
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Med hénsyn till principen om gemenskapsvalumalkens enhetliga karaktir, vilken
avses i andra 6vervigandet i forordning nr 40/94, anser forstainstansritten
saledes inte att 6verklagandendmnden har gjort sig skyldlg till felaktig rattstill-
limpning pa den punkt som avses i den férevarande grunden.

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pd denna grund.

Slutsatser

Av vad anforts foljer att det ifrigasatta beslutet skall ogiltigforklaras, eftersom
overklagandenamnden har 6éverskridit sin behdrighet genom att for det forsta pa
eget initiativ forklara att den ifrigasatta ansdkan om reglstrermg skulle avvisas,
for det andra inte ge sokanden tillfille att ytera sig 6ver tvd nya absoluta
registreringshinder som den har konstaterat pa eget initiativ och for det tredje
avsld ansokan om registrering av det ingivna kinnetecknet, med motiveringen att
det endast bestar av en form som féljer av varans art, med stod av ovannimnda
artikel 7.1 e 1.

Rittegdngskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegidngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att byran skall
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Byrdn har tappat madlet och skall
dirfor forplikeas att ersidtta bade sina och sokandens rittegdngskostnader.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Beslutet av tredje 6verklagandendmnden vid Byran f6r harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) av den 15 mars
1999 (mal R 74/1998-3) ogiltigforklaras.

2) Byran skall bira bade sina och s6kandens rittegangskostnader.

Pirrung Potocki Meij

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 16 februari 2000.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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