DOM AF 8.7.1999 — SAG T-163/98

RETTENS DOM (Anden Afdeling)
8. juli 1999 *

I sag T-163/98,

The Procter & Gamble Company, Cincinnatti, Ohio (De Forenede Stater), ved
advokat Thierry van Innis, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg hos
advokat Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

sagseger,

mod

Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (varemarker, monstre og model-
ler) ved direkteren for Juridisk Direktorat, Oreste Montalto, og chefen for Den
Juridiske Tjeneste og Tvistemalsafdelingen i Juridisk Direktorat, Fernando Lopez
de Rego, som befuldmzgtigede, og med valgt adresse i Luxembourg hos Carlos
Goémez de la Cruz, Kommissionens Juridiske Tjeneste, Wagnercentret, Kirchberg,

sagsogt,

angdende et sogsmal med pdstand om annullation af den afgerelse, der blev
truffet af Forste Appelkammer ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked

* Processprog: fransk.
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(varemerker, monstre og modeller) den 31. juli 1998 (sag R 35/1998-1), og som
blev meddelt sagsageren den 7. august 1998,

har

DE EUROPAISKE FALLESSKABERS RET I FGRSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Potocki, og dommerne C.W. Bellamy og
A W.H. Meij,

justitssekreteer: H. Jung,

under henvisning til stzevningen, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den
6. oktober 1998,

under henvisning til svarskriftet, der blev indgivet til Rettens Justitskontor den
23. december 1998,

efter at der er truffet foranstaltninger med henblik pa sagens tilrettelaeggelse den
25. januar og den 10. februar 1999,

og efter mundtlig forhandling den 20. maj 1999,
IT - 2387



DOM AF 8.7.1999 — SAG T-163/98

afsagt folgende

Dom

Sagens faktiske omsteendigheder

Ved skrivelse af 3. april 1996 indsendte sagsogeren en ansegning om registrering
af et EF-varemeerke til Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (vare-
merker, menstre og modeller) (herefter »Harmoniseringskontoret«). Ansegnin-
gen blev modtaget af Harmoniseringskontoret den 9. april 1996.

Varemeaerket, for hvilket der er ansegt om registrering, er ordkombinationen
Baby-dry.

Produkterne, for hvilke der er ansegt om registrering, er »engangsbleer af papir
eller cellulose« og »stofbleer«, der henholdsvis henherer under klasse 16 og 25 i
Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international klassificering af
varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemarker, som revideret og
endret.

Ved afgorelse af 29. januar 1998 afslog undersogeren ansegningen i henhold til
artikel 38 i Radets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-
varemeerker (EFT 1994 L 11, s. 1), som @ndret ved Rddets forordning (EF)
nr. 3288/94 af 22. december 1994 med henblik pad gennemferelse af de aftaler,
der er indgdet i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83, herefter
»forordning nr. 40/94«).
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Den 16. marts 1998 indgav sagsegeren i medfer af artikel 59 i forordning
nr. 40/94 en klage til Harmoniseringskontoret over undersegerens afgorelse. Den
skriftlige begrundelse for klagen blev indgivet den 28. maj 1998.

Klagen har varet forelagt undersogeren med henblik pa berigtigelse af den
paklagede afgerelse i medfor af artikel 60 i forordning nr. 40/94.

Den 29. juni 1998 blev klagen fremsendt til appelkammeret.

Klagen blev forkastet ved afgerelse af 31. juli 1998 (herefter »den anfagtede
afgmelse«). Appelkammelet fastslog nermere bestemt, at det tegn, som
registreringsansogningen vedrorer, mitte udelukkes fra registrering af de grunde,
der fremgar af artikel 7, stk. 1, litra b) og c¢), i forordning nr. 40/94.
Appelkammeret afviste endvidere at behandle sagsogerens argumentation
vedrerende artikel 7, stk. 3, i denne forordning.

Parternes pastande

Sagsogeren har nedlagt folgende pastande:

— Principalt annulleres den anfaegtede afgorelse, for si vidt som den fastslar, at
varemwrket ikke opfylder betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og ¢), i
forordning nr. 40/94.
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~— Harmoniseringskontoret tilpligtes at fastsztte en dato for ansegningen om
registrering af et EF-varemzrke.

— Subsidizert annulleres den anfegtede afgarelse, for si vidt som den afviser at
behandle sagsggerens argumentation pa grundlag af artikel 7, stk. 3, i
forordning nr. 40/94.

— Det tillades sagsogeren at fore bevis for, at ordkombinationen Baby-dry har
faet forngdent seerpraeg som felge af den brug, der er gjort deraf.

— Mere subsidizert hjemvises sagen til appelkammeret, med henblik p4 at det
traeffer afgorelse om dette punkt.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Harmoniseringskontoret har nedlagt felgende pastande:

— Sagsegte frifindes for den principale pastand.

— Der treeffes afgerelse om den subsidizre pastand om hjemvisning af sagen til
appelkammeret, med henblik pa at dette underspger anbringendet om, at
merket har faet fornedent seerpreeg som felge af den brug, der er gjort af det.
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— Sagsegte frifindes for den subsidizre pastand om, at det tillades sagsogeren
for Retten at fore bevis for, at meerket har fiet fornedent serpraeg som folge
af den brug, der er gjort af det.

— Sagsogeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

I forbindelse med foranstaltningen med henblik pd sagens tilrettelaeggelse af
25. januar 1999 meddelte sagsogeren, at selskabet trak sin pastand om, at det
palegges Harmoniseringskontoret at fastsatte en dato for sagsegerens ansegning
om registrering af et EF-varemerke, tilbage, hvilket Retten har taget til
efterretning. Derimod har sagsegeren nedlagt pastand om, at Harmoniserings-
kontoret tilpligtes at bekendtgere ansegningen om registrering af et EF-
varemerke i henhold til artikel 40 i forordning nr. 40/94.

Annullationspastanden

Sagsegeren har principalt gjort geldende, at appelkammeret dels har tilsidesat
bestemmelserne 1 artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dels bestem-
melserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra ¢). 1 betragtning af den naere
sammenhang, der foreligger mellem de argumenter, der er fremfort til stotte for
disse to anbringender, skal de behandles sammen. Subsidizert har sagsegeren gjort
gxldende, at artikel 62 i forordning nr. 40/94 er tilsidesat.
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Den principale pdstand om tilsidescettelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i
forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

Sagsegerens argumentation omfatter folgende punkter.

Et varemearkes afgorende egenskab er, at det er egnet til at adskille en
virksomheds varer fra en anden virksomheds. Ved undersegelsen af et vare-
merkes gyldighed har det folgelig alene betydning at fastsli, om det pigzeldende
tegn kan opfattes som en angivelse af, at varen stammer fra en bestemt
virksomhed.

I denne forbindelse md bedemmelsen af et tegns adskillelsesevne nedvendigvis
foretages pa grundlag af forbindelsen mellem tegnet og et bestemt produkt eller
en bestemt tjenesteydelse og ikke abstrakt.

Et afslag pd at registrere deskriptive tegn kan ikke stottes pd hensynet til at
beskytte konkurrenternes ret til at bruge dem som betegnelse for deres varer. Det
fremgar sdledes af artikel 12 i forordning nr. 40/94, at varemeerkeindehaveren
ikke har en eneret til det tegn, som udger varemerket. Gyldigheden af et
varemarke kan heller ikke afhznge af omfanget af de rettigheder, som
indehaveren ville have vedrerende dette merke, hvis det blev registreret.

Et varemerke kan anses for lovligt, sdfremt det eller de tegn, som udger det, ikke
kun er deskriptive. Tegnet skal herved underseges i sin helhed og ikke efter en
opdeling af de forskellige bestanddele, som det er sammensat af. Et tegn er rent
deskriptivt, ndr det ikke kan opfattes pa anden made end som en beskrivelse af
varen eller en af dens egenskaber. Derimod er et tegn, der er udpraeget, men ikke
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kun deskriptivt, let at huske og folgelig egnet til at udgere et stzerkt varemzrke i
forhold til offentligheden.

Det er i den foreliggende sag ubestrideligt, at den relevante kundekreds, ud over
at den opfatter varemarket Baby-dry i dets funktion som henvisning til eller
beskrivelse af en egenskab ved varen, vil forsta, at det har den funktion at angive,
at den pagaldende vare stammer fra en bestemt virksomhed.

Harmoniseringskontoret har anfort, at ordkombinationen Baby-dry blot er en
umiddelbar og nedvendig angivelse af den forventede virkning af bleer. Nar
henses til de absolutte hindringer for registrering, der angives i artikel 7, stk. 1, i
forordning nr. 40/94, kan dette tegn folgelig ikke registreres.

Rettens bemerkninger

Ifolge artikel 4 i forordning nr. 40/94 er det afgorende kriterium for, at et tegn,
der kan gengives grafisk, kan udgore et EF-varemerke, at det er egnet til at
adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds.

Heraf folger navnlig, ar adskillelsesevnen kun kan bedemmes i relation til de
varer eller tjenesteydelser, som tegnet soges registreret for.

Ifolge artikel 7, stk. 1, litra ¢), 1 forordning nr. 40/94 er det udelukket at
registrere »varemerker, som udelukkende bestar af tegn eller angivelser, der i
omsztningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffen-
hed, mangde, anvendelse, vaerdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens
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fremstilling eller for praestationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved
disse«.

Efter lovgivers bestemmelse skal sidanne tegn siledes efter selve deres art anses
for uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds.

I ovrigt bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at stk. 1 »finder
anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af
Fellesskabet«.

Appelkammeret har i neerverende sag anfort, at bleer i ordbegerne defineres ved
hjeelp af deres opsugningsfunktion. Appelkammeret har fastsldet, at disse varers
veesentlige formal er opsugn1ngsfunkt10nen med henblik pa at holde spadbgrn
torre (som det udtrykkes pa det sprog, der er brugt under sagens behandling i
Harmoniseringskontoret: »to keep babies dry«). Sagsageren har hverken bestridt
definitionen af de omhandlede varer eller deres anvendelsesformal.

Som det fremgér af punkt 17 i den anfzgtede afgorelse, giver ordkombinationen
Baby-dry under disse omstendigheder, ndr den ses som en helhed, forbrugeren
umiddelbar oplysning om varernes anvendelsesform4l.

Det fremgar endvidere, at der i ordkombinationen Baby-dry ikke indgdr nogen
yderligere bestanddel, der kunne gore tegnet i dets helhed egnet til at adskille
sagsogerens varer fra andre virksomheders.

Under disse omsteendigheder har appelkammeret med faje konkluderet, at tegnet
udelukkende bestdr af ord, der i omsztningen kan tjene til at betegne varens
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anvendelse, og har med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra ¢), i forordning nr. 40/94
bekraftet, at ordkombinationen Baby-dry ikke kan udgere et EF-varemerke.

Som det fremgar af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er det tilstraekkeligt,
at en af de opregnede absolutte registreringshindringer finder anvendelse, for at
tegnet ikke kan registreres som EF-varemarke.

Den subsidieere pdastand om tilsideswttelse af artikel 62, stk. 1, i forordning
nr. 40/94

Parternes argumenter

lfolge sagsegeren var appelkammeret forpligtet til at tage stilling til alle de
anbringender, som selskabet havde gjort geeldende i klagen, herunder anbring-
ender, som ikke var blevet fremfort for undersageren. Appelkammeret kunne
derfor ikke afvise sagsogerens tilbud om at fere bevis med henblik pé at godigere,
at ordkombinationen Baby-dry for de i sagen omhandlede varer havde faet
forngdent seerprag som falge af den brug, der var gjort af merket, jf. artikel 7,
stk. 3, i forordning nr. 40/94.

Harmoniseringskontoret har anfort, at i modsztning  til hvad der er blevet
fastsldet i den anfegtede afgorelse og bekraftet i senere afgerelser fra nogle
appelkamre, ber appelkamrene principielt ikke afvise at undersege sporgsmal,
som ikke var blevet forelagt undersegeren i forbindelse med bedemmelsen af
spergsmalet om absolutte 1eglstlelmgshmdlmgel H"umomselmgskontmet har
dog bemarket, at sagsogeren i neerverende sag i sit skriftlige indleg for
appelkammeret blot fremsatte et tilbud om beviser.
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Rettens bemaerkninger

Det bestemmes i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at forordningens
artikel 7, stk. 1, litra c), »ikke [finder] anvendelse, hvis merket som felge af den

. brug, der er gjort deraf, har fiet fornedent szerpraeg for de varer [...] for hvilke det

s@iges registreret«.

Det er uomtvistet i sagen, at sagsegeren under sagsbehandlingen for undersggeren

- ikke pa noget tidspunkt har henvist til denne bestemmelse. Undersggeren fandt i

sin afgerelse, at ordkombinationen Baby-dry ikke kunne registreres pd grund af
udelukkelsesbestemmelsen i artikel 7, stk. 1, litra ¢), i forordning nr. 40/94.

Sagsogeren har i sin skriftlige begrundelse for klagen over undersegerens
afgorelse bestridt dennes konklusion. Subsidizrt har sagsegeren i sit skriftlige
indleg afslutningsvis anfert folgende: »[...] vi vil gerne foreleegge Harmonise-
ringskontoret bevis for, at tegnet har fiet fornedent seerprag som folge af brug,
idet vores Baby-dry-bleer er blevet solgt over hele Europa siden 1993 og bliver
intensivt annonceret« [».. we would wish to submit evidence of acquired
distinctiveness to the Office as our Baby-dry diapers are on sale throughout
Europe since 1993 and heavily advertised«].

Appelkammeret afviste i den anfagtede afgerelses punkt 22 at tage hensyn til
dette argument, fordi sagsegeren ikke havde fremfert det for undersegeren. Efter
appelkammerets opfattelse kan en afgerelse ikke kritiseres for ikke at have taget
stilling til et anbringende, der ikke er blevet fremfort. Dette pavirker ikke
sagsogerens ret til at indgive en ny ansegning om registrering af et EF-varemarke
og herved fremlagge bevis for, at der er opndet fornedent szrpraeg som folge af
brug.

Retten bemzrker, at Harmoniseringskontoret blev oprettet ved forordning
nr. 40/94 med henblik pa at foretage registrering af EF-varemerker efter de i
forordningen fastsatte bestemmelser. EF-varemzrket, som har gyldighed i alle
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medlemsstaterne, er et vigtigt middel til virkeliggorelsen af det indre marked,
saledes som det fremgar af forordningens forste betragtning.

Appelkamrene, som inden for de i forordningen fastsatte graenser udger en del af
Harmoniseringskontoret, bidrager ogsa til, at dette middel bringes i anvendelse.

Der er saledes kontinuitet mellem undersogerens og appelkamrenes funktioner.

Denne opfattelse bekreftes af den nzre forbindelse mellem deres respektive
funktioner, saledes som disse er fastlagt i bestemmelserne vedrerende indgivelsen
af og den indledende undersogelse af klagen. Safremt en ansoger vil anfaegte
undersogerens afgorelse, indgiver han saledes forst en klage »til Harmonise-
ringskontoret« (artikel 59 i forordning nr. 40/94). Derefter forelaegges klagen for
undersogeren med henblik pd »berigtigelse af den paklagede afgorelse«
(artikel 60, stk. 1, i forordning nr. 40/94). Safremt klagen ikke imedekommes
inden en maned, fremsendes den endelig straks og automatisk til appelkammeret
(artikel 60, stk. 2, i forordning nr. 40/94).

Proceduren for appelkamrene omfatter to adskilte faser, behandling og afgerelse.

Det bestemmes i artikel 61, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »under behand-
lingen af klagen opfordrer appelkammeret om fornedent parterne til inden for en
af kammeret fastsat frist at fremkomme med deres bemarkninger tl dets
meddelelser«.
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Det bestemmes i artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at »efter at have
realitetsbehandlet sagen treeffer appelkammeret afgorelse om klagen«. Det
anfores i samme stykke, at appelkammeret, nar det treeffer afgerelse, enten kan
omgere den af afdelingen trufne afgerelse eller hjemvise sagen til videre
behandling i den pigaeldende afdeling.

Det fremgér af disse bestemmelser og af opbygningen af forordning nr. 40/94, at
appelkammeret, der ved afgerelsen af en klage har de samme befojelser som
undersegeren, ikke kunne begrense sig til at afvise den argumentation, som
sagsogeren fremforte pd grundlag af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, med
den ene begrundelse, at den ikke var blevet fremfert for undersogeren. Efter at det
havde behandlet klagen, pahvilede det appelkammeret enten at treeffe realitets-
afgorelse om dette sporgsmal eller at hjemvise sagen til undersggeren.

Det anferte er pa ingen made til hinder for, at appelkammeret kan se bort fra
kendsgerninger og beviser, som ikke er pdberdbt eller fremfort rettidigt for
kammeret af de pageldende parter, sdledes som det fremgar af artikel 74, stk. 2, i
forordning nr. 40/94. En sidan situation foreligger imidlertid ikke i denne sag.
For det forste angav sagsegeren nemlig i slutningen af den skriftlige begrundelse
for klagen klart, at selskabet ville piberabe sig artikel 7, stk. 3, i forordning
nr. 40/94, og for det andet blev der ikke givet selskabet nogen frist til at
fremleegge de beviser, som det tilbed at fremfere.

Under hensyn til disse omstendigheder i det hele mé det fastslds, at appelkam-
meret ved at afvise at behandle sagsogerens argumentation, der stottedes pa
artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, har tilsidesat bestemmelserne i forord-
ningens artikel 62.
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De ovrige pastande

Pastanden om, at det tillades sagsogeren at fore bevis for Retten for, at
ordkombinationen Baby-dry har faet fornodent seerpraeg som folge af den brug,
der er gjort deraf

Sagsegeren har ikke fremfort nermere argumenter vedroerende denne pastand.

Sagsegte har gjort geldende, at Retten ikke bor give medhold i denne pastand,
eftersom sporgsmalet ikke pd noget tidspunke er blever realitetsbehandlet af
Harmoniseringskontoret.

Det er i nerverende sag uomtvistet, at spergsmalet om en eventuel anvendelse af
artikel 7, stk. 3, i1 forordning nr. 40/94 ikke er blevet behandlet af Harmonise-
ringskontoret.

Ifolge artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 har Retten »kompetence til at
ophave eller omgere den indklagede afgorelse«.

Artikel 63, stk. 3, skal laeses i lyset af artikel 63, stk. 2, hvorefter »indbringelse af
klager kan ske under paberabelse af inkompetence, vasentlige formmangler eller
overtradelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrerende deres
gennemforelse eller under paberdbelse af magtfordrejning«, og pa baggrund af
EF-traktatens artikel 172 (nu artikel 229 EF) og artikel 173 (efter @ndring nu
artikel 230 EF).
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Det tilkommer folgelig ikke Retten at treeffe afgerelse vedrerende en pastand om
eventuel anvendelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, som ikke er blevet
realitetsbehandlet af Harmoniseringskontoret.

Péstanden om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at bekendtgore ansogningen
om registrering af varemeerket i overensstemmelse med artikel 40 i forordning
nr. 40/94

Ifolge artikel 44, stk. 1, i Rettens procesreglement skal steevningen bl.a.
indeholde sagsogerens pastande I denne sag er den omhandlede pastand ikke
blevet nedlagt i stzevningen, men i sagsggerens svar pa en foranstaltning med
henblik p3 tilrettelaeggelse af sagen. Den ma folgelig afvises fra realitetsbehand-
ling.

Det fremgér endvidere af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94, at Harmo-
niseringskontoret skal traeffe de foranstaltninger, der er nedvendige til opfyldelse
af Domstolens afgerelse. Det tilkommer derfor ikke Retten at give Harmonise-
ringskontoret et pileg. Det pdhviler dette at drage konsekvenserne af neervee-
rende doms konklusion og preemisser. Den her omhandlede pastand md folgelig
ogsd af den grund afvises.

Konklusion

Under henvisning til praemis 32-45 ovenfor mé det konkluderes, at den anfegtede
afgorelse skal annulleres, idet appelkammeret med urette afslog at behandle
sagsogerens argumentation vedrerende artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.
Som det allerede er anfert, pahviler det Harmoniseringskontoret at traeffe de
foranstaltninger, der er nedvendige til opfyldelse af nerverende dom.
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Sagens omkostninger

I medfoer af procesreglementets artikel 87, stk. 3, kan Retten bestemme, at hver
part skal bere sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber
eller vinder pa et eller flere punkter. Det bor i denne sag bestemmes, at hver part
skal beare sine egne omkostninger.

Pa grundlag af disse praemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

1) Afgorelsen, der er truffet af Forste Appelkammer ved Harmoniseringskon-
toret for det Indre Marked (varemaerker, menstre og modeller) den 31. juli
1998 (sag R 35/1998-1), annulleres.
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2) Hver part barer sine egne omkostninger.

Potocki Bellamy Meij

Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 8. juli 1999.

H. Jung A. Potocki

Justitssekreteer Afdelingsformand
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