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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

foredraget den § april 20011

1. Detta dr det forsta 6verklagande som
domstolen skall préva i ett forfarande
rorande ett gemenskapsvarumirke — i
detta fall en vigran artt registrera en ord-
kombination — som i sig var det férsta
inom omradet som anhingiggjordes vid
forstainstansritten,

2. Bortsett fridn vissa nya processuella
aspekter, giller huvudfrdgan i detta fall
vilket test som skall tillimpas for att avgédra
om en ordkombination 4r utestingd fran
registrering som gemenskapsvarumirke
dirfor att den uteslutande bestdr av upplys-
ningar som i handeln visar, i synnerhet, de
berérda varornas avsedda anvindning eller
andra egenskaper hos dessa.

3. Den ordkombination som avses i regi-
streringsansokan 4r Baby-dry, som anvinds
i friga om babyblojor [babies’ nappies],
eller (med det amerikanska sprakbruk som
har anviints av tillverkaren i manga inlagor
i detta mal) ”diapers”.

1 — Originalsprik: engelska.
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Tillimpliga bestimmelser

4. Bestimmelserna om varumirken har
utan tvekan stor betydelse for handeln
och det ir inte foérvanande att acgirder
har vidtagits for att uppnd ett visst inter-
nationellt samférstdnd inom omrdder.
Bland de viktigare dr Pariskonventionen
for industriellt rattsskydd (nedan kallad
Pariskonventionen) 2 och Avtalet om han-
delsrelaterade aspekter av immaterialritter
(av ar 1994, nedan kallat TRIPS-avtalet), 3
till vilka jag dterkommer nedan.

5. Det ir i dnnu hogre grad klart onskvirt
att enhetlighet skall rida inom en gemen-
sam eller inre marknad som gemenskapen.
Efter harmoniseringen av medlemsstaternas

2 — Av den 20 mars 1883, dndrad i Bryssel den 14 december
1900, i Washington den 2 juni 1911, i Haag den 6 novem-
ber 1923, i London den 2 juni 1934, i Lissabon den 31 ok-
tober 1958 och i Stockholm den 14 juli 1967 (United
Nations Treaty Series nr 11851, vol. 828, s. 305—388).

3 — Anges i Bilaga 1C till Avialet om upprittandet av Virlds-
handelsorganisationen (nedan kallat O-avialet), som pi
emenskapens vignar godkindes med avseende pd frigor
mom dess kompetensomride genom radets beslut 94/800/
EG av den 22 december 1994, EGT L 336, s. 1.
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lagar genom varumirkesdirektivet ar
1989,4 togs genom forordning nr 40/94
{varumirkesforordningen) nista, mer langt-
giende steg i riktning mot att uppritta ett
gemenskapsvarumirke vid sidan av de
befintliga nationella varumirkena.

6. I varumirkesférordningen foreskrivs att
gemenskapsvarumirket skall ha en enhetlig
karaktir och samma rittsverkan i hela
gemenskapen (artikel 1). En byrd for
gemenskapsvarumirken — kallad byran
for harmonisering inom den inre markna-
den (varumirken, monster och modeller,
nedan kallad harmoniseringsbyrén) —
upprittas (artikel 2). Ett gemenskapsvaru-
mirke forvidrvas genom registrering (arti-
kel 6), och beslut om registrering fattas pa
harmoniseringsbyrans vignar av granskare
(artikel 126). Om granskarens beslut ifra-
gasitts kan det prévas av en oberoende
overklagandenimnd (artiklarna 130 och
131). Overklagandenimndens beslut kan
overklagas till forstainstansritten (arti-
kel 63) ¢ och saledes till domstolen genom
ett slutligt éverklagande.

4 — Ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkes-
Iafar, EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride
13, volym 17, 5. 178.

5 — Radets forordning nr 40/94/EG av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumirken, EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omrdde 17, volym 2, s. 3.

6 — Jimford med trettonde 6\'erv§fandct i ingressen till varu-
mirkesférordningen och artikel 3 ¢ i ridets beslur 88/591/
EKSG, EEG, Euratom av den 24 oktober 1988 om upp-
rdttandet av Europeiska gemenskapernas forstainstansratt,
EGT L 319, s. 1; svensk specialutgava, omride 1, volym 2,
s. 89, i indrad lydelse enligt ridets bestut 93/350/Euratom,
EKSG, EEG av den 8 juni 1993, EGT L 144, 5. 21; svensk
spccia]ulgéva, omrédde 1, volym 3, s. 21.

7. Enligt artikel 4 i varumirkesférord-
ningen kan ett gemenskapsvarumirke ”...
utgéras av alla kidnnetecken som kan
dterges grafiskt, sidrskilt ord, inbegripet
personnamn, figurer, bokstiver, siffror, for-
men pa en vara eller dess utstyrsel, forutsatt
att kidnnetecknet i fraga kan sirskilja ett
foretags varor eller tjinster frdn andra
foretags”.

8. I artikel 7, som ir rubricerad ”Absoluta
registreringshinder”, foreskrivs bland
annat:

”1. Foljande fir inte registreras:

a) Kinnetecken som inte uppfyller
kraven i artikel 4.

b) Varumirken som saknar sirskilj-
ningsférmaga.

¢) Varumirken som endast bestar av
kinnetecken eller upplysningar
vilka i handeln visar varornas eller
tjansternas art, kvalitet, kvantitet,
avsedda anvindning, virde, geo-
grafiska ursprung, tiden fér deras
framstillande eller andra egenska-
per hos varorna eller tjinsterna.

I-6255
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d) Varumirken som bestar av endast
kdnnetecken eller upplysningar
vilka i det dagliga sprakbruket eller
enligt branschens vedertagna han-
delsbruk kommit att bli en sedvan-
lig beteckning fér varan eller tjins-
ten.

2. Punkt 1 skail tiliimpas dven om regi-
streringshindren endast finns i en del av
gemenskapen.

3. Punkterna 1 b), ¢) och d) skall inte
tillimpas om varumirket till foljd av
dess anvindning har uppnitt en sir-
skiljningsforméga i friga om de varor
eller tjanster for vilka det ansoks om
registrering.”

9. Det kan i detta sammanhang noteras att
definitionen i artikel 4 i varumirkesférord-
ningen ir identisk med definitionen av ett
varumdrke i artikel 2 i varumirkesdirek-
tivet och att det foreligger en liknande
overensstimmelse mellan bestimmelserna i
artikel 7.1 a—d i forordningen och arti-
kel 3.1 a—d i direkrtivet,” varfor registrer-
ingen av ett gemenskapsvarumirke i prin-
cip dr utesluten, pd samma grunder som

7— Aven om artikel 3.1 a i direktivet inte uttryckligen hinvisar
till artikel 2 utan lyder: "[tJecken som inte kan utgbra ett
varumirke”.
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registreringen av ett nationellt varumirke
inom medlemsstaterna ir utesluten.

10. Eftersom ett begrepps sirskiljande eller
beskrivande karaktir dock skiftar mellan
olika sprik foljer inte dirav att ett varu-
mirke som inte kan registreras i en viss
medlemsstat, och saledes enligt artikel 7.2 i
varumirkesforordningen inte kan registre-
ras som ett gemenskapsvarumirke, inte kan
registreras i en annan medlemsstat.

11. Dessutom ir artikel 7.1 b—d i varu-
mirkesforordningen, vilket parterna i fore-
varande mal har pipekat, utformad i nira
anslutning till en del av artikel 6 d B i
Pariskonventionen, 8 som stadgar om émse-
sidig registrering och skydd av varumirken
som registrerats i ndgot av linderna i den
union for industriellt rittsskydd som upp-
rdttas genom konventionen. Dir foreskrivs
bland annat:

”Registrering av de i denna artikel avsedda
fabriks-, och handelsmirkena kan icke
vigras eller forklaras ogiltig utom i fo!-
jande fall:

8 — Se ovan punkt 4 och fotnot 2
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2) nir de helt och héllet saknar egenartad
karaktir eller dr uteslutande samman-
satta av tecken eller bendmningar, vilka
i handeln kan tjina till att angiva
varors art, beskaffenhet, mingd,
bestimmelse, virde, ursprungsort eller
tidpunkten for deras framstillande
eller som blivit vanliga i gingse sprak-
bruk eller i lojalt och konstant handels-
bruk i det land, dir skydd ar begirt.

”»

12. A andra sidan innehaller inte Pariskon-
ventionen ndgon definition av ett varu-
mirke av det slag som anges i artikel 4 i
varumirkesférordningen. Bestimmelser
med samma allminna verkan ir emellertid
vanliga i varumdrkeslagar virlden over. En
liknande definition terfinns sarskilt i arti-
kel 15.1 i TRIPS-avtalet®: *Varje tecken
eller kombination av tecken som kan
sirskilja varor eller tjanster som tillhanda-
halls i en niringsverksamhet frin sidana
som tillhandah3lls i en annan, skall kunna
utgdra varumirke....”

13. Enligt artikel 9.1 a och b i varumairkes-
forordningen har innehavaren av ett
gemenskapsvarumirke i huvudsak rite att
férhindra tredje man fran att i nidrings-
verksamhet anvinda ett identiskt eller
liknande varumirke avseende identiska

9 — Se ovan punkt 4 och fotnot 3.

eller liknande varor eller tjanster. I arti-
kel 12 féreskrivs dock:

”Gemenskapsvarumirket ger inte inneha-
varen ritt att forhindra tredje man att i
niringsverksamhet anvinda

b) uppgifter om varornas eller tjinsternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda dnda-
maél, virde, geografiska ursprung, tid-
punkten for framstillandet eller andra
egenskaper,

forutsate att tredje man handlar i enlighet
med god affdrssed.”

14. 1 huvudsak identiska bestimmelser
dterfinns (betriffande nationella varumair-
ken) i artiklarna 5.1 och 6.1 b i varumir-

I-6257
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kesdirektivet (och sdledes, i princip, i
medlemsstaternas lagar).

15. Inte heller hir finns ndgon motsvarig-
het i Pariskonventionen. En sddan bestim-
melse skulle under alla omstindigheter
kunna falla utanfér dess tillimpningsom-
rade. Enligt artikel 17 i TRIPS-avtalet kan:
”le]n medlem... medge begrinsade undan-
tag i ett varumirkes rittigheter, till exempel
skilig anvindning av beskrivande ord,
forutsatt att sidana undantag beakrar
varumirkeshavarens och tredje parters legi-
tima intressen”.

Omstindigheter i férevarande mal

Registreringsansékan

16. The Procter & Gamble Company, eta-
blerat i Cincinnati, Ohio (nedan kallat
Procter & Gamble), ansokte ar 1996 hos
harmoniseringsbyrdn om registrering av
ordkombinationen Baby-dry som gemen-
skapsvarumirke avseende “engingsbléjor
av papper eller cellulosa” och “tygbléjor”.
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17. Ansdkan avslogs 4r 1998. Granskaren
ansag inte att varumirket kunde registreras
enligt artikel 7.1 ¢ i varumairkesférord-
ningen pa grund av att det beskrev de
varor som ansdokan avsidg. Det bestod
“endast av en enkel kombination av de
icke sirskiljande orden ’baby’ och ’dry’,
och utgjorde siledes uteslutande en uppgift
som i handeln kan visa den avsedda
anvindningen for sddana varor som de i
ans6kningen avsedda, nimligen att hilla
barn torra”.

Overklagandenimndens beslut

18. Procter & Gamble 6verklagade avsla-
get till forsta overklagandenimnden, och
gjorde gillande att ordkombinationen
Baby-dry, dven om den innehaller en
anspelning pd varornas avsedda anvind-
ning, dnda ar tillrdckligt sdrskiljande for att
kvalificera sig fér varumirkesskydd, att
den hade registrerats i Danmark, Finland
och Frankrike och var atminstone lika
sirskiljande som vissa andra varumirken
som redan offentliggjorts av harmoniser-
ingsbyran. Bolaget erbjod sig vidare att
ldgga fram bevisning avseende den sirskilj-
ningsférmdga som forvirvats till foljd av
forsdljning och intensiv marknadsféring
over hela Europa sedan ar 1993, i syfte
att dberopa undantaget fran tillimpningen
av artikel 7.1 b—d i artikel 7.3 i varumir-
kesférordningen.
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19. Overklagandenimnden avslog klago-
madlet den 31 juli 1998.

20. I sin motivering ansdg den att bestim-
melserna i sdvil artikel 7.1 b och arti-
kel 7.1 ¢, som i viss mdn &verlappar var-
andra, var relevanta. "Inget foretag”, fast-
slog den, "kan tillerkinnas ensamritt att
inom handeln anvinda ett kinnetecken
som i vanligt sprakbruk endast beskriver
art, kvalitet eller avsedd anvindning for de
varor eller tjinster for vilka det skall
anvindas.” Baby-dry var en kombination
av tva vanliga ord som omedelbart upplyste
konsumenten om att produkten var limpad
for sitt huvudindamal, att halla barn torra.

21. Registreringen var dirfér utesluten pa
grund av artikel 7.1 c, eftersom ordkombi-
nationen “endast bestdr av kinnetecken
eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas... avsedda anvindning” och pa
grund av artikel 7.1 b, eftersom den sak-
nade sirskiljningsférmaga, da den inte
“kunde sirskilja blojor tillverkade av ett
foretag fran dem som tillverkades av andra
foretag som dven de kunde vilja framhilla
sina produkters effektivitet i friga om att
hilla barn torra”.

22. Overklagandenimnden godtog inte
argumenten att jaimférbara varumirken

redan hade registrerats av harmoniserings-
byran och att Baby-dry hade registrerats i
vissa medlemsstater, pd grund av att de
andra varumirken som registrerats inte
tedde sig sd jimforbara att en skillnad i
behandling asidosatte principen om icke-
diskriminering respektive att registreringen,
av sprakliga skil, kunde vara moijlig i vissa
medlemsstater men inte i alla.

23. Slutligen fann inte 6éverklagandenimn-
den det lampligt att prova Procter &
Gambles erbjudna bevisning angdende den
forvirvade sirskiljningsférmagan i den
mening som avses i artikel 7.3, eftersom
den frigan inte hade tagits upp infér
granskaren. Foretaget var emellertid inte
forhindrat att inge ytterligare en ansokan
och vid granskningen i det sammanhanget
aberopa bevisning om forvirvad sirskilj-
ningsférmaga.

Férstainstansréttens dom

24. Procter & Gamble dverklagade beslutet
genom ett overklagande som gavs in till

1-6259
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forstainstansritten den 6 oktober 1998.
Bolaget yrkade att forstainstansritten:

] forsta hand (’en ordre principal’) skulle

ogiltigforklara 6verklagandenimndens
omtvistade beslut av den 31 juli 1998,

besluta att harmoniseringsbyran i enlighet
med artikel 40 i varumirkesférordningen

skall offentliggéra ansékan om gemen-
skapsvarumirke nr 000200006.

I andra hand (’en ordre subsidiaire’) skulle

ogiltigforklara overklagandenimndens
omtvistade besiut i den del sokandens
grund angiende artikel 7.3 i férordningen
avvisas,

tilldta sokanden att bevisa att ordkombi-
nationen Baby-dry har uppnatt sirskilj-
ningsférmaga till foljd av dess anvindning,

i vart fall aterférvisa drendet till overkla-
gandenimnden fér handliggning i det
avseendet”.

I-6260

25. Aven om forstahandsyrkandet helt
enkelt avsig en ogiltigférklaring av Over-
klagandenimndens beslut, framgar det av
handlingarna i malet att denna begirdes pa
grund av dsidosittande av artikel 7.1 b och
¢ i varumirkesférordningen, och férstain-
stansritten omformulerade ocksa yrkandet
bade i férhandlingsrapporten och i sin dom
av den 8 juli 1999 19 ¢ill att avse en begiran
om att

»— ogiltigférklara 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”,

26. Forstainstansritten bifoll inte férsta-
handsyrkandet i sin dom, men slog fast att
overklagandenimnden skulle ha beaktat
den av Procter & Gamble erbjudna bevis-
ningen om férvirvad sirskiljningsformaga
och ogiltigférklarade beslutet pa den grun-
den.

27.1 anknytning till férstahandsyrkan-
det, 11 granskade férstainstansritten endast
artikel 7.1 ¢, och pipekade att det var

10 — Mal T-163/98, Procter & Gamble mot byrdn for harmo-
nisering inom den inre marknaden (REG 1999, 5. [1-2383),
(nedan kallad den éverklagade domen).

11 — Se punkterna 20—29 i den 6verklagade domen.
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tillrickligt att ett av de absoluta hindren for
registrering ir tillimpligt for att kianneteck-
net inte skall kunna registreras som
gemenskapsvarumirke. Den konstaterade
sdrskilt att gemenskapslagstiftaren anser att
sddana kinnetecken som beskrivs i den
punkten, “pd grund av deras egenskaper,
inte dr dgnade atr sarskilja ett foretags
varor fran andra foretags”. Overklagande-
nimnden hade hinvisat till ordboksdefini-
tionen av blojor och noterat, att ordkombi-
nationen Baby-dry, sedd som en helhet,
upplyste konsumenterna om varornas
avsedda anvindning, men inte forknippas
med nagon ytterligare egenskap som kan
sdrskilja Procter & Gambles varor frin
andra féretags. Overklagandenimnden
hade sdledes med ritta dragit slutsatsen
att ordkombinationen inte kunde registre-
ras som ett gemenskapsvarumirke enligt
artikel 7.1 c.

28. Betriffande frdgan om presentationen
av bevisning avseende forvirvad sirskilj-
ningsférmaga i den mening som avses i
artikel 7.3 i varumirkesférordningen, 12
granskade forstainstansritten forordning-
ens bestimmelser om overklagande (sir-
skilt artiklarna 57—62) och slog fast att
”¢verklagandenimnden, som vid prov-
ningen av overklagandet har lika omfat-
tande behorighet som granskaren, inte
kunde begrinsa sig till att underkinna
sokandens grund angdende artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 enbart av det skilet
att den inte hade aberopats infér grans-
karen. Overklagandenimnden skulle efter
provningen av &verklagandet antingen ha
proévat denna friga i sak eller ha aterforvi-
sat drendet till granskaren”. Forstainstans-
rittens avgdrande i denna del har inte

12 — Se punkterna 32—45 i den 6verklagade domen.

ifrdgasatts i Overklagandet, och jag
uttrycker ingen asikt i detta avseende.

29. 1 frdga om 6vriga yrkanden, 13 nekade
forstainstansritten sjdlv att beakta bevis-
ning avseende varumirkets forvirvade sir-
skiljningsférmaga med hinvisning till att
omstindigheterna i den delen inte hade
beaktats av harmoniseringsbyran, och avvi-
sade yrkandet om att harmoniseringsbyran
skulle beordras att offentliggéra ansokan
om registrering av varumirket samt pape-
kade att det ankom pa harmoniseringsby-
rdn att vidta de dtgdrder som krivs for att
ritta sig efter domstolens dom.

30. Forstainstansritten slog fast fol-
jande: 14 ” Av punkterna 32—45 ovan féljer
att det omtvistade beslutet skall ogiltigfork-
laras av det skilet att 6verklagandenimn-
den felaktigt har vigrat prova sokandens
grund angdende artikel 7.3 i forordning
nr 40/94. Sdsom redan har papekats ligger
det harmoniseringsbyrdn att vidta de atgir-
der som krivs for att f6lja denna dom.”

31. Forstainstansritten ogiltigforklarade
foljaktligen overklagandenimndens beslut,
men forpliktade vardera part att bira sin
kostnad enligt artikel 87.3 i rittegingsreg-

13 — Se punkterna 46—53 i den Sverklagade domen.
14 — Punkt 54 i den 6verklagade domen
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lerna som ir tillimplig om parterna
omsom’ tappar méilet pd en eller flera
punkter.

Overklagandet

32.1 sitt overklagande som ingavs den
8 oktober 1999 har Procter & Gamble
yrkat att domstolen skall upphiva den
overklagade domen i den del férstain-
stansrdtten fastslog att forsta éverklagan-
denimnden... inte hade asidosatt arti-
kel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94/EG genom
att fatta sict beslut av den 31 juli 1998...”,
Harmoniseringsbyrdn har begirt att éver-
klagandet skall ogillas och bida parterna
har yrkat ersittning for riattegdngskostna-
derna.

Upptagande till sakprévning

33. Ingen av parterna har i sina yttranden
agnat nagon storre uppmirksamhet At
fragan om o6verklagandet kan tas upp till
sakprévning, trots att det foreligger en
atminstone synbar paradox nir en sékande
som har begirt ogiltigforklaring av en
rdttsakt overklagar en dom genom vilken
den rittsakten ogiltigforklaras.

15 — Punkt 55 i den 6verklagade domen.

I-6262

34. Procter & Gamble har papekat att
enligt artikel 49 i stadgan fér Europeiska
gemenskapernas domstol {nedan kallad
stadgan) kan ett 6verklagande bland annat
riktas mot ett slutligt avgérande fran for-
stainstansritten, av en part som helt eller
delvis inte har vunnit bifall dll sin talan.
Bolaget tappade delvis maélet. Det hade
dessutom ett intresse av att overklaga pa
grund av att harmoniseringsbyran inte bara
ir bunden av domslutet utan #ven av
domskilen i den 6verklagade domen. Enligt
domskilen dr harmoniseringsbyran skyldig
att ompréva ansékan endast mot bakgrund
av artikel 7.3 1 varumirkesforordningen
men inte mot bakgrund av artikel 7.1 b
och c.

35. Harmoniseringsbyrdn har godragit att
Procter & Gamble har ett intresse av att
overklaga och tvekar endast i friga om
huruvida det kan sidgas att ”forstainstans-
riatten har dsidosatt gemenskapsritten” 16
i detta fall. Den har 6verlatit till domstolen
att bedoma fragan om det féreligger nigot
hinder fér harmoniseringsbyran att pa eget
initiativ prova talan i sak enligt artikel 92.2
i rdttegangsreglerna.

36. En invindning mot att ta upp 6ver-
klagandet till provning i sak skulle vara att
det dr riktat mot en dom som fulle ut
bifaller vad sékanden yrkat, nimligen ogil-
tigforklaring av det omtvistade beslutet.
Dessutom yrkas inte nigon indring av
domslutet, utan snarare en ogiltigférklaring
av de domskil som bestimmer hur dom-

16 — Artikel 51 i stadgan.
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slutet skall tillimpas. Man kan fundera
over riskerna med att tilldta ert overkla-
gande nirhelst en part enbart dr missnojd
med en del av de domskil pa vilka forstain-
stansritten har grundat sitt beslut ate
bifalla den yrkade gottgorelsen.

37. Jag skulle dock inte ansluta mig till
denna invindning.

38. Grinserna for ritten att 6verklaga
definieras i artikel 49 andra stycket i stad-
gan: ... Varje part som helt eller delvis inte
har vunnit bifall till sin talan har rdct att
overklaga....” Redan den rickvidden
begrinsar de omstindigheter under vilka
det d4r mojligt act 6verklaga och medger
samtidigt ett dverklagande som uppfyller
dess krav (med foérbehdll for eventuella
ytterligare begriansningar i stadgan, sisom
de betriffande intervenienter, de grunder
som kan dberopas och foérbudet mot &ver-
klaganden som endast avser rattegdngs-
kostnaderna), varfor de inte utan mycket
tungt vigande skil skall begrinsas ytterli-
gare av domstolen.

39. Termen “submissions” i den engelska
versionen av artikel 49 motsvarar termen
”conclusions” — nimligen den typ av
avgorande som yrkats enligt rittegangsreg-
lernas terminologi — pa franska. Dir eng-

elskan anvinder tvd begrepp, anvinder
franskan ett enda begrepp, och detsamma
giller for atminstone de tyska, italienska
och spanska versionerna av stadgan. Om
begreppet forstds i den strikta bemirkelsen
av yrkat typ av avgorande, forefaller ricten
att overklaga snidvt avgrinsad, men en
vidare tolkning dr mojlig. Engelskan ér inte
det enda sprik som anvinder en annan
terminologi — holldndskan har exempelvis
”iedere partij die geheel of gedeeltelijk in
het ongelijk is gesteld”, som inte sirskilt
hanvisar till ”conclusies”, och dtminstone
de danska, portugisiska och finska versio-
nerna anvinder andra uttryck. Mot denna
bakgrund anser jag att bestimmelser skall
tolkas sa att den i allmédnna termer avser ett
misslyckande i frdga om att erhélla vad
som yrkats snarare dn att strikt avse ett
misslyckande i friga om att f en viss grund
godtagen eller att vinna bifall till en
sarskild typ av avgoérande.

40. Hair framgar det av punkterna 20—29 i
den overklagade domen att Procter &
Gamble inte vann framgang med sitt {6r-
stahandsyrkande. 1 punkt 55 anger for-
stainstansritten uttryckligen att parterna
6msom tappat méilet. Dessutom omfattar
harmoniseringsbyrdns skyldighet att vidta
noédvindiga dtgarder for att f6lja den Sver-
klagade domen utan tvivel en skyldighet att
ge Procter & Gamble tillfille att framligga
bevisning avseende forvirvad sarskiljnings-
formdga i den mening som avses i arti-
kel 7.3 i varumirkesférordningen, men
forhindrar den frin att ompréva sin instill-
ning mot bakgrund av artikel 7.1 c. Den
senare omstindigheten begrinsar Procter
& Gambles mojligheter att erhalla registrer-
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ingen och bolaget har siledes intresse av att
vidhalla sitt ursprungliga yrkande.

41. Det idr av sirskild betydelse att den
overklagade domen, dven om den formellt
ger bifall till den typ av avgorande som
yrkats, gor detta pa ett uteryckligen begrin-
sat sitt, vilket innebdr att Procter &
Gamble inte ges full gottgorelse. Det skulle
innebidra en obefogad inskrinkning av
rdtten att overklaga om det inte fanns
nagon mojlighet att ifrigasitta en sidan
begransning. Om inte harmoniseringsbyran
i denna situation kan géra en omprovning
mot bakgrund av artikel 7.1 ¢ och det inte
ar mojlige att dverklaga s& utesluts vad som
forefaller vara den centrala frigan i miler,
vilken vederbérligen togs upp infor for-
stainstansritten, frdn vidare prévning, med
en eventuell paféljande ratesforlust for
Procter & Gamble.

Provning i sak

Parternas argument

42. Procter & Gamble har gjort gillande
att forstainstansritten dsidosatte gemen-
skapsritten genom att tolka artikel 7.1 ¢ i
varumirkesférordningen felaktigt.
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43. Bolaget har huvudsakligen anfort att
domstolen, i stillet for att sld fast atr
varumirken som definieras i den bestim-
melsen i sig inte kan sirskilja varor frin ett
foretag fran ett annat féretags i den mening
som avses i artikel 4, om de inte har
forviarvat sarskiljningsférmiga genom
anvindning, skulle ha tolkat bestimmelsen
sd att den endast ger exempel pd hur ett
varumirke kan sakna sirskiljningsformaga,
men att varje varumirke maste beddomas
individuellt for att faststilla om det faktiskt
inte har nigon sddan férmiga. Det finns
faktiske bara ett materiellt krav — det som
anges i artikel 4, som kriver att ett varu-
mirke "kan sirskilja...”.

44. Med andra ord ir det inte tillescklige
att konstatera att orden “baby” och "dry”,
de enda komponenterna i varumirket
”Baby-dry”, kan ange den avsedda anvind-
ningen av bléjor, utan varumirket méiste
granskas i sin helhet for att faststilla om
det kan fullgéra den foreskrivna sarskil-
jande funktionen gentemot konsumenterna
eller inte. ”Baby-dry” kommer fakriskt inte
av konsumentkollektivet att uppfattas som
en synonym till blojor eller som en ren
beskrivning av deras dndamadl, utan som en
garanti for att de ir tillverkade av ett visst
foretag.

45. Forstainstansrittens linje har, itmin-
stone tidigare, f6ljts av domstolarna i en
rad linder, diribland vissa medlemsstarer, i
allmianhet inom ramen fér ett ”monopolis-
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tiskt” synsdtt pa varumirkesritten — ju
starkare ritten fér en varumirkesinneha-
vare dr att forbjuda all slags anvindning
frin tredje mans sida, desto starkare ir
tendensen att fridn kategorin registrerbara
varumirken undanta element som det vore
fel att tillerkinna immaterialsrittsligt
skydd. Detta giller dock inte i friga om
varumirkesforordningen, vars artikel 12
forhindrar varumirkesinnehavare frin att
forbjuda anvindningen av upplysningar av
de slag som anges i artikel 7.1 c.

46.1 detta sammanhang har Procter &
Gamble granskat bakgrunden till arti-
kel 7.1 b och ¢ och viss relevant rittspraxis.

47. Bolaget har pdpekat att de formulet-
ingar som anvinds i bestimmelsen hinfor
sig till Pariskonventionen, som har en
annan bakgrund — nimligen att erbjuda
skydd f6r varumirken som redan registre-
rats i ett annat land — vilket enligt dess
uppfattning férklarar den annars motsigel-
sefulla formuleringen ”[v]arumirken som
saknar sirskiljningsformiga” i artikel 7.1
b. Trots forsoken att inom ramen f6r
forhandlingarna om Pariskonventionen ni
fram till ett enhetligt synsitt (den nuva-
rande texten harrér frdn dndringen i Wash-
ington ar 1911), kvarstod tva “liger”: de
linder, som exempelvis Férenade kunga-
riket och Tyskland, som traditionellt av
principiella skil undantog alla beskrivande
element och de, mer “moderna”, som
Frankrike och Beneluxlinderna, som pré-

vade varje fall mot bakgrund av de sir-
skilda omstindigheterna och endast undan-
tog element som betraktade i samband med
varorna i frdga var uteslutande beskri-
vande. Procter & Gamble har dberopat en
rad sidana domar, inklusive vissa nyligen
meddelade domar fran tyska Bundesge-
richtshof.

48. Enligt det moderna synsiittet finns det
saledes endast ett kriterium — ett varu-
mirke maste av allmdnheten kunna upp-
fattas som en angivelse av att varorna ir
tillverkade av ett visst foretag. Den tidigare
angelidgenheten i Forenade kungariket och
Tyskland att undvika att beskrivande
uttryck monopoliseras, tillgodoses mer adn
vil genom artikel 12 i varumirkesférord-
ningen — liksom innehavaren av varumir-
ket ”Vittel” inte kan foérbjuda en annan
tillverkare att lojalt ange att dess vatten ar
tappat i Vittel, kan inte heller Procter &
Gamble forhindra en konkurrent frin att
hivda att dess blojor “keep your baby dry”
[haller ditt barn torrt]. Med andra ord,
bara dirfor att ett kdnnetecken idr beskri-
vande innebidr det inte att det inte kan
sirskilja ett visst féretags varor.

49. Harmoniseringsbyrdn anser att over-
klagandet aktualiserar tva frigor: i) Ar den
beskrivande karaktir som avses i arti-
kel 7.1 ¢ i varumirkesférordningen en till-
racklig grund for att vigra ett kidnnetecken
skydd? ii) Vilka beskrivande kinnetecken
kan eller skall vigras registrering pd grund
av den bestimmelsen?
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50. Harmoniseringsbyrdn anser att den
forsta fragan skall besvaras jakande.

51. Bestimmelserna i artikel 6 d B i Paris-
konventionen var avsedda att begrinsa den
omfattning i viken medlemslinder kunde
vigra skydd fér varumirken som redan var
registrerade ndgon annanstans. De har
dock inforlivats i den sjilvstindiga lagstift-
ningen i mdnga medlemslinder och har
saledes blivit villkor som ir tillimpliga pa
alla varumirken i det sammanhanget.
Enligt TRIPS-avtalet, som ir bindande for
gemenskapen, skalli mediemmarna fo6lja
artiklarna 1—12 och 19 i Pariskonventio-
nen, iven om de bestimmelserna inte ir
direke tillimpliga i gemenskapen.

52. 1 varumirkesférordningen har dessa
bestimmelser inte bara itergetts ordagrant
eftersom artikel 7 avser registrering av
gemenskapsvarumirken och inte skydd av
varumirken som ir registrerade nigon
annanstans. Pa4 grund av gemenskapens
skyldighet enligt TRIPS-avtalet att respek-
tera de relevanta artiklarna i Pariskonven-
tionen, foreligger icke desto mindre en nira
overensstaimmelse bade i friga om sjilva
lydelsen och harmoniseringsbyrdns sitt att
tolka denna. De grunder som anges i
artikel 7.1 b—d i varumirkesférordningen
motsvarar grunderna i artikel 6 d B
punkt 2 i konventionen och ir liksom dessa
alternativa.

53. Harmoniseringsbyrdn delar Procter &
Gambles uppfattning att artikel 7 i varu-
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mirkesférordningen inte skall tolkas som
ett forbud mot registrering av uttryck som
mdste forbli fria frdn immaterialsratesligt
skydd, en friga som regleras i artikel 12.
Tanken bakom artikel 7.1 ¢ dr snarare att
sakerstilla att endast sirskiljande, till skill-
nad fran beskrivande eller generiska, varu-
mirken far registreras och utgdr fran att
uttryck som uteslutande dr beskrivande inte
kan ha den sirskiljningsf6rmaga som ir en
grundliggande egenskap hos ett varumairke
(om de inte har uppnitt sirskiljningsfor-
miga genom anvindning). Det krav som
anges i artikel 7.1 ¢ ger tillricklig sjalv-
stindig grund att vigra registrering, utan
att det innebidr att granskningen av det
grundliggande kravet i artikel 4 férhind-
ras, eftersom resultatet ir detsamma.

54. Betrdffande den andra frigan anser
harmoniseringsbyran dven att f6rstainstan-
srdtten tolkade och tillimpade artikel 7.1 ¢
korrekt i den overklagade domen —
”Baby-dry” innehdller inte, sedd i sin
helhet i férhillande till det slag av produk-
ter som den avser, nagot element som inte
dr beskrivande eller direkt och tydligt
upplyser konsumenten om varans avsedda
anvindning.

Overklagandets rickvidd

55. Procter & Gamble har begirt oglltlg-
forklaring av férstainstansrittens dom i
den del dert diri fastslogs att dverklagande-
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nimnden inte i sitt beslut av den
31 juli 1998 hade asidosatt artikel 7.1 ¢ i
varumirkesférordningen, och bolaget gor
detta pd den enda grunden att forstain-
stansrdtten asidosatte gemenskapsritten
genom att tolka den bestimmelsen felak-
tigt.

56. Det kan noteras att artikel 7.1 b inte ar
i friga hir. Det finns faktiskt ingen anled-
ning att den skulle vara det. Granskarens
ursprungliga beslut baserades enbart pa
artikel 7.1 ¢, och 6verklagandenimndens
beslut lade inte, enbart genom att avsld
klagomalet, till artikel 7.1 b som en ytter-
ligare avslagsgrund. Inte heller behandlade
forstainstansritten den bestimmelsen i sin
dom.

57. Sdledes dr huvudsakligen tvd avsnitt i
den dverklagade domen i friga.

58. I punkterna 20—23 provade forstain-
stansritten artiklarna 4 och 7.1 ¢ i varu-
mirkesférordningen och slog fast att lag-
stiftaren ansdg att kidnnetecken av det slag
som 4syftas i artikel 7.1 ¢ (det vill siga
sddana som i handeln visar de berérda
varornas egenskaper, inklusive deras
avsedda anvindning) pd grund av sina
egenskaper inte skall anses dgnade att

sirskilja ett féretags varor fran andra fore-
tags — och saledes de facto inte dgnade att
uppfylla det grundliggande krav for ett
gemenskapsvarumirke som faststills i arti-
kel 4.

59. Direfter granskade f6rstainstansritten,
i punkterna 25—28, ordkombinationen
”Baby-dry” mot den bakgrunden och slog
fast att overklagandenimnden med ritta
dragit slutsatsen att ordkombinationen ute-
slutande bestar av ord som i handeln kan
anvindas for att beskriva produktens
avsedda anvindning. Ordkombinationen
informerar direkt konsumenterna om den
avsedda anvindningen och kunde inte
férknippas med ndgon ytterligare egenskap
som kan medféra att kidnnetecknet i sin
helhet anses dgnat att sirskilja Procter &
Gambles produkter frin andra féretags.

60. Jag kommer att préva dessa tva aspek-
ter var for sig. Sdsom kommer att framga
anser jag inte att ett beslut i det forsta
avseendet dr visentligt for att avgéra detta
overklagande. Jag skall emellertid préva
den forsta aspekten timligen ingdende,
eftersom klaganden huvudsakligen har
inriktat sin talan pd denna.

Forballandet mellan artikel 4 och arti-
kel 7.1 ¢

61. Det ir inte en helt enkel uppgift att
reda ut det sndriga samspelet mellan artik-
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larna 4 och 7.1 a—d i varumirkesfoérord-
ningen (eller artiklarna 2 och 3.1 a—d i
varumirkesdirektivet, som ir i huvudsak
identiska).

62. Artikel 4 definierar de kinnetecken
som ett gemenskapsvarumirke kan besta
av. Ett villkor ir att de skall kunna sirskilja
ett foretags varor eller tjidnster frin ett
annat foretags. Sdledes kan ett gemen-
skapsvarumirke inte bestd av kinnetecken
som inte kan sdrskilja varor pa det sittet.

63. Artikel 7 behandlar de absoluta hind-
ren for registrering. Foga forvanande bestar
ett av dessa hinder i bristande 6verens-
stimmelse med artikel 4 (artikel 7.1 a).
Detta dr en uppenbar tautologi, som dock
ir forstdelig eftersom samma krav betrak-
tas ur tvd synvinklar (som ett positivt krav
for registrering och ett negativt registre-
ringshinder).

64. Annu en, mindre littforstielig, tauto-
logi tycks uppstd i forhillande till arti-
kel 7.1 b, som forhindrar registrering av
"[vlarumirken som saknar sirskiljnings-
formaga”. Vari bestir skillnaden mellan
varumirken som inte “kan sidrskilja” tva
grupper av varor och ”[v]arumirken som
saknar sirskiljningsférmaga™? Svaret pa
derta kan bara bli hypotetiskt och de
faktiska forhallandena kan bara skjuta
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frdgan ett steg framat. I ett annat samman-
hang har det papekats att artikel 7.1 b,
jamférd med artikel 4, bokstavligen ir
tillimplig pd “kinnetecken med sirskilj-
ningsférmiga som saknar sirskiljande
egenskaper”.1” Dessutom fastslds i arti-
kel 7.3 att sddana kinnetecken eller varu-
mirken trots att de saknar sirskiljande
egenskaper kan uppni sirskiljningsfor-
maga genom anvindning.

65. Vilken stillning intar da artikel 7.1 ¢ i
denna redan invecklade situation? Den
omfattar kinnetecken eller upplysningar
som i handeln visar egenskaperna hos varor
eller tjanster. Utgor detta, sdsom Procter &
Gamble har gjort gillande, endast en
kategori av bristande sirskiljningsformaga?
Om sa idr fallet, varfor framhédlls den
separat? Och kan inte artikel 7.1 d (kdnne-
tecken eller upplysningar vilka i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens veder-
tagna handelsbruk kommit att bli sedvan-
liga) helt enkelt utgéra en underavdelning
till artikel 7.1 ¢?

66. Man kan férlora sig helt i dylika 6ver-
vdganden. Sirskilt férhallandet mellan ett
kinnetecken som “kan sirskilja” och ett
varumirke som “saknar sirskiljningsfér-
maga” har givit upphov tll mycket dis-
kussioner i Forenade kungariket, och har

17 — Mr Justice Jacob i domen i milet Philips v Remington
[1998) RPC 283, 5. 289. Anmé’rknin§en avsig fakriskt
delsen av Section 1{1) och Section 3(1)(b) i 1994 ars
'Fradc Marks Act, den brittiska lagstiftning som genom-
forde de motsvarande bestimmelserna i varumirkesdirek-

tivet.
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nyligen foranlett en begiran om férhands-
avgorande till domstolen. 18

67. Svarigheten ligger givetvis till stor del i
att forsoka dstadkomma en sammanhing-
ande, enhetlig tolkning av bestimmelser
som har olika ursprung. Jag foreslar att en
alltfér hég grad av sammanhang eller
enhetlighet inte skall efterstrivas, utan att
de olika bestimmelserna, itminstone i
forevarande fall, skall tolkas var och en
inom sitt eget omrade.

68. For det forsta har vi de krav som
foreskrivs i artikel 4 i varumairkesforord-
ningen. Ett kinnetecken som inte uppfyller
de kraven kan inte registreras som ett
gemenskapsvarumirke — och det ar i det
avseendet inte relevant om sjilva artikel 4
eller artikel 7.1 a laggs till grund foér
registreringshindret.

69. Sedan har vi de andra absoluta registre-
ringshinder som aterfinns i artikel 7.1 b—j.
Registreringshindren i punkterna e—j ir

18 — M4l C-299/99, Philips Electronics, forslag till avgérande
foredraget den 23 januari 2001 av generaladvokaten
Ruiz-Jarabo Colomer. Se diskussionen i Kerlys Law of
Trﬁ(éc Isfgarks and Trade Names, 13:e upplagan (2001),
s. 18—35.

sarskilda och behéver inte behandlas har.
Registreringshindren i punkterna b—d
utgér inte bara ett "paket” som himtats
fran Pariskonventionen,® utan éverlappar
ocksi i skiftande grad bide varandra och
artiklarna 4 och 7.1 a.

70. Denna grad av 6verlappning kan enligt
min uppfattning helt enkelt godtas. Det
fyller ingen #ndamaélsenlig funktion att
uppehilla sig vid att en och samma aspekt
av ett tilltinkt varumirke samtidigt kan
utgdéra hinder for registrering pa flera
grunder. Artikel 4 anger de positiva kraven
pa ett gemenskapsvarumirke, artikel 7.1 a
upprepar dem frdn en negativ synpunkt.
Direfter infors i punkterna b—d en sam-
ordning med Pariskonventionen,2? men
dessa behéver inte vare sig skiljas fran eller
jimforas med artikel 4 eller artikel 7.1 a. 2!

19 — Aven om det skall erinras om att de i Pariskonventionen
utgdr grunder pa vilka en medlem i unionen kan vigra artt
skydda ert varumirke som redan registrerats i ert annat
medlemsland, medan de i varumirkesférordningen och
varumirkesdirektivet dr tvingande registreringshinder.

20 — Varumirkesforordningen innehiller inte nigon uttrycklig
hinvisning till konventionen, men det sista dvervigandet i
ingressen till varumirkesdirektivet hinvisar till behovet av
att dess bestimmelser (som i detta avseende dr identiska
med dem i forordningen) “helt overensstimmer med
bestimmelserna i Pariskonventionen”. Kommissionen slog
i sin forklaringspromemoria till det ursprungliga forslaget
till en forordning om varumirken inom gemenskapen,
avseende vad som dd var artikel 6, fast att "listan Sver
absoluta registreringshinder bygger till stor del pa artikel 6
d i Pariskonventionen foér industriellt rattsskydd och den i
medlemsstaterna gillande lagstiftningen. Endast i undan-
tagsfall har det funnits limplige att hinvisa till texten i
Pariskonventionen™.

21 — Jimfor exempelvis tredje verklagandenimndens beslut av
den 27 november 1998 i mil R-26/1998-3 (Netmeeting),
punkt 13: ”Aven om det kan foreligga en viss 6verlappnin,
mellan de olika punkterna i artikel 7 i varumirkestorord-
ningen, anser &verklagandenimnden att var och en av
dessa skall tolkas och tillimpas separat. Detta innebir 3
andra sidan inte at en varumirﬁc inte samtidigt kan
berdras av mer dn ett absolut registreringshinder [sic].”
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71. Som forstainstansritten hele rikrigt
papekade,?? dr det tillrackligt att ett av
de uppriknade absoluta hindren for regi-
strering ar tillimpligt for att kidnnetecknet
inte skall kunna registreras som gemen-
skapsvarumirke. Dessutom kan jag inte
forestilla mig ndgra omstindigheter under
vilka det i praktiken skulle vara visentligt
att faststilla om fler dn etc absolut hinder
vore tillimpligt. Teoretiskt, eftersom
bestimmelsen om uppnidd sirskiljnings-
formaga i artikel 7.3 endast berdr artik-
larna 7.1 b—d och inte artikel 7.1 a, kan
det anses nodvindigt att skilja mellan, lat
oss siga, kinnetecken som inte kan sir-
skilja och varumirken som saknar sarskilj-
ningsférmiga eller som ir uteslutande
beskrivande. I praktiken maste det dock,
om uppnddd sirskiljningsférmaga kan fast-
stillas, finnas en underliggande f6rmaga att
sdrskilja; annars saknar frigan betydelse.

72. Med andra ord skall artikel 7.1 ¢ i
forevarande mal tolkas fristiende frin
artikel 4.

73. Jag anser siledes att Procter & Gam-
bles forsok att féra samman samtliga krav i
artikel 7.1 a—d till aspekter av det grund-
ldggande kraver pa sirskiljningsférmdga ar

22 — Punkt 29 i den &verklagade domen.
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onddigt och kanske till och med vilsele-
dande i detta sammanhang.?3 Enligt min
uppfattning gick dessutom férstainstansrit-
ten for lingt i punkt 23 i den 6verklagade
domen, nir den slog fast att lagstiftaren
avsdg att kinnetecken av den typ som
anges i artikel 7.1 ¢ ”pd grund av deras
egenskaper, inte dr dgnade att sirskilja ett
foretags varor frin andra foretags”.

74. Aven om jag anser att forstainstansrit-
ten gick lingre dn nédvindigt i det avseen-
det, foljer dock inte nédvindigevis dirav artt
den hade fel i sin paféljande slutsats att
overklagandenimnden med ritta hade dra-
git slutsatsen att ordkombinationen Baby-
dry inte kunde registreras med stod av
artikel 7.1 c. Bestimmelsens exakta inne-
bérd maste forst provas och det kan i sjilva
verket visa sig att arten av dess forhallande
till artikel 4 eller tll de andra absoluta
registreringshindren inte dr avgorande.

23 — Det kan i férbigiende noteras art klagandens minga
hinvisningar till rinspraxis frin domstolarna i Benelux-
linderna kanske inte ar helt relevanta, eftersom lagstift-
ningen i dessa linder dr en annan. Aven om
Beneluxlindernas enhetliga varumirkeslag utger sig for
att genomfora varumirkesdirektivet foreskrivs i artikel 6 a
i lagen att en ansokan skall avslas nir kinnetecknet i friga
“inte utgdr ert varumirke i den mening som avses i
artikel 1 [som huvudsakligen hinvisar till aﬁa kinnetecken
som dr dgnade art sirskilja varorna frin ew foretag],
sirskilt darfor ate det saknar egenartad karakdir i dgen
mening som avses i bestimmelserna i artikel 6 d B punkr 2
i Pariskonventionen”. Detta finner jag vara et lagstift-
ningsmissigt sammanhang som dr timligen skilt frin det
som giller tor artikel 7.1 a—d i varumirkesférordningen.
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Réckvidden av artikel 7.1 ¢

— Allmint

75. En aspekt av denna friga 4r om undan-
tagandet av kinnetecken eller upplysningar
som visar varornas eller tjinsternas egen-
skaper skall anses avsett att forhindra
niringsidkare fran att “ta” uttryck som
egentligen inte borde skyddas immaterial-
rittsligt "ur cirkulation”. I punkt 15 i sitt
beslut2* ansig &verklagandenimnden att
undantagandet skulle tolkas pa sa sitt, men
den instillningen bestrids med emfas av
Procter & Gamble. Det bér dock pdpekas
att forstainstansritten i den overklagade
domen inte tog stillning till frigan,

76. Mot bakgrund av sistnimnda omstdn-
dighet ar fragan inte direkt relevant for
utgangen i 6verklagandet. Den kan emeller-
tid ha viss betydelse for tolkningen av
artikel 7.1 c.

24 — "... Det ér just pd grund av den exklusiva karakeiren hos
de rdttigheter som tillerkinns genom gemenskapsvarumir-
ket som bestimmelserna i artikel 7.1 ¢ forbjuder registre-
ring av kinnetecken som uteslutande beskriver de varor
e,I‘ler tjinster avseende vilka kinnetecknet skall anvindas

77. Jag héller pa denna punkt i princip med
Procter & Gamble — vilket faktiskt dven
harmoniseringsbyrdn gér. Det ma ha varit
en angeligenhet for Pariskonventionens
upphovsmin att lita vissa linder — vars
lagar utgdr fran att ett varumirke skapar
ett anvdndningsmonopol och att vissa
gemensamma uttryck méste undantas fran
ett sidant monopol — neka skydd for
varumirken bestdende av sddana uttryck
som registrerats ndgon annanstans. [ friga
om upplysningar om varornas eller tjins-
ternas egenskaper regleras emellertid den
fragan i artikel 12 b i varumirkesférord-
ningen, som begrinsar verkningarna av ett
gemenskapsvarumirke genom att siker-
stilla att anvindningen av sddana upplys-
ningar — i beskrivande eller informerande
syfte, snarare dn som en mirkesidentifika-
tion — aldrig kan férbjudas av en varu-
mirkesinnehavare. Detta kan i hég grad
stilla den farhdga som for linge sedan
uttrycktes av en engelsk domare: "Ekono-
miskt starka niringsidkare dr av hivd
angeldgna att avskidrma en del av det rika
engelska spraket och att utestinga dagens
och morgondagens allminhet fran tilltridde
till det avskirmade omradet.” 25

78. Mot den bakgrunden kan det vara
béttre att anse att artikel 7.1 ¢ i varumir-
kesférordningen inte dr avsedd att for-
hindra en eventuell monopolisering av
vanliga beskrivande uttryck, utan snarare
att forhindra registrering av beskrivande
varumirken avseende vilka inget skydd bor
kunna erhallas. Om detta innebir att

25 — "Perfection”: Joseph Crosfield & Sons’ Application (1909)
26 RPC 837 s. 854, Court of Appeal, per Cozens-Hardy,
Master of the Rolls.
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samma ord maste ges en annan innebord dn
de har i exempelvis Pariskonventionen,
beror detta pa att de forekommer i ett
annat sammanhang.

79. Jag inser att den instillning jag for fram
hdr kan tyckas sta i konflikt med vissa
avsnitt 1 domen i méilet Windsurfing
Chiemsee. 2¢ Dir slog domstolen fast att
artikel 3.1 ¢ i varumirkesdirektivet (som
motsvarar artikel 7.1 ¢ i forordningen) har
till ”syfte att uppna ett mal av allminin-
tresse, namligen att beskrivande tecken och
upplysningar avseende de kategorier av
varor eller tjanster som ir foremal for
registreringsansdkan skall kunna anvindas
fritt av alla” och att artikel 6.1 b (som
motsvarar artikel 12 b i férordningen) inte
ar av avgorande betydelse for den tolk-
ningen.

80. Jag anser dock att dessa konstateran-
den, dven om de ir allmint formulerade,
skall betraktas mot bakgrund av det speci-
ella milet, som inte avsdg anvindningen av
beskrivande sprdk utan av ett geografiskt
namn. Aven om upplysningar om geogra-
fiske ursprung, tillsammans med andra

26 — De forenade milen C-108/97 och C-109/97 (REG 1999,
s. I-2779), sirskilt punkterna 25—28.
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beskrivande element, omfattas av arti-
kel 7.1 ¢ i varumirkesforordningen och
artikel 3.1 c i direktivet, har de en ganska
speciell status. De tas upp sirskilt i arti-
kel 64.2 i forordningen och i artikel 15.2 i
direktiver som mojliga att registrera som
kollektivmirken, och med avseende pa
jordbruksprodukter och livsmedel (i friga
om vilka de ir av sirskild betydelse) dr de
ingaende reglerade i annan gemenskapslag-
stiftning. 27 I synnerhet skulle registreringen
av ett geografiskt namn som ett varumirke
”skrymma” pa ett mycket mer fullstindigt
sdtt dn registreringen av ett varumirke som
innehdller beskrivande element. Det kan
dven noteras att domstolen i domen i mélet
Windsurfing 28 slog fast att gemenskapsrit-
ten inte omfattar det tyska begreppet
Freihaltebediirfnis (”verkligt, nuvarande
och starkt behov av att bevara ett kinne-
tecken fritt”) i det avseendet.

81. Jag anser saledes att artikel 7.1 ¢ kan
tolkas bokstavligt, som ett hinder for
registrering av ett tilltdnke varumirke som
uteslutande bestir av kinnetecken eller
upplysningar som visar varornas eller tjans-
ternas egenskaper. Det framgir av arti-
kel 12 b att ett varumirke kan innehilla
sddana kinnetecken eller upplysningar
(annars skulle den bestimmelsen inte tjina
ndgot syfte) och av artikel 7.1 ¢ att det inte
uteslutande kan bestd av sidana.

27 — Exempelvis ridets férordning (EEG) nr 2081/92 av den
14 juli 1992 om skydd for gcoﬁraﬁska och ursprungsbe-
teckningar for ioerruksprodu kter och livsmedel, EGT
L 208, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 3, volym 43,
s. 153.

28 — Punkt 35.
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— Betriffande Baby-dry

82.1 forevarande mal fann 6verklagande-
nimnden att “kombinationen av tva van-
liga ord (’baby’ och ’dry’), utan nigot
ytterligare element som kan anses som
fantasifullt eller kreativt, direkt upplyser
konsumenterna om att produkten ir lam-
pad for sin grundliggande funktion att
halla barn torra”. Forstainstansritten
delade denna uppfattning och fann att
”ordkombinationen ’Baby-dry’ inte har
nagon ytterligare [sirskiljande] egenskap”.

83. Det kan visserligen inte rida ndgon
storre tvekan om att orden “baby” och
”dry” kan anvindas i handeln fér att
upplysa om blojors avsedda dndamail och
att ordkombinationen ”"Baby-dry” inte bes-
tir av nagra andra ord.

84. Det kan emellertid ifrigasittas om en
normalt medveten person som inte tidigare
stott pa varumirket ”"Baby-dry” utan tve-
kan skulle tinka pa blojor vid forsta
anblicken eller, nir denne hérde ordkombi-
nationen anvindas i samband med sidana
varor, skulle betrakta det som en upplys-
ning om deras avsedda dndamal.

85. Av dessa tvd aspekter 4r den andra
aspekten viktigare, eftersom det dr uppen-

bart att fragan om det foreligger hinder for
att registrera ett varumirke enligt arti-
kel 7.1 ¢ skall bedomas i férhillande till
den relevanta varukategorin, vilket helt
korrekt konstaterades av foérstainstansrit-
ten i den 6verklagade domen. 2° Trots att en
av den grundliggande funktionerna hos
blojor, vilket 6éverklagandenimnden pdpe-
kade, dr att “hilla barn torra” (i en av
uttryckets bemirkelser), anvinds dock inte
vad jag vet ordkombinationen Baby-dry i
det allminna sprakbruket i samband med
sddana artiklar eller deras avsedda inda-
madl, och detta har inte heller pastitts vara
fallet.

86. Den forsta aspekten dr dock kanske
inte heller helt utan betydelse. Om ord-
kombinationen ”Baby-dry” kan férknippas
med sa skilda produkter som exempelvis
talkpuder, regnskydd fér barnvagnar, kom-
pakta torktumlare eller drycker férpackade
i sma flaskor, si skulle detta kunna under-
griva dess férmaga att med nagon preci-
sion ange det avsedda indaméilet med
blojor.

87. Inneboérden av orden “endast” och i
handeln visar” 1 artikel 7.1 ¢ 4r av viss
betydelse i detta avseende.

29 — Punke 21.
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88. Overklagandenimnden och forstain-
stansritten forefaller huvudsakligen ha
intagit den stindpunkten att eftersom det
inte forekommer nagot element i det till-
tinkta varumirket som inte kan anvindas
for att visa det avsedda indamailet med
varorna, bestdr varumirket endast av upp-
lysningar som i handeln visar detta inda-
mal.

89. Detta synsitt dr enligt min uppfattning
fér snidvt, dtminstone sasom det tillimpa-
des i forevarande mal.

90. Genom detta synsitt bortses sirskilt
fran upplysningens ytterst elliptiska karak-
tir, dess ovanliga uppbyggnad och att den
inte lanar sig till nagon intuitiv grammatisk
analys av vilken dess inneb6rd omedeibart
skulle framga. Allc detta idr enligt min
uppfattning ytterligare egenskaper hos
orden "baby” och ”dry”, som bor beaktas
vid bedomningen.

91. Genom synsittet tas inte heller hdansyn
till det faktum att en upplysning som
anvinds i handeln for att visa det avsedda
dndamadlet med blojor i stillet, for att vara
moijlig att uppfatta som en sddan, skall
innehdlla mer dn bara de sammanstillda
orden “baby” och “dry”, sisom i det
ifragavarande varumairker. Dessutom beak-
tas inte den omstindigheten art "baby-dry”
hur man 4n ser pad saken ir etc pdhittat
uttryck som inte i sig ingdr i det engelska
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spraket, vilket medfor att det blir betydligt
mindre sannolikt att det kommer att

anvindas som beskrivande uttryck i han-
deln.

92. Ett vidare synsitt pd artikel 7.1 ¢ har
tillimpats tidigare, bade av harmoniserings-
byran och av férstainstansritten.

93. I riktlinjerna f6r harmoniseringsbyrans
granskning fastslds exempelvis att ett varu-
mirke maste stricka sig lingre dn att bara
beskriva varorna”. Den andra éverklagan-
denimnden omformulerade, vid bedém-
ningen av varumirket “Oilgear” betrif-
fande hydraulpumpar, motorer och verk-
tygsmaskiner, artikel 7.1 ¢ som “en fore-
skrift om art varumirken, for att vara
godtagbara, inte enbart eller uteslutande
skall vara beskrivande” 30, Tredje 6verkla-
gandenimnden bifoll ett dverklagande av
en vigran att registrera ”Netmeeting”
avseende dataprogram fér tillhandahal-
lande av realtids-, multimedia- samt fler-
partskommunikation via datanit, och kon-
staterade att varumirket inneho6ll dcmin-
stone ett kreativt element samt noterade att
orden inte normalt anvinds tillsammans,
att kombinationen av dem inte antyder en
direkt koppling till de specifika varor som
var av intresse for sokanden och att varu-
mirket inte enbart visade det avsedda syftet
eller andra egenskaper hos varorna. 3!

30 — Beslut av den 22 september 1998 i mil R 36/1998-2, The
Qilgear Company.

31 — Beslut av den 27 november 1998 i mil R 26/1998-3,
Microsoft Corporation.
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94.1 ett annat mal (som upprepade vad
domstolen sagt avseende forvixling i
domen i milet SABEL 32) fann tredje over-
kilagandenimnden att artikel 7.1 ¢ skulle
tillimpas “endast om det beskrivande
innehdllet omedelbart, klart och otvetydigt
framgdr av ansokan, sirskilt som erfaren-
heten visar att kunder sannolikt inte utfér
en begreppsmissig analys av de varumir-
ken de triffar pa for att lisa in en
begreppsmissig innebérd i dem.... Om ett
uttryck som skulle kunna beskriva varornas
egenskaper endast antyds och ir igenkinn-
ligt endast pd grund av en intellektuell
stutsats, hindrar det vanligen inte regi-
strering”. 33

95. 1 en nyligen avkunnad dom 34, ogiltig-
forklarade forstainstansritten ett beslut av
forsta 6verklagandenimnden att avsld ett
overklagande av en vigran att registrera
varumirket ”Doublemint” fér ett antal
varuslag, dock huvudsakligen tuggummi.
Den baserade huvudsakligen sin dom pa
overviagandet att ordet "double” var tvety-
digt i sammanhanget och att “Double-
mint”... “inte gor det mojligt for [d]en
allminhet som berérs... [att] omedelbart
och utan vidare eftertanke forstd det

32 — Domen i mil C-251/95, SABEL mot Puma, REG 1997,
s. I-6191, punkt 23.

33 — Beslut av den 26 februari 1999 i mil R 71/1998-3, Micro-
Frame Technologies, avseende uttrycket “Portfolio” for
olika typer av datamaterial och trycke material utformat
for awe ge foretag mojlighet ast vilja och planera projeke
med utgéngspunEr frin Eefintliga och planerade dtaganden
och resurser, punkt 10 i beslutet. Det bor papekas att dessa
uttalanden gjordes mot bakgrund av uppfatningen, som
jag inte delar, att syftet med artikel 7.1 ¢ dr att beskrivande
uttryck skall forbli allmint tillgingliga.

34 — Av den 31 januari 2001 i mal T-193/99, Wrigley mot byrin
félilh:rr;\onisering inom den inre marknaden, REG 2001,
s. 11-417.

omtvistade uttrycket som en beskrivning av
en egenskap hos de ifragavarande
varorna”. 3%

96. Om den typen av synsitt, till vilket jag
ansluter mig, hade tillimpats i férevarande
mal, kunde mycket vil hinsynstaganden till
de faktorer som jag har nimnt ovan —
extrem ellips, ovanlig och oklar gramma-
tisk struktur, ofullstindighet som beskriv-
ning och kreativitet — ha lett till slutsatsen
att artikel 7.1 ¢ i varumairkesférordningen
inte hindrar registrering av varumirket
Baby-dry avseende babybléjor dven om
graden av skydd, enligt artikel 12 b, skulle
vara timligen begransat, 36

97. Jag anser siledes att &verklagande-
nimnden, genom att inte inom ramen for
artikel 7.1 ¢ vederbérligen beakta dessa
faktorer, gjorde sig skyldig till felaktig
rittstillimpning vid sin beddmning och att
forstainstansritten gjorde sig skyldig till
felaktig rittstillimpning genom att fast-
stilla nimndens beslut i det avseendet.

35 — Punkt 30

36 — Det skulle, som Procter & Gamble har papekat, inte vara
mbiligt att forhindra en konkurrent frdn att pastd art hans
produkter "hiller ditr barn torrt” (eller ens kanske "haller
ditt barn dnnu torrare”). Det som skulle var méijligt vore
att forbjuda konkurrenten fran att anvinda de tvd orden
"Baby-dry™ f6r att identifiera sina produkter eller att
anvinda dem pa ett sddant sirte att det sannolikt skulle leda
till att allmﬁngeren férvixlade varumirkena.
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Forfarandemissiga konsekvenser

98. Aven de forfarandemissiga konsekven-
serna av konstaterandet att forstainstans-
ritten gjorde sig skyldig till felaktig ritts-
tillimpning kriver vissa éverviganden.

99.1 férevarande mdil grundades grans-
karens beslut uteslutande pa artikel 7.1 c.
Overklagandenimnden fann att dven arti-
kel 7.1 b utgjorde hinder fér registrering,
men avslog endast 6éverklagandet, férmod-
ligen med den f5ljden att det ursprungliga
beslutet kvarstod oférindrat (med forbe-
hall for éverklagandets suspensiva verkan
enlige artikel §7.1 i varumirkesférord-
ningen och av domstolsférfarandet enligt
artikel 62.3). Trots att 6verklagandenimn-
den enligt artikel 62.1 i varumirkesférord-
ningen antingen far vidta de atgirder som
kunnat vidtas av den enhet som meddelat
det overklagade besluter eller aterférvisa
drendet till denna enhet fér vidare hand-
liggning, valde den i detta fall ingetdera av
dessa alternativ, vilket inte heller forefaller
nodvindigt nir ett 6verklagande avslas.

100. Procter & Gamble overklagade till
forstainstansritten med dberopande av att
overklagandenimnden hade tolkat bide
artikel 7.1 b och artikel 7.1 ¢ felaktigt.
Forstainstansridtten granskade emellertid
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endast pastdendet avseende den senare
artikeln och foljaktligen 4r endast detta
féremadl for férevarande dverklagande.

101. Enligt artikel 63.3 i varumirkesfor-
ordningen 4r forstainstansritten behorig
att ogiltigforklara eller dndra ett beslut
fran overklagandenimnden, i detta mal
ogiltigforklarades beslutet. 37 Jag har
behandlat vissa av de férfarandemaissiga
konsekvenserna av ogiltigforklaringen i
samband med frigan om mojligheten att
préva detta dverklagande i sak.

102. Om overklagandet slutligen ar vil-
grundat skall domstolen, enligt artikel 54 i
stadgan, upphdva forstainstansrittens
avgérande och kan antingen sjilv slutligt
avgora drendet eller dterforvisa drendet till
forstainstansritten for avgorande.

103. Vilken atgird bor da vidtas om dom-
stolen i forevarande mél finner att forstain-
stansritten tolkade artikel 7.1 ¢ felaktigt?

104. Mot bakgrund av att $verklagande-
forfarandet sker i flera etapper och att

37 — Det tycks faktiskt hiuills inte finnas ndgra fall dir
frstamstansridtten har dndrat 8verklagandenimndens
beslut.
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redan avseviard tid forflutit, skulle den
snabbaste vigen enligt min uppfattning
vara den bista.

105. Jag anser inte att det dr nddvindigt att
dterforvisa madlet till forstainstansritten.
Detta kunde ha ansetts nodvindigt efter-
som forstainstansritten inte prévade den
del av den anhingiggjorda talan som avsig
artikel 7.1 b, vilken sdledes dnnu inte
avgjorts. Den ursprunglige granskarens
beslut grundades dock enbart pa artikel 7.1
¢ och ingen annan atgird som skulle
forhindra registrering pd nigon annan
grund har tillkommit. Jag anser darfor att
argumenten avseende artikel 7.1 b inte
behover behandlas.

106. Om férstainstansrittens dom upphivs
och ersitts av en dom som anyo, men pa
andra grunder, ogiltigférklarar 6verklagan-
denimndens beslut 4r det inte helt klart 38
om drendet fortfarande dr anhingigt vid
overklagandenimnden. Om s& ir fallet
skulle den férmodligen tvingas fatta ytter-
ligare ett beslut i vilket den skulle vara
bunden av domstolens slutsatser, vilket kan

38 — Det tycks inte finnas nigon uttrycklig bestimmelse som
reﬁlerar denna situation, och harmoniseringsbyrén kunde
vid sammantridet inte upplysa domstolen om nigon fast
praxis avseende det lilla antal médl dir etr beslut frin
overklagandenimnden hade ogiltigforklarats (fram till
tidpunkten for sammantridet hade endast tva sidana fall,
inklusive det forevarande, intriffat, iven om f&rstain-
stansritten ogiltigforklarade ytterligare fyra beslut redan
pifoljande dag — den 31 januari 2001). Byrdn ansig dock
att det i princip ankom pa dverklagandenimnden art vidta
de Atgdrder som krivdes for att folja en dom.

vara ett onddigt och féga processekonom-
iske steg.

107. Domstolen kunde dirfor upphiva den
overklagade domen och sjidlv dndra over-
klagandenamndens beslut genom att med-
dela slutligt avgérande med st6d av beho-
righeten enligt artikel 63.3 i varumairkes-
forordningen.

108. Aven om det under dessa omstindig-
heter vore teoretiskt méjligt f6r domstolen
att sjdlv beordra registreringen av varumir-
ket (enligt artikel 62.1 i varumirkesforord-
ningen enligt vilken 6verklagandendmnden
kan vidta de atgirder som kunde ha
vidtagits av granskaren), skulle det enligt
min uppfattning vara ett helt omotiverat
ingripande i harmoniseringsbyrdns arbete,
sarskilt som det kan finnas andra aspekter i
drendet som inte har tagits upp infér
domstolen.

109. Dirfor forefaller det mig mest effek-
tivt i forevarande fall att domstolen Ater-
forvisar malet till granskaren fér vidare
handliggning, varvid granskaren dr bunden
att folja skilen i domstolens dom vilka
dldgger honom att beakta de av mig ovan
diskuterade faktorerna.
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Forslag till avgorande

110. Jag foresldr sdledes att domstolen skall:

1) upphiva forstainstansrittens dom i mal T-163/98,

2) i4ndra forsta overklagandenimndens beslut i mal R 35/1998-1 si att den

— ogiltigforklarar beslutet av den 29 januari 1998 i vilket granskaren fann
att varumirket “Baby-dry” uteslutande bestod av upplysningar som i
handeln visar babybl6jors avsedda dndamal,

— aterforvisar drendet till granskaren for vidare handliggning,

3) forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.
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