KWS SAAT MOT HARMONISERINGSBYRAN (NYANS AV FARGEN ORANGE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 9 oktober 2002 *

I mal T-173/00,

KWS Saat AG, Einbeck (Tyskland), foretritt av advokaten G. Wiirtenberger, med
delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller), féretridd av A. von Miihlendahl, E. Joly, J. Miranda de Sousa och
A. Di Carlo, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprik: tyska.
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av andra

overklagandenimnden vid Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) den 19 april 2000 (drende R 282/1999-2),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och
A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren B. Pastor,

med beaktande av den ansékan som ingavs till férstainstansrittens kansli den
28 juni 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 10 oktober 2000,

med beaktande av den replik som ingavs till forstainstansrittens kansli den
9 januari 2001,

med beaktande av den duplik som ingavs till forstainstansrittens kansli den
20 februari 2001,

efter férhandlingen den 26 februari 2002,
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féljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 17 mars 1998 ingav sokanden med stéd av rddets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s 1;
svensk specialutgdva, omridde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ansdkan om gemenskapsvarumirke till Byrdn f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byrén).

Det kinnetecken som registreringsansékan avsdg var en nyans av fdrgen orange
med referensnummer HKS?7.

De varor och tjdnster som registreringsansokan avsidg omfattades av
klasserna 7, 11, 31 och 42 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjdnster for varumirkesregistrering, med dndringar
och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning:

— Kilass 7: ”Behandlingsanliggningar for utside, nidmligen for rengoring,
betning, pilering, kalibrering, materialbehandling, kvalitetskontroll och
siktning av utside.”
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— Klass 11: ”Behandlingsanldggningar for torkning av utside.”

— Kilass 31: ”Jordbruks-, tridgérds- och skogsbruksprodukter.”

— Klass 42: ”Teknisk och foretagsekonomisk konsultation inom omradet
vixtodling, speciellt inom utsidesbranschen.”

Genom beslut av den 25 mars 1999 avslog granskaren ans6kan med stéd av
artikel 38 i férordning nr 40/94 med motiveringen att det begirda varumarket
saknade sirskiljningsférmiga i den mening som avses i artikel 7.1 b i denna
forordning.

Den 21 maj 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmoniserings-
byrén i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 19 april 2000 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet), som
delgavs sokanden den 28 juni 2000, avslog andra overklagandenimnden
overklagandet. Nimnden fann i sak att det begirda varumirket saknade
sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrigasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Vid férhandlingen har sékanden infor forstainstansritten begirt att f4 begrinsa
antalet berdrda varor och tjinster pd forteckningen i varumirkesansokan. I sak
har varorna och tjinsterna pa férteckningen begrinsats till sddana av industriell
karaktdr for klasserna 7 och 11 och av jordbruksindustriell karaktir for
klasserna 31 och 42. Sokanden har gjort gillande att de faktiskt berdrda
yrkeskretsarna framgdr tydligare genom denna begréinsning.
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Svaranden har gjort gillande dels att en sidan framstillan inte kan goras under
pagiende domstolsforfarande, dels att de angivna produkternas firg inte har
sarskiljningsformaga i de aktuella industriella kretsarna, dven om denna firg
begridnsas pa detta sitt.

I detta avseende erinrar forstainstansritten om att endast den som ansoker om ett
gemenskapsvarumirke har méjlighet att begrinsa férteckningen over varor och
tjanster och denne kan nir som helst inlimna en sddan ansokan till harmoni-
seringsbyran i enlighet med bestimmelserna i artikel 44 i forordning nr 40/94 och
regel 13 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomforande av foérordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).

Det foljer av dessa bestimmelser att en begridnsning av forteckningen Gver
berorda varor eller tjdnster i en ansdkan om gemenskapsvarumirke skall ske pa
ett visst sdtt. Den muntliga framstillan som s6kanden gjorde under forhandlingen
uppfyller inte dessa krav och skall inte betraktas som en dndringsansokan i
enlighet med de nimnda bestimmelserna. Slutligen framgar det inte av hand-
lingarna i milet att sékanden har framlagt en dndringsansékan under forfarandet
infor 6verklagandenimnden (se, for ett liknande resonemang, forstainstans-
rittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniserings-
byran (VITALITE), REG 2001, s. I1-449).

Dessutom skulle det strida mot den kontradiktoriska principen att bifalla den
aktuella ansékan under pigiende domstolsférfarande eftersom det skulle dndra
foremalet for tvisten. I enlighet med artikel 135.4 i forstainstansrittens
rittegdngsregler kan parternas inlagor inte dndra foremdlet for tvisten i
overklagandenimnden. Det dligger ndmligen fOrstainstansritten att inom ramen
for forevarande tvist prova lagligheten av overklagandenimndens beslut. En
begrinsning av forteckningen 6ver berdrda varor och tjinster och en ddrpa
foljande forindring av relevant milgrupp under forhandlingen infor forsta-
instansritten skulle & fortiori forindra tvistens omfattning pa ett sitt som strider
mot rittegingsreglerna. Emellertid 4r en partiell dterkallelse trots detta mojlig,
dven om en sidan inte dr aktuell i forevarande mal.

II - 3852



14

KWS SAAT MOT HARMONISERINGSBYRAN (NYANS AV FARGEN ORANGE)

Mot bakgrund av det ovan anférda skall ansékan om en begrinsning av de varor
och tjdnster som angavs i sbkandens varumirkesansokan avvisas. Foljaktligen dr
foremalet for forevarande tvist detsamma som infor 6verklagandendmnden.

Talan om ogiltigférklaring

Till stod fér sin talan har sékanden gjort gillande dels att artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 har 6vertritts, dels att artiklarna 73 och 74 i for-
ordning nr 40/94 har Gvertritts.

Overtridelse av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att kunderna betraktar firgerna som kommersiell
ursprungsbeteckning for de aktuella varorna till f6ljd av foretagets annonsering i
vilken firgliggning av utsidet foreslds for att sdrskilja det fran konkurrenters
utside. Sékanden har uppgivit att varje enskild tillverkare anvinder en firg for
sitt utside som ar typisk fér den. Vissa former av utsdde siljs f6r 6vrigt bara
fargat.
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Sékanden har understrukit att de firger som vanligtvis anvinds f6r fargldggning
av utside dr olika nyanser av firgerna blatt, gult eller rétt och inte orange som
foljaktligen dr en ovanlig och originell fantasifirg med avseende pé de berdrda
varorna. Dessutom Overensstimmer inte den specifika nyans av orange som
ansokan avser, referensnummer HKS7, med de aktuella varornas naturliga firg.
Det framgar dirfor direkt for de berérda kunderna att en viss vara kommer fran
en specifik leverantor om den dr firglagd med HSK?7.

For évrigt har sbkanden motsatt sig 6verklagandendmndens uppfattning att den
aktuella firgen mdste forbli tillginglig. I motsats till andra firger som allmént
anvinds 4r orange mycket ovanligt i den berdrda branschen. Foljaktligen saknar
konkurrenterna behov av att anvdnda denna specifika firg.

Nir det giller behandlingsanliggningarna for utside har sokanden uppgivit att
den firg som vanligtvis anvinds dr rott och inte orange samt att dessa
anliggningar skiljer sig frdn jordbruksmaskiner i allminhet.

Med avseende pd tjinsterna teknisk och foretagsekonomisk konsultation inom
omradet vixtodling har sdkanden gjort gillande att den enda hinvisning som
harmoniseringsbyran har gjort i detta skede av férfarandet, till ett nederldndske
foretag som anvinder firgen orange for tjdnster inom jordbrukssektorn i form av
annonsering och spridning av information, saknar samband med de tjanster som
sokanden tillhandahaller och ricker allts inte for att anse att firgen orange ar
vanligt forekommande inom den specifika sektor som de nimnda tjinsterna
tillhor.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att for att kunna utgéra ett varumérke
méste en firg som sddan kunna sirskilja de ber6rda varorna och tjinsterna utan
att det krivs en allmin upplysningskampanj fér att allminheten skall forsta att
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det rér sig om ett varumirke. Med stéd av firgen som sidan, utan ytterligare
omstindigheter, skall man kunna identifiera en varas eller en tjinsts kommersi-
ella ursprung utan att ge konsumenterna ytterligare information.

Nir det giller utsdde har harmoniseringsbyrdn understrukit att vissa typer av
denna vara har firgen orange naturligt. Dirfor kommer konsumenterna att
koppla firgen till varorna och inte till deras kommersiella ursprung. Harmoni-
seringsbyrdn har gjort gillande att firgen har till funktion att upplysa
konsumenterna om vissa sirskilda egenskaper, exempelvis huruvida varan har
behandlats eller férutsittningar fér dess anvindande, och inte att ange dess
kommersiella ursprung. Av detta har harmoniseringsbyrdn dragit slutsatsen att
dven om en firg syftar till att ange ett sidant ursprung kan endast en varaktig och
seriés anvindning leda till att konsumenten kopplar samman en firg med en
tillverkare.

Nir det giller jordbruksmaskiner har harmoniseringsbyrdn uppgett att fargen
orange, i alla sina nyanser, dr vanligt férekommande for dessa. Blymonja, som dr
ett antirostmedel fér dessa maskiner, har dessutom firgen orange naturligt.
Foljaktligen uppfattas ddrfoér inte firgen orange HKS7 som en uppgift om
maskinernas kommersiella ursprung utan som ett dekorativt eller funktionellt
inslag i desamma. Dessutom har harmoniseringsbyrdn gjort géllande att
behandlingsanliggningarna for utside med hinsyn till deras egenskaper och
syfte hor till den allminna kategorin jordbruksmaskiner for vilka olika
fargskiftningar av rétt eller orange ir vanligt férekommande.

Nir det giller tjinsterna har harmoniseringsbyrén noterat att firger anvinds i
dekorativt syfte i samtliga tjéinstesektorer och dessa uppfattas alltsd inte av
konsumenterna som en uppgift om varornas kommersiella ursprung utan som ett
enkelt dekorativt inslag i en kommersiell presentation. Harmoniseringsbyran har
ansett att det saknas omstidndigheter i forevarande mdl som medfor att
konsumenterna kopplar samman den aktuella firgen med tjinstens kommersiella
ursprung. Byrdn har vidare uppgett att minst en av sGkandens konkurrenter
anvinder firgen orange och att denna firg alltsd inte kan anses vara helt och
héllet unik f6r dessa tjinster.
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Forstainstansrittens bedomning

Det skall férst och frimst papekas att firgerna eller fairgkombinationerna som
sddana kan utgora gemenskapsvarumirken om de kan sirskilja ett foretags varor
och tjdnster frén andra foretags.

Emellertid medfér inte den omstindigheten, att ett slags kinnetecken allmént sett
4r dgnat att utgdra ett varumirke, att alla kdnnetecken av detta slag
nédvindigtvis har sirskiljningsférméaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 i forhillande till en bestimd vara eller tjénst.

Ett kdnnetecken som enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 saknar sirskilj-
ningsformaga anses inte kunna fylla varumirkets huvudsakliga funktion,
nimligen att identifiera varans eller tjinstens ursprung, for att dirigenom
mojliggéra for de konsumenter som koper den vara eller den tjanst som
varumirket avser att triffa samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit
god, eller att gora ett annat val, om den varit dalig.

Fragan huruvida ett kinnetecken har sirskiljningsférmaga skall dessutom enbart
bedémas i forhallande till de varor eller tjinster som registreringsansbkan avser
och i forhallande till hur den relevanta malgruppen uppfattar kidnnetecknet.

Vidare skall pdpekas att det i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte gors nigon
atskillnad mellan kinnetecken av skilda slag. Emellertid dr den relevanta
mélgruppens uppfattning inte nédvindigtvis densamma ndr ett kidnnetecken
utgdrs av en firg eller en firgkombination som sddan som nir ett ord- eller
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figurmérke bestir av ett kinnetecken som #r oberoende av den slags vara som det
avser. I sjdlva verket dr det s3 att om allménheten vanligtvis omedelbart uppfattar
ord- eller figurmirken som kinnetecken som anger en varas kommersiella
ursprung behdver det inte nddvindigtvis vara pd det viset ndr ett kdnnetecken
sammanfaller med varans utseende eller ndr kidnnetecknet endast bestir av en
eller flera firger for att ange tjénster.

Slutligen skall beaktas att firgerna eller firgkombinationerna kan ha flera
funktioner, framfor allt tekniska, dekorativa eller att ange en varas eller en tjdnsts
kommersiella ursprung. Om den relevanta malgruppen uppfattar kdnnetecknet
som en angivelse av varans eller tjinstens kommersiella ursprung ér, i detta
sammanhang, den omstindigheten att kinnetecknet samtidigt har flera funktio-
ner utan betydelse for dess sirskiljningsformaga.

I forevarande madl har &verklagandenimnden konstaterat att “de [aktuella]
varorna och tjinsterna inte utgor produkter som behover anvindas dagligen utan
riktas till en specifik kundkrets som verkar i en specifik sektor”. Det skall beaktas
att den relevanta milgruppen utgérs av en specifik grupp av minniskor som
besitter stérre kunskap och dr mer uppmirksamma dn ménniskor i allménhet.
Dirmed inte sagt att denna grupp utgdrs av specialister pd varje individuell vara
eller tjanst, som sékanden indirekt har gjort gillande, eller att den utgors av
lekmin bestiende av allmint intresserade personer, som harmoniseringsbyrin
har karakteriserat den under férhandlingen.

Nir det giller jordbruks-, tridgards- och skogsbruksprodukter i klass 31, av vilka
sddana som avser utsdde sdrskilt har framhallits av sokanden, skall det med
hinsyn till deras beskaffenhet, sirskilt deras storlek och form som kan gora det
svart att anbringa ett ord- eller figurmérke pd dem, beaktas att om den relevanta
malgruppens kunskap gér det mojligt for den att omedelbart sérskilja den
firgnyans som varumirkesansokan avser frin dessa varors naturliga firg kan
denna grupp uppfatta att det ror sig om en av varans specifika egenskaper som
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gor det mojligt att avgdra dess kommersiella ursprung. Eftersom utsdde skall sas
och direfter inte ir synligt har den relevanta malgruppen ingen anledning att tro
att firgnyansen har en dekorativ eller estetisk funktion utan att den faktiskt
anvinds for att sirskilja de varor som har denna firg frdn varor med ett annat
kommersiellt ursprung.

Som harmoniseringsbyran har konstaterat i punkt 18 i det ifrigasatta beslutet dr
det emellertid inte ovanligt att firger anvinds foér detta slags varor, bade den
aktuella nyansen av firgen orange och andra nirliggande nyanser. Foljaktligen
gor det aktuella kinnetecknet det inte majligt fér den relevanta malgruppen att
omedelbart och pd ett sikert sitt sirskilja sokandens varor frin andra foretags
varor som har firglagts med andra nyanser av firgen orange.

Aven om man antar att denna firg inte dr allmint fSrekommande for vissa typer
av utside, exempelvis majs eller betor som sokanden hinvisade till under
férhandlingen, skall det for 6vrigt beaktas att vissa foretag anvinder dven andra
firger for att ange att utsidet har behandlats.

I detta avseende skall det erinras om att den relevanta malgruppen besitter en viss
grad av specifik kunskap, sdsom pdpekats i punkt 31 ovan, som atminstone dr
tillrdcklig for att malgruppen inte skall vara ovetande om att utsddets firg bland
annat kan ange att utsidet har behandlats. Som harmoniseringsbyrin har
uppgivit kommer siledes inte den relevanta mélgruppen att uppfatta den aktuella
firgen som angivelse av det aktuella utsidets kommersiella ursprung.

Denna slutsats vederliggs inte av sokandens argument att den aktuella fargen pa
dennes varor inte har nigon teknisk funktion i samband med tillverkningen av
utsidet.

II - 3858



37

38

39

40

KWS SAAT MOT HARMONISERINGSBYRAN (NYANS AV FARGEN ORANGE)

Med beaktande av hur firger allméint sett anvinds i tekniskt hidnseende inom den
aktuella sektorn kan den relevanta malgruppen ndmligen inte omedelbart bortse
fran mojligheten att firgen orange anger, eller kan ange, att utsddet har
behandlats, Om det inte tidigare har uppgivits kan den relevanta malgruppen
foljaktligen inte dra slutsatsen att den aktuella firgen orange anger utsidets
kommersiella ursprung.

For 6vrigt begrinsas inte varumirkesansékan till utsidde f6r sockerbetor och majs
och skall foljaktligen bedémas i forhallande till utsdde i allminhet, en kategori
som i varumirkesansbkan nimns som exempel pd ber6rda Jordbruksprodukter,
och inte i férhallande till utséde av ett specifikt slag som uttryckligen har angivits.

Nir det giller behandlingsanlidggningarna i klasserna 7 och 11 skall det beaktas
att dessa varor hor till den allminna kategorin jordbruksmaskiner. S6kanden har
inte fért fram nigra omstindigheter som med hdnsyn till dessa anliggningars
beskaffenhet eller syfte eller sittet att marknadsféra dem medfor att de skulle
utgdra en sirskild kategori varor for vilka vissa firger inte vanligtvis anvinds.
Dessutom utgérs den relevanta malgruppen dven av den genomsnittlige
konsumenten, av i detta fall samtliga jordbruksmaskiner, och inte av en mycket
specifik grupp med en grad av uppmirksamhet och kunskap som kan paverka
hur den uppfattar jordbruksmaskinernas firg eftersom den ar sérskilt vilinfor-
merad om just behandlingsanldggningar.

Mot bakgrund av detta har 6verklagandenimnden i punkt 21 i det ifrdgasatta
beslutet helt korrekt konstaterat att det inte dr ovanligt med maskiner som har
denna firg eller en liknande firgskiftning. Det skall konstateras att eftersom
firgen orange foljaktligen ir vanligt forekommande kan den relevanta mal-
gruppen inte omedelbart och pa ett sikert sitt sdrskilja skandens anldggningar
fran maskiner som har en liknande orange firg och ett annat kommersiellt
ursprung. Féljaktligen uppfattar den relevanta mélgruppen snarare den aktuella
firgen som enbart ett inslag i den aktuella varans utseende.
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Nir det giller tjdnsterna i klass 42 har harmoniseringsbyrdn i punkt 21 i det
ifrdgasatta beslutet gjort bedémningen att den aktuella firgnyansen inte kan
anses utgdra en ursprungsbeteckning utan ytterligare grafiska inslag eller ord.

I detta sammanhang skall med avseende pa tjansterna forst och framst papekas
att fargerna inte tillimpas pé sjilva tjinsterna, som av naturliga skil saknar firg,
och inte ger dem nigot substantiellt virde. Den relevanta malgruppen kan alltsé
skilja mellan anvidndandet av en firg som ett enkelt dekorativt inslag och
anvindandet av den som en angivelse av tjinstens kommersiella ursprung. Den
relevanta malgruppen kan nimligen i avsaknad av framfér allt verbala inslag
omedelbart uppfatta huruvida den firg som anvinds for tjinsterna dr foljden av
ett godtyckligt val av det foretag som erbjuder dessa tjanster.

P4 denna punkt skall konstateras att i det exempel som harmonlserlngsbyran
anvint for att illustrera hur vanligt forekommande firgen orange dr i
kommersiella presentationer for tjanster anvinds firgen som en del av en
logotyp i kombination med andra firger och i andra hand i férhéllande till det
dominerande ordmirket, och inte som en firg som sddan.

Det skall vidare papekas att i den man det inte har visats att firgen fyller andra
mer direkta funktioner kan den p3 ett enkelt och direkt sitt ihdgkommas av den
berérda malgruppen som ett sirskiljande kinnetecken for de aktuella tjdnsterna.
Det saknar i detta avseende betydelse for beddmningen av mirkets sirskiljnings-
férmaga att sbkanden genom enbart mirket inte kan identifieras som leverantér
av de aktuella tjinsterna pd grund av den bristande kommunikationsférmégan
hos ett sidant varumirke till f6ljd av avsaknaden av ytterligare grafiska delar.
Kinnetecknet behdver nimligen inte ge nigon exakt upplysning om vem som
utfér tjansten. Det ir tillrickligt att den berorda allminheten med hjilp av
varumirket kan sirskilja de tjanster som varumirket avser frn andra med annat
ursprung i handeln.
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Dessutom finns det minga firger kvar for identiska eller liknande tjdnster d& den
firg som ansokan avser for sirskilda tjdnster utgor en specifik nyans. Foljaktligen
har 6verklagandenimnden fel nir den uppger att registreringen av kinnetecknet
skulle medféra en otillbérlig begrinsning av konkurrenternas valmajlighet att
anvinda en firg for att presentera sin tjanst eller identifiera sitt foretag.

Foljaktligen kan den slutsatsen dras att kdnnetecknet bestdende av en nyans av
fargen orange som sddan gor det mojligt for den berérda malgruppen att sirskilja
de aktuella tjdnsterna fran tjdnster med annat kommersiellt ursprung nér gruppen
skall viilja vid ett framtida forvirv.

Det framgir av det ovan anfoérda att den del av talan som grundas pd en
overtridelse av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 skall bifallas i den del som den
avser tjinster i klass 42 och skall ogillas i den del som den avser samtliga
jordbruks-, tradgirds- och skogsbruksvaror i klass 31 och behandlingsanldgg-
ningar i klasserna 7 och 11.

Overtridelse av artiklarna 73 och 74 i f6rordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har understrukit att det i artiklarna 73 och 74 i férordning nr 40/94
foreskrivs att harmoniseringsbyran ir skyldig att redovisa grunderna foér sina
beslut. Denna motiveringsskyldighet syftar till att tvinga administrationen att
basera sina beslut p& en noggrann utredning av sakomstindigheterna.
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Sékanden har gjort gillande att den inte har erhdllit de handlingar som
harmoniseringsbyran har baserat sitt beslut pa och detta har gjort det omojligt att
kontrollera relevansen av byrins efterforskningar, inklusive att forstd argumen-
teringen och grunderna samt att eventuellt kunna bestrida de slutsatser som
dragits dirav. P4 grund av detta har sokanden gjort gillande att dennes ritt att
yttra sig och méjligheten att begrinsa forteckningen Gver varor och tjanster i
ansokan har asidosatts.

I enlighet med artikel 74.1 i férordning nr 40/94 skall enligt s6kanden dessutom
varje beslut grundas pd konkreta sakférhallanden. I férevarande mal innebdr inte
forekomsten av beslut som liknar det ifrdgasatta beslutet att motiverings-
skyldigheten bortfaller i detta fall.

Harmoniseringsbyran har uppgett att motiveringsskyldigheten skall skiljas fran
en redovisningsskyldighet som syftar till att sakomstindigheterna och de rittsliga
grunderna ovedersidgligen skall styrkas.

Byran har understrukit att artikel 73 i férordningen skall tolkas mot bakgrund av
gemenskapens rittspraxis enligt vilken omfattningen av motiveringsskyldigheten
beror pa den aktuella rittsaktens beskaffenhet och pd det sammanhang i vilket
den har antagits.

Harmoniseringsbyran har noterat att férstainstansritten, genom att ge sokanden
den unika mojligheten att inge en replik, just har méjliggjort f6r sokanden att
bestrida relevansen av harmoniseringsbyrans pastdenden och de handlingar som
har 4beropats till stod for dem.
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Forstainstansrittens bedémning

For det forsta skall papekas att skyldigheten fér harmoniseringsbyran att
motivera sina beslut féreskrivs i artikel 73 forsta meningen i férordning nr 40/94.

Denna motivering skall géra det méjligt att i férekommande fall f kinnedom om
skilen for avslaget pa registreringsansdkan och att pd ett dndamalsenligt sdtt
ifrigasdtta det omtvistade beslutet (se, for ett liknande resonemang, férsta-
instansrdttens domar av den 31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-Film mot
harmoniseringsbyran (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 35 och i
mal T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrdn (Cine Comedy),
REG 2001, . 11-397, punke 35).

I forevarande mal foljer det av det ifrigasatta beslutet att dverklagandendmnden
har angivit de olika kriterier som har anvints for att faststdlla om en firg dr
sirskiljningsbar, ndmligen frimst hur den “avsedda kundkretsen” uppfattar den
aktuella firgen och den sedvanliga karaktir som denna uppvisar liksom hur den
anvinds med avseende pid de berdrda varorna och tjdnsterna. Aven om
motiveringen av det ifrigasatta beslutet dr kortfattad mojliggor den f6r sokanden
att fa kinnedom om skilen for avslaget pa registreringsansokan for varje berérd
vara och tjinst. Dessutom har harmoniseringsbyrdn limnat en mer precis
redovisning gillande den svira frigan om férekomsten eller avsaknaden av farg
pa utsidde och dirvid hinvisat till de faktiska omstindigheter som har beaktats.
Foljaktligen har sokanden fatt tillgdng till de omstidndigheter som dr nédvindiga
for att forstd det ifrdgasatta beslutet och for att kunna bestrida dess laglighet
infor gemenskapsdomstolarna.

For det andra skall papekas att Harmoniseringsbyrans beslut enligt artikel 73 i
forordning nr 40/94 inte kan baseras pa andra grunder dn sddana som parterna
har haft tillfille att yttra sig Gver.
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Nir det giller sékandens argument att den inte har fatt ta del av de handlingar pa
vilka 6verklagandenimnden baserade det ifrigasatta beslutet och att den inte har
getts mdjlighet att framligga sina synpunkter pd dessa handlingar, skall det
konstateras att dessa handlingar inte var nddvindiga for att sdkanden skulle
forstd beslutet och eventuellt utdva sin ritt att begrdnsa forteckningen over
berdrda varor och tjinster. Det framgar nimligen av motiveringen till sokandens
talan infér 6verklagandenimnden att den i sak kinde till de argument och de
omstindigheter som skulle undersékas av nimnden fér att vederligga eller
bekrifta granskarens beslut och att sdkanden alltsd haft mojlighet att yttra sig i
denna sak.

Foljaktligen har 6verklagandenimnden inte 6vertrdtt artikel 73 i
férordning nr 40/94 genom att inte lita sékanden ta del av handlingar som
uteslutande anvindes for att férbereda och motivera det ifrigasatta beslutet pa
grunder och resonemang som redan var kinda f6r sokanden.

Nir det giller harmoniseringsbyréns skyldighet att i enlighet med artikel 74.1 i
forordning nr 40/94 pa eget initiativ prova sakforhéllandena skall det for ovrigt
konstateras att 6verklagandenimnden faktiskt provat och anvint en del av de
relevanta sakomstindigheterna for att bedoma kinnetecknets sirskiljningsfor-
méaga med avseende pi de olika varor och tjanster som varumérkesansokan
avsag. I detta avseende utgor de beslut som harmoniseringsbyran tidigare har
meddelat, som liknar det ifrigasatta beslutet, och de exempel som hidmtats fran
Internet varken en ersittning for de skil som utvecklats i det ifrdgasatta beslutet
eller nya sakomstindigheter, som inte provats pd eget initiativ, utan kom-
pletterande omstindigheter som harmoniseringsbyrdn framlagt i sina inlagor for
att gora det mojligt att kontrollera den rittsliga grunden f6r det ifrdgasatta
beslutet.

Det framgar av det ovan anférda att talan om 6vertrddelse av artiklarna 73 och
74 skall ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i férstainstansrittens rattegdngsregler kan forstainstansritten,
om parterna 6dmsom tappar malet pd en eller flera punkter, besluta att
kostnaderna skall delas. I férevarande mal har sékandens talan endast bifallits
med avseende p4 tjdnsterna, och ritten beslutar dérfor att sbkanden skall bdra sin
rittegangskostnad samt ersitta tva tredjedelar av svarandens rittegangskostnad.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Beslutet av andra éverklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) av den 19 april 2000
(drende R 282/1999-2) ogiltigforklaras i den del som det avser tjdnsterna i
klass 42.
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2) Talan ogillas i 6vrigt.

3) Soékanden skall bira sin rittegdngskostnad samt ersitta tva tredjedelar av
svarandens rittegangskostnad. Den senare skall bira en tredjedel av sin
rittegangskostnad.

Moura Ramos Pirrung Meijj

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 9 oktober 2002.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordférande
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