FIELDTURF MOT HARMONISERINGSBYRAN — (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjarde avdelningen)
den 31 mars 2004 *

I mal T-216/02,

Fieldturf Inc., Montréal (Kanada), féretritt av advokaten P. Baronikians,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretradd av O. Waelbroeck, i egenskap av
ombud,

svarande,

angdende en talan betriffande det beslut som fattats av forsta dverklagande-
nimnden vid harmoniseringsbyrdn den 15 maj 2002 (drende R 462/2001-1)
angdende registreringen av ordmirket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE
GRASS... PLAYS LIKE GRASS sisom gemenskapsvarumirke,

* Riittegdngssprak: engelska,

If - 1025



DOM AV DEN 31,3.2004 — MAL T-216/02

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféoranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,

justitiesekreterare: H. Jung,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den 17 december
2003,

féljande

Dom

Bakgrund

Sokanden ingav den 19 juni 2000 en ansbkan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumdrken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrdde 17, volym 2, s. 3) i dndrad
lydelse.
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2 Det ordmirke for vilket registrering sokts ir LOOKS LIKE GRASS... FEELS
LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 De varor och tjdnster som registreringsansokan avsdg ingar i klasserna 27 och 37 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumiérkesregistrering av den 15 juni 1957, med idndringar och tilligg, och
beskrivs, f6r var och en av dessa klasser, pa foljande sitt:

— Klass 27: ”Syntetiska ytbeldggningar som bestdr av band av syntetiska fibrer
som star uppritt pa ett forstarkningsmaterial samt delvis dr 6verdragna med
ett fyllmaterial som bestar av blandad sand och fjidrande partiklar fér spel av
fotboll, amerikansk fotboll, lacrosse, landhockey, golf och andra idrotts-
aktiviteter.”

— Klass 37: ”Installation av syntetiska ytbeldggningar som bestdr av band av
syntetiska fibrer som stir uppritt pa ett forstirkningsmaterial samt delvis 4r
overdragna med ett fyllmaterial som bestdr av blandad sand och fjidrande
partiklar for spel av fotboll, amerikansk fotboll, lacrosse, landhockey, golf
och andra atletiska aktiviteter.”

4 Granskaren avslog genom beslut av den 13 mars 2001, med stéd av artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, ansokan om registrering av det sokta varumirket for alla
angivna varor och tjanster. Enligt granskaren bestdr det sokta varumirket endast
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av en enkel slogan som saknar sirskiljningsformaga avseende de angivna varorna
och tjinsterna. Det sokta varumirkets ordalydelse kan av malgruppen utan
svarighet uppfattas som en direkt och omedelbar hinvisning till en efterstrdvans-
vird egenskap hos syntetiska ytbeldggningar. Den retoriska prigeln, den
emfatiska tonen och den symmetriska utformningen som har anforts dr inte
tillrdckliga for att anse att det sokta varumirket har sirskiljningsformédga. Att
detta varumirke har registrerats i Forenta staterna utgdr inte ett godtagbart skl
for att anse att detta varumirke har sarskiljningsférméga.

Sokanden overklagade granskarens beslut inom harmoniseringsbyrdn den
3 maj 2001 i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94. Den 12 juli 2001
ingavs en inlaga med angivande av grunderna for 6verklagandet. Eftersom
granskaren inte dndrade sitt beslut i enlighet med &verklagandet, éverldmnades
overklagandet den 20 juli 2001 till férsta 6verklagandenimnden i enlighet med
artikel 60.2 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 15 maj 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet), som
delgavs sokanden den 17 maj 2002, avslog forsta overklagandendmnden
overklagandet.

Enligt 6verklagandenimnden innebir det sokta varumirket att malgruppen klart
och direkt far information om att sdkandens syntetiska ytbeldggningar har
egenskaper som dr mycket lika grisets egenskaper och att sékanden installerar
syntetiska ytbeliggningar med sddana egenskaper. Malgruppen kan inte sirskilja
sokandens varor och tjanster frin dem som de konkurrenter tillhandahéller som
pa ett enkelt sitt onskar meddela att deras syntetiska ytbeldggningar liknar grs.
Att det sokta varumirket saknar sirskiljningsformdga bekriftas av resultatet av
en sokning pa Internet, av vilken det framgér att det dr allmint forekommande att
andra som tillhandahiller liknande varor anvinder uttryck sisom “looks like
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grass”, “feels like grass” och ”plays like grass”, antingen som enskilda uttryck
eller i kombinationer som liknar eller 4r identiska med det sékta varumirket.
Slutligen vad betriffar de slogan som har registrerats som varumirken vid
harmoniseringsbyran, har 6verklagandenimnden anfért att det inte har faststillts
nagot sdrskilt tillvigagdngssitt vid bedémningen av slogan, d4 varje enskilt fall
skall bedémas {or sig i férhillande till de angivna varorna och tjinsterna.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har, genom anstkan som inkom till fSrstainstansrittens kansli
den 17 juli 2002, vicket férevarande talan.

Forstainstansritten (fjirde avdelningen) har beslutat att inleda det muntliga
forfarandet pa grundval av referentens rapport.

Harmoniseringsbyréan instillde sig inte vid forhandlingen den 17 december 2003,
eftersom den hade informerats om att sékanden inte skulle infinna sig vid denna
forhandling. Forstainstansritten noterade parternas frinvaro i férhandlings-
protokollet.

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,
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— anmoda harmoniseringsbyran att registrera det sokta varumirket for
samtliga varor och tjinster som angivits i registreringsansékan, och

forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att férstainstansritten skall

— avvisa talan i den del som den avser ett foreliggande att registrera det skta
varumirket,

— ogilla talan i 6vrigt, och

— forplikta sbkanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Huruvida talan om att ett forelaggande skall utfirdas kan upptas till sakprovning

Parternas argument

13 Sokanden har begdrt att harmoniseringsbyrdn skall foreldggas att registrera det
sokta varumirket fér samtliga varor och tjinster som anges i registrerings-
ansokan.
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Harmoniseringsbyrn har gjort gillande att det inte ankommer pi f6rstain-
stansritten att utfirda ett sddant foreldggande.

Férstainstansrittens bedomning

Enligt fast rdttspraxis skall harmoniseringsbyrdn, inom ramen fér en talan som
vickts vid en gemenskapsdomstol mot ett beslut som fattats av en &verklagande-
ndmnd vid harmoniseringsbyrén, i enlighet med artikel 63.6 i férordning
nr 40/94, vidta de dtgirder som krivs {6r att f6lja nimnda domstols dom. Det
ankommer foljaktligen inte pa fOrstainstansritten att ge harmoniseringsbyran ett
foreldggande (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyran (Giroform),
REG 2001, s. 11433, punkt 33, och av den 23 oktober 2002 i mal T-388/00,
Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyran — Educational Services (ELS),
REG 2002, s. II-4301, punkt 19).

Talan kan siledes inte provas i den del som sdkanden har yrkat att
forstainstansritten skall foreldgga harmoniseringsbyrdn att registrera det sdkta
varumirket.

Provning i sak

Sokanden har anfort tvd grunder avseende dsidosittande dels av artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, dels av artikel 73 i samma forordning.
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Den forsta grunden avseende dsidosittande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att det sokta varumdirket har den sirskiljnings-
formiga som krivs for att registreras och har tillagt att detta varumirke
dtminstone vad avser de tjinster som avses i registreringsansokan inte ir
deskriptivt.

Det sokta varumirket har en ovanlig grammatisk och rytmisk struktur.
Upprepningen av orden “like grass” innebdr att varumirket uppfattas som
poetiskt och ges en retorisk prigel, och genom den symmetriska utformningen i
tre delar skapas ett emfatiskt intryck. Detta mojliggér f6r konsumenten att kinna
igen och komma ihig nimnda varumirke som en upplysning om sokandens
varors och tjinsters ursprung. Det s6kta varumirket har inslag av fantasi och en
visuell karaktir, pd grund av den regelbundna upprepningen av en och samma
sekvens bestdende av ett enstavigt verb, av “like”, av “grass” och.av ”...”.
Betydelsen av det sokta varumirket ir vag och méngfaldig, mot bakgrund av att
verben ”look”, ”feel” och ”play” kan uppfattas som sdvil transitiva som
intransitiva. I synnerhet ”plays like grass® dr en ovanlig kombination och
suggererar foljande ovanliga innebord: nigot leker/spelar/spelar p4 samma sitt
som griset leker/spelar/spelar.

?

Dessutom strider det omtvistade beslutet mot forstainstansrittens dom av den
11 december 2001 i mal T-138/00, Erpo Mdobelwerk mot harmoniseringsbyrin
(DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (REG 2001, s. [1-3739). I denna dom
fastslog forstainstansritten att ett avslag pd grundval av artikel 7.1 b i f6rordning
nr 40/94 endast dr motiverat om det har visats att den ifridgavarande
ordkombinationen 4r allmint forekommande i handeln och, sirskilt, i reklam-
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sammanhang avseende de angivna varorna och tjinsterna. I detta hinseende ir
den reklam som &verklagandenidmnden har angivit i en fotnot till punkt 12 i det
omtvistade beslutet irrelevant, eftersom den endast avser den amerikanska
marknaden. Ett av dessa reklammeddelanden féljer for ovrigt av en tilliten
anvindning av det amerikanska varumirket LOOKS LIKE GRASS... FEELS
LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS som sékanden innehar.

Harmoniseringsbyran har vidhéllit att 6verklagandenimnden hade fog for att
anse att det sokta varumirket inte har sirskiljningsférmdga betrdffande de
angivna varorna och tjdnsterna i forhéllande till malgruppen.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 foreligger registreringshinder for *[v]
arumdrken som saknar sdrskiljningsférmiga”.

De kinnetecken saknar sirskiljningsformaga, i den mening som avses i ndmnda
bestimmelse, som inte fyller ett varumirkes huvudsakliga syfte, nimligen att
identifiera varans eller tjinstens ursprung, for att ddrigenom méjliggéra for de
konsumenter som koper den vara eller den tjinst som varumirket avser att gora
samma val vid ett senare kdp, om erfarenheten varit god, eller att gora ett annat
val, om den varit délig (férstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal
T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyran (LITE), REG 2002, s. II-7085,
punkt 26, av den 20 november 2002 i de forenade milen T-79/01 och T-86/01,
Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. II-
4881, punkt 19, av den § december 2002 i mal T-130/01, Sykes Enterprises mot
harmoniseringsbyran (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-
5179, punkt 18, och av den 30 april 2003 i de foérenade méalen T-324/01 och
T-110/02, Axions och Belce mot harmoniseringsbyran (Varumirke i form av en
brun cigarr och varumiérke i form av en guldtacka), REG 2003, s. 111847,
punkt 29).
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T artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 avses bland annat sddana varumérken som ur
malgruppens perspektiv ir allmint forekommande i handeln for att presentera de
aktuella varorna eller tjinsterna eller i férhillande till vilka det 4tminstone finns
konkreta indikationer pa att de kan anvindas pa ett sidant sitt (domarna i de
ovannimnda méilen Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 19, och Varumirke i form
av en brun cigarr och varumirke i form av en guldtacka, punkterna 44 och 45).

Registrering av ett varumirke som bestdr av tecken eller upplysningar vilka
dessutom anvinds som reklamslogan, som upplysningar om kvaliteten eller som
uppmaningar att kdpa de varor eller tjinster som omfattas av varumirket, ir inte
som sidan utesluten pd grund av en siddan anvindning. Ett kdnnetecken som
fyller andra funktioner dn den funktion som varumirket fyller har emellertid
endast sirskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det
kommersiella ursprunget fér de angivna varorna eller tjdnsterna, si att
malgruppen utan risk f6r férviixling kan sirskilja varuméirkesinnehavarens varor
eller tjinster frin dem som har ett annat kommersiellt ursprung (domen i det
ovannimnda malet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkterna 19 och 20).

Ett varumirkes sirskiljningsformaga skall siledes endast bedémas dels i
forhallande till de varor och tjdnster for vilka registrering s6ks, dels i férhallande
till hur milgruppen uppfattar varumirket (domarna i de ovannimnda mdlen
LITE, punkt 27, Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 20 och Varumirke i form av en
brun cigarr och varumirke i form av en guldtacka, punkt 30).

De varor och tjinster for vilka registrering soks bestdr av syntetiska grismattor
och installationen av denna vara.
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Det skall vad betriffar den méilgruppen beaktas att det inte endast rér sig om
idrottsklubbar, idrottsférbund och dem som anordnar idrottsevenemang, mer
allmint om skiligen informerade och eftertinksamma slutkonsumenter som kan
behdva sékandens varor och tjdnster for personligt bruk. Eftersom det sdkta
varumérket bestdr av ord som tillhor det engelska spriket, bestdr milgruppen
dessutom av engelsksprakiga personer (se, for ett liknande resonemang, domen i
det ovanndmnda mélet Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 21).

Vad betriffar det s6kta varumairket, har sokanden framfor allt gjort gillande att
varumirket LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE
GRASS, med beaktande av dess pistdtt ovanliga grammatiska och rytmiska
struktur, har den sdrskiljningsf6rmaga som krivs for att registreras. Sé6kanden har
anfort att detta varumirke har en symmetrisk utformning och att det skall anses
ha en poetisk karaktir, en rytm och en retorisk prigel.

Betriffande de varor som anges i registreringsansékan kan &éverklagandenimn-
dens bedémning enligt vilken det s6kta varumirket inte i sig har sirskiljnings-
formaga inte ifrdgasittas. Harmoniseringsbyran har med ritta anfort att det sokta
varumdrket endast bestdr av en banal {6ljd av tre otvetydiga pastdenden avseende
varornas egenskaper. Till skillnad frdn vad sokanden har pastitt suggererar
uttrycket “plays like grass” ingalunda den ovanliga betydelsen ”ndgot som leker/
spelar pd samma sidtt som griset leker/spelar”. Varumirket LOOKS LIKE
GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS suggererar i stillet direkt
foljande klara betydelse: ”Ser ut som gras . Ger samma kinsla som gris... Ar
lika limplig for lek/spel som gris”. Detta varumirke inncbir siledes att
mélgruppen upplyses om att de varor som avses i registreringsansdkan (syntetisk
grismatta) har egenskaper som liknar grisets egenskaper.
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Forstainstansritten anser dessutom, i likhet med harmoniseringsbyran, att det
sokta varumirket varken har nigon retorisk prigel, dr av poetisk karaktir eller
har nigon rytm som kan féranleda att det kan anses ha sdrskiljningsférmaga. Vid
antagandet att detta varumirke har nimnda egenskaper, dr de under alla
omstindigheter mycket vaga och medfér inte att malgruppen uppfattar det som
nigot annat 4n en formulering i reklamsyfte som allmént sett 4r tillimplig pa
syntetiska grasmattor, och som siledes inte kan ange nimnda varors ursprung.

Vad betriffar de tjinster som anges i registreringsansdkan, har overklagande-
nimnden och harmoniseringsbyrdn fért samma resonemang som betrdffande
varorna. I punkt 11 i det omtvistade beslutet har dverklagandendmnden saledes,
efter att ha fastslagit att det genom det s6kta varumirket tydligt avses att upplysa
konsumenterna om att de varor som anges i registreringsansokan har egenskaper
som liknar det naturliga grisets egenskaper, tillagt att ”[detta varumirke] innebdr
dven att konsumenterna upplyses om att sdkanden installerar (tjanster i klass 37)
syntetisk grismatta med dessa egenskaper”.

Det kan inte uteslutas att det sdkta varumirket kan ha sirskiljningsférméga vad
avser tjanster for installation av syntetisk grismatta. Sokanden har dock ansokt
om registrering av detta varumirke vad avser sivil syntetisk gridsmatta som
installationen av denna vara, utan &tskillnad, och ansékan har inte heller
begrinsats till att avse endast tjdansterna for det fall att anskan avslds betriffande
varorna. Denna situation dr jimforbar med de situationer ddr registrerings-
ansokan avser en hel klass i Nicedverenskommelsen, utan att varuméirkesinne-
havaren har begrinsat ansékan (foérstainstansrittens dom av den
27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrdn
(STREAMSERVE), REG 2002, s. 1I-723, punkt 46, av den 20 mars 2002 i mil
T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrdn (TELE AID), REG 2002,
s. 111939, punkt 40, och av den 26 november 2003 i mal T-222/02, HERON
Robotunits mot harmoniseringsbyrdn (ROBOTUNITS), REG 2003, s. 1I-4995,
punkt 46). Denna situation foljer 4ven och framfér allt av att de varor och tjanster
som anges i sdkandens registreringsanstkan hér samman och ir oskiljaktiga,
eftersom foremalet for dessa tjdnster endast 4r installationen av dessa varor (se,
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for ett exempel dér det har beaktats att det finns ett samband mellan varor och
tjanster, domen i det ovanndmnda madlet TELE AID, punkt 35). Overklagande-
nidmnden har p4 ett korrekt sitt gjort en gemensam bedomnmg avseende de varor
och tjdnster som avses i registreringsansokan, genom att faststilla att det sékta
varumirket varken i forhillande till de ena eller till de andra kan uppfattas som en
upplysning om ursprunget, utan endast som en reklamslogan som upplyser
konsumenten om att den grismatta som saluférs och installeras av sékanden har
egenskaper som liknar en naturlig grasmattas egenskaper.

Sokanden har pastitt att det omtvistade beslutet strider mot domen i det
ovannidmnda mélet DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, genom att det inte
har visats att det s6kta varumirket dr allmint forekommande. Hirvid skall
erinras om att enligt den rittspraxis som meddelats efter denna dom avses i artikel
7.1 b i forordning nr 40/94 inte endast de varumirken som &ir allmint
forekommande, i handeln, for att presentera de berdrda varorna eller tjinsterna,
utan dven dem som skulle kunna bli allmint férekommande i detta avseende (se,
for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda maélet Kit Pro och Kit
Super Pro, punkt 19, och dir angiven rittspraxis). Samtidigt som 6verklagande-
nimnden har fastslagit att det sokta varumirket innebdr att konsumenterna i
vanliga ordalag upplyses om de fordelar och egenskaper som de angivna varorna
och tjdnsterna har, har den i punkt 11 i det omtvistade beslutet emellertid styrkt
att detta varumirke skulle kunna bli allmént forekommande i handeln, f6r att
presentera dessa varor och tjinster.

Av det ovanstiende foljer att det sdkta varumérket inte omedelbart kan uppfattas
som en upplysning om de avsedda varornas och tjinsternas kommersiella
ursprung, utan som en enkel reklamslogan (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovannimnda mdlet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,
punkterna 20 och 28).

Under dessa omstindigheter kan talan inte bifallas pd denna grund.
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Den andra grunden, avseende dsidosiittande av artikel 73 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sékanden har gjort gillande att harmoniseringsbyrdn har dsidosatt artikel 73 i
forordning nr 40/94, eftersom sokanden inte givits mojlighet att yttra sig over
resultatet av en sokning pi Internet som overklagandendmnden gjort och som
angivits av densamma i en fotnot till punkt 12 i det omtvistade beslutet.

Harmoniseringsbyrdn har bestridit att 6verklagandenimnden har 4sidosatt
artikel 73 i forordning nr 40/94.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 73 i férordning nr 40/94 fir harmoniseringsbyrdns beslut endast
grunda sig pd omstindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver.

Det har inte bestridits att den s6kning pa Internet som omnimns i det omtvistade
beslutet inte har meddelats s6kanden.
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Denna omstdndighet innebdr emellertid inte att det omtvistade beslutet skall
ogiltigforklaras. Overklagandenimnden har ndmligen i >det omtvistade beslutet
dragit slutsatsen att det sokta varumirket i sig saknar sdrskiljningsfdrmaga
oberoende av denna hénvisning till en s6kning pa Internet. S6kanden kinde for
ovrigt till detta resonemang, eftersom granskaren férde samma resonemang. Den
omtvistade hidnvisningen till s6kningen pd Internet har endast gjorts i syfte att
bekrifta att denna slutsats 4r riktig.

Under dessa omsténdigheter kan talan inte bifallas p4 den grunden att artikel 73 i
forordning nr 40/94 har dsidosatts.

Av det ovanstdende foljer att forevarande talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enlige artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom
s6kanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans yrkande hirom bifallas.
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DOM AV DEN 31.3.2004 — MAL T-216/02

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN ’(fjéirde avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 31 mars 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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