FORD MOTOR MOT OHMI {OPTIONS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 30 mars 2000 *

I mal T-91/99,

Ford Motor Company, med sdte i Dearborn, Michigan (Forenta staterna),
foretrdtt av A.J. Tweedale Willoughby och B.H.E. Halliday, solicitors i London,
delgivningsadress: advokatbyrdn Loeff, Claeys och Verbeke, 58, rue Charles
Martel, Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretridd av rittschefen E. Lopez de Rego, rittsavdelningen, och A. Di
Carlo, rittstjinsten, och A. von Miihlendahl, vice ordférande med ansvar for det
rittsliga omradet, samtliga i egenskap av ombud, delgivningsadress: kommissio-
nens réttstjanst, C. Gomez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

* Riittegdngssprak: engelska.
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DOM AV DEN 30.3.2000 — MAL T-91/99
angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandenimnden vid Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 11 februari 1999 (drende R 150/98-2),

genom vilket ansdkan om registrering av ordet OPTIONS som gemenskapsvaru-
mirke avslogs,

meddela;

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordforanden V. Tiili samt domarna R.M. Moura Ramos och
P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byradirektoren G. Herzig,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansriattens kansli den
15 april 1999,

med beaktande av svaromilet som inkom till forstainstansrittens kansli
den 13 juli 1999,

efter det muntliga forfarandet den 2 december 1999,
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FORD MOTOR MOT OHMI (OPTIONS)

foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

Artikel 7 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken, i dndrad lydelse (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omride 17, volym 2, s. 3) lyder enligt foljande:

1. Foljande far inte registreras:

b) Varumirken som saknar sirskiljningsformaga.

c) Varumirken som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
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DOM AV DEN 30.3.2000 — MAL T-91/99

anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna.

d) Varumirken som bestdr av endast kinnetecken eller upplysningar vilka i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjinsten.

2. Punkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren... finns i endast en del av
gemenskapen.

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

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 29 mars 1996 en ansbkan om gemenskapsvarumirke till
Byran-for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad byran). :
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FORD MOTOR MOT OHMI (OPTIONS)

Det varumirke som registreringsansékan avser dr ordet OPTIONS. De tjinster
registreringsansokan avser rorde inledningsvis alla tjdnster som dr hinforliga till
?klass 36” i Nice-6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av
varor och tjinster fér varumirkesregistrering, med dndringar och tilldgg. Senare,
den 27 augusti 1996, indrades beskrivningen till att lyda enligt féljande:
*Tjdnster avseende forsdkringar, sikerheter, finansiering, kreditférsiljning och
leasing.”

Genom beslut av den 9 juli 1998 avslog granskaren ansékan med stod av
artikel 38 i forordning nr 40/94. Granskaren motiverade sitt beslut med att ordet
OPTIONS saknade sirskiljningsformaga pa engelska och franska.

Den 9 september 1998 dverklagade sokanden granskarens beslut hos byrdn med
stod av artikel 59 i férordning nr 40/94. Sokanden redogjorde for grunderna for
overklagandet i en inlaga som ingavs den 9 november 1998. I grunderna for
overklagandet har sékanden pekat pd omstindigheter som ir avsedda att bevisa
att ordet OPTIONS har anvints ndr de ifragavarande tjdnsterna tillhandahallits i
Belgien, Danmark, Nederlinderna, Portugal, Sverige och Férenade kungariket.
Négon anvindning i Frankrike har dock inte dberopats.

Overklagandet ogillades genom beslut av byrins andra 6verklagandendmnd
den 11 februari 1999 (nedan kallat det omtvistade beslutet), vilket delgavs
sokanden den 15 februari 1999. I sitt beslut ansdg 6verklagandenimnden att
dven om varumirket OPTIONS, sdsom sokanden gjort gillande, skulle ha
uppndtt sirskiljningsférmaga som ett resultat av dess anvindning i Forenade
kungariket, s har det inte i sig nagon sirskiljningsf6rméaga i Frankrike.
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Néimnden beslutade till fljd hidrav att avsld overklagandet med stod av
artikel 7.2 i forordning nr 40/94 och betonade hirvid att det inte hade aberopats
att varumdrket anvints i detta land.

Parternas yrkanden

Sokanden yrkar att férstainstansritten skall

— ogiltigférklara det omtvistade beslutet,

— forplikta byrén att ersitta rittegdngskostnaderna,

— vidta de dtgérder den anser vara nédvindiga.

Byran yrkar att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sbkanden att ersitta rittegidngskostnaderna.

1I-1932



10

11

FORD MOTOR MOT OHMI (OPTIONS)

Rittslig bedémning

Parternas argument

Till stod for sin talan har sékanden som enda grund &beropat att artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 har sidosatts. Sokanden har anfért att denna bestimmelse
bor ha foretride framfoér punkt 2 i samma artikel, tminstone nir det kan visas
att en sédrskiljningsférmaga till £6ljd av anvéindning har uppnatts i en visentlig del
av Europeiska gemenskapen, diribland i ett ”stérre land” sisom i detta fall
Férenade kungariket.

Sokanden har till att borja med medgett att ett varumirke som 4r beskrivande
endast i en del av gemenskapen med beaktande av artikel 7.2 inte kan registreras
med stéd av artikel 7.1 b och ¢ nir det inte kan bevisas att varumirket har
anvints. Sokanden har dock anfért att artikel 7.2 inte i sig utgor ett hinder for
registrering utan begrinsar sig till att precisera rickvidden for artikel 7.1 b och c.

I andra hand har sékanden gjort géllande att det r tillréickligt att varumérket till
foljd av dess anvindning har uppnétt sirskiljningsférméiga i endast en del av
gemenskapen for att artikel 7.3 skall vara tillimplig. Till skillnad fran artikel 7.2
begrinsar sig artikel 7.3 ndmligen inte till att reglera tillimpningen av
artikel 7.1 b och ¢ utan den har under vissa férhdllanden foretride framfor
dessa senare bestimmelser. Ett varumirke bor foljaktligen, och tvirtemot den
praxis som byrén hittills synes ha f6ljt, kunna registrefas nir det har visats att
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varumirket till f6ljd av dess anvindning har uppnatt en sirskiljningsformaga i en
visentlig del av gemenskapen.

Vad giller omfattningen av det omrade inom vilket varumarket till foljd av dess
anvdndning har uppnatt sirskiljningsférmaga har sokanden papekat att det
varken i artikel 7.3 eller i ndgon annan bestimmelse i forordning nr 40/94 krivs
att denna formaga skall ha visats foreligga i hela gemenskapen. Det ricker att
denna forméaga har uppndtts i en visentlig del av gemenskapen. I forevarande fall
har denna sirskiljningsférmaga visats foreligga i Férenade kungariket och i vissa
andra gemenskapsstater.

Sokanden har i detta avseende preciserat att bolaget eller dess dotterbolag har
registrerat varumirket OPTIONS i Irland och i Férenade kungariket foér de
tjdnster som omfattas av klass 36 i ovan nimnda Nice-6verenskommelse.
Registreringen i Férenade kungariket erholls pd grund av den sirkiljningsférmaga
som uppnatts i denna medlemsstat. Varumirket dr dessutom registrerat med
kursiv tryckstil i Danmark och i Férenade kungariket. Varumarket OPTIONS ir
slutligen registrerat i Benelux-linderna sdsom ordmirke.

Sokanden har gjort gillande att det 4r tillrdckligt att det kan visas att ett identiskt
varumirke har registrerats i Forenade kungariket och pa Irland for att tillbaka-
visa de invdndningar mot registrering som grundas pd artikel 7.1 b och c i
férordning nr 40/94.

Byran har till att bérja med forsikrat att den delar sdkandens uppfattning att
artikel 7.2 1 forordning nr 40/94 inte i sig utgdr ett sjilvstindigt hinder for
registrering utan endast anvisar hur artikel 7.1 b och ¢ skall tillimpas och klargor
rickvidden for dessa senare bestimmelser. Byrdn anser emellertid att det
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forhallandet att artikel 7.2 citerades i beslutet inte innebir att &verklagande-
ndmnden har ansett att denna bestimmelse ensam utgjorde ett skil fér avslag.

Byran har erinrat om att 6verklagandenimnden har vigrat registreling av
varumiérket pd grund av att det saknade sarskll)mngsformaga och pa grund av
dess beskrivande karaktir, skdl som ndmns i artikel 7.1 b respektive ¢ i
férordning nr 40/94. Med stod endast av dessa overviganden hinvisade over-
klagandenimnden till punkt 2 i samma artikel och drog slutsatsen att dessa
absoluta registreringshinder — vilka fanns i en del av gemenskapen, nimligen i
Frankrike — var tillrdckliga for att inte bifalla registreringsansékan.

Svaranden har foljaktligen gjort gillande att det omtvistade beslutet ritteligen
har fattats med stod av artikel 7.1 b och ¢ i férordning nr 40/94 i férening med
punkt 2 i samma artikel.

I andra hand har svaranden gjort gillande att, nir en ansékan om gemenskaps-
varumirke har avslagits med motiveringen att varumirket saknar sirskiljnings-
formaga och har beskrivande karaketidr i en del av gemenskapen, ett bestridande
av denna-vigran att registrera som grundar sig pa den sirskiljningsférmaga som
uppndtts till f6ljd av anvindning enligt artikel 7.3 i foérordning nr 40/94
forutsitter att det visas att sirskiljningsformdaga till foljd av anvindning har
uppnatts i den del av gemenskapen betriffande vilken sidan férmaga inte har
ansetts foreligga. Om skiilet f6r avslag avser hela gemenskapen skall det visas att
den uppnadda sirskiljningsformagan finns i hela gemenskapen.

Svaranden har anfort att registreringen av ett varumirke i motsatt fall i
betydande grad skulle inverka menligt pd principen om gemenskapsvarumirkets
enhetliga karakedr sidan denna uttryckligen faststillles i artikel 1.2 i férordning
nr 40/94. Denna princip har en grundliggande betydelse for systemet med
gemenskapsvarumirken, vilket grundas pa en separat rittsordning oberoende av
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de nationella varumirkessystemen. Byran har i detta avseende dven papekat att
det med avseende pd de absoluta registreringshindren inte foreligger nagra
undantag frin gemenskapsvarumirkenas enhetliga karaktir.

I forevarande fall har svaranden yrkat att talan skall ogillas med motiveringen att
sokanden dels inte har gjort gillande vare sig att en sirskiljningsférmaga
uppnatts eller ens att varumirket har anvints i de fransktalande delarna av
gemenskapen, dels har medgett att varumirket OPTIONS inte har nigon
sarskll]nmgsformaga och att det under alla fOLhalIanden har en beskrivande
karaktir pa franska och pa engelska.

Forstainstansriitens bedomning

Sokanden har gjort gillande att byran 4r tvungen att registrera ett varuméirke nir
detta varumirke i enlighet med artikel 7.3 i forordning nr 40/94 har uppndtt en
sdrskiljningsférmaga till f6ljd av dess anvindning, 4ven om férmagan endast har
uppndtts i en visentlig del av gemenskapen, utan att kunna motsitta sig denna
registrering med stod av reglerna i punkterna 1 b, ¢ och d samt 2 i samma artikel.

Denna standpunkt kan inte godtas.

Det finns skil att erinra om att i enlighet med andra 6vervidgandet till férordning
nr 40/94 innebidr gemenskapsordningen for varumirken att foretag genom ett
enda forfarande kan férvirva gemenskapsvarumirken som dtnjuter samma skydd
och far rittsverkan i hela gemenskapen och att principen om gemenskapsvaru-
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mirkens enhetliga karaktir skall gélla om inget annat sdgs i denna férordning.
Samma princip f6ljer av artikel 1.2 i férordning nr 40/94. 1 denna foreskrivs att
gemenskapsvarumirket skall ha en ”enhetlig karaktir”, vilket innebir att det
”skall ha samma ridttsverkan i hela gemenskapen”.

For att kunna registreras maste ett kdnnetecken foljaktligen dga sirskiljnings-
formaéga i hela gemenskapen. Det 4r nédvindigt att uppstilla detta krav, som i
enlighet med artikel 4 i férordning nr 40/94 ger konsumenterna mojlighet att
sdrskilja ett foretags varor eller tjdnster frdn andra foretags, for att detta
kannetecken skall kunna fungera som ett varumdrke i det ekonomiska livet.

En uttrycklig tillimpning av principen om gemenskapsvarumirkets enhetliga
karaktir gors i artikel 7.2 i férordning nr 40/94, av vilken det framgér att
registrering av ett varumirke kommer att vigras “dven om registreringshindren
[som faststillts i punkt 1 i samma artikel]... finns i endast en del av
gemenskapen”.

Artikel 7.3 i forordning nr 40/94 bor ldsas mot bakgrund av denna princip.

For att ett varumirke skall kunna registreras med stod av artikel 7.3 i férordning
nr 40/94 krivs dirfor att det visas att varumérket till f6ljd av anviindning har
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uppnatt sirskiljningsformaga i den visentliga del av gemenskapen dir sidan
formaga saknas enligt artikel 7.1 b, ¢ och d i denna férordning.

I forevarande fall har soékanden inte bestritt att ordet OPTIONS saknar
sdrskiljningsférmaga pd franska spraket. Sokanden har inte heller pastatt att
varumirket OPTIONS har varit féremdl fér en anvindning genom vilken det
skulle ha uppnétt sdrskiljningsformaga i en visentlig del av gemenskapen, i detta
fall i Frankrike.

Under dessa forhdllanden kan byran inte klandras for att ha vigrat att registrera
ordet OPTIONS som gemenskapsvarumirke.

Av vad anforts féijer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersdtta
rittegadngskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sékanden
skall forpliktas att ersdtta rittegangskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersdtta rittegdngskostnaderna.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 30 mars 2000.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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