DOM AV DEN 3.12.2003 — MAL T-16/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
3 december 2003 *

I mal T-16/02,

Audi AG, Ingolstadt (Tyskland), foéretritt av advokaten L. von Zumbusch,
sokande,

mot

Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av A. von Miihlendahl och G. Schneider, bdda i egenskap av
ombud, ' ‘ ‘

svarande,

angiende en talan som vickts mot det beslut som fattades av forsta Gver-
klagandenimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 8 november 2001 (irende R
652/2000-1), i dess rittade lydelse enligt beslut av den 19 november 2001,
angdende registrering av ordkinnetecknet TDI som gemenskapsvarumirke,

* Rittegdngssprik: tyska.
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FORSTAINSTANSRATTEN
(andra avdelningen),

sammansatt av ordféranden N.J. Forwood, samt domarna J. Pirrung och
AW.H. Meij,

justitiesekreterare: byradirektéren D. Christensen,

med hinsyn till den svarsinlaga som Byrin for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirke, ménster och modeller) ingav till férstainstansrittens
kansli den 21 maj 2002

efter forhandlingen den 13 maj 2003,

med hinsyn till ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli den 30 januari
2002,

foljande

Dom

Den 7 mars 1996 ingav sdkanden med stéd av rddets férordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en ans6kan om
registrering av ett gemenskapsordmirke till Byrdn f6r harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniser-
ingsbyrén).
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Det varumirke som avsigs i registreringsansokan var ordkinnetecknet TDL

De varor och tjinster som registreringsansdkan avsig omfattas av klass 12 och 37
i Nicetverenskommelsen av den 15 juni 1957 om den internationella klassificer-
ingen av varor och tjinster fér registrering av varumirke, med dndringar och
tilligg, och motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— Klass 12: Fordon och deras bestdndsdelar.

— Klass 37: Reparation och underhill av fordon.

Genom ett meddelande av den 24 november 1997 uppgav granskaren till
sokanden att det varumirke som ansékan avsig inte kunde registreras enligt
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Genom skrivelse av den 12 december 1997 inkom sokanden med ett yttrande i
frigan och gjorde i andra hand gillande att det varumirke som ansokan avsag
hade uppnitt en sirskiljningsférmaga till f6ljd av sin anvindning. S6kanden
begirde dessutom att muntligt forfarande skulle 4ga rum.

Efter ett telefonsamtal den 16 december 1998 mellan granskaren och sokandens
ombud, inkom den senare, genom skrivelse av den 22 januari 1999, bland annat
med en opinionsundersdkning som utfordes i Tyskland under augusti manad
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1996 pé ett representativt urval av personer, statistik 6ver exporten aren 1994-
1997 till olika linder, ddribland andra medlemsstater 4n Tyskland, samt
forsiljningsbroschyrer och tidningsartiklar som rérde provkérningar av bilar.

Genom beslut av den 28 april 2000 avslog granskaren registreringsansokan enligt
artikel 38 i férordning nr 40/94 med motiveringen att ordkdnnetecknet TDI helt
saknade sirskiljningsformdga i forhillande till berorda varor och tjdnster i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Granskaren ansig
dessutom att de handlingar som hade ingivits av s6kanden inte rickte for att visa
att det mirke som ansdkan avsag hade uppnadtt en sirskiljningsforméaga till foljd
av sin anvindning.

Den 16 juni 2000 dverklagade sokanden granskarens beslut vid harmoniserings-
byran i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94. I sin inlaga av den 13 juli
2000 vilken inneholl grunderna for 6verklagandet gjorde s6kanden for det forsta
gillande att granskaren hade fattat sitt beslut med dsidosdttande av ritten att
yttra sig. I det avseendet anforde sokanden bland annat att foretaget inte fatt
mojlighet att yttra sig dver granskarens beddmning att de handlingar som hade
ingivits under férfarandet inte rickte for att visa att det varumérke som ansokan
avsdg inte hade uppnitt en sirskiljningsforméga till ft')ljd av sin anvindning,
Sokanden har fér det andra anfort att granskaren gjorde sxg skyldig. till en felaktig
bedémning, eftersom det varumirke som ansokan avsig inte i sig saknade
sirskiljningsformaga. For det tredje gjorde s6kanden i andra hand gillande att det
varumirke som ansokan avsig hade uppnatt sirskiljningsférmaga till f6ljd av sin
anvindning. Sokanden anser i detta hinseende bland annat att granskaren har
tolkat de handlingar som ingavs under forfarandet felaktigt och att granskaren
inte har motiverat sitt beslut tillrickligt. Sokanden har ocksé fort fram argument
som syftar till att visa varfor de uppgifter som finns i handlingarna gor det mojligt
att dra slutsatsen att det begirda varumirket hade uppnitt en sdrskiljnings-
formaga till f6ljd av anvindning.
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Genom beslut av den 8 november 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet),
som delgavs sdkanden den 21 november 2001, avslogs overklagandet av den
forsta dverklagandenimnden med motiveringen att det varumirke som ansékan
avser omfattas av artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.

Overklagandenimnden ansig i huvudsak att 4ven om granskarens beslut hade
fattats med stod av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, foljer det klart av de skal
som granskaren har angivit att denne ocksd avsig att stodja sig pa artikel 7.1 c i
samma forordning (punkt 20 i det omtvistade beslutet). Overklagandenimnden
anforde hirvidlag att bokstiverna T, D och I betyder “turbo”, *diesel” eller
direkt” respektive ”insprutning”. Overklagandenimnden ansig foljaktligen att
trots att det finns tvd mojliga betydelser av mirket TDI, uppfattar genomsnitts-
konsumenten direkt och utan nirmare eftertanke betydelsen av detta som ”turbo
direkt insprutning” eller “turbo diesel insprutning”, varfér det varumirke som
ansokan avsig saknar sirskiljningsformdga. Enligt 6verklagandenimnden ér det
vanligt férekommande inom bilbranschen att anvinda sig av beskrivande
forkortningar. Mot denna bakgrund ansig 6verklagandenimnden att foretagen
inom branschen hade ett legitimt intresse att kunna anvinda sig av dem utan
ndgra begrinsningar (punkterna 23-26 i det omtvistade beslutet).

Nir det giller frigan huruvida det begéirda varumirket hade uppnatt sirskilj-
ningsférmaga till f6ljd av sin anvindning, anférde 6verklagandenimnden i
huvudsak foljande:

*De bevis som s6kanden har lagt fram rickte inte for att visa att varumarket vid
ansokningsdagen hade uppnitt en sirskiljningsférmdga inom hela Europeiska
unionens territorium till f6ljd av sin anvindning. Med hinsyn till gemenskaps-
varumirkets enhetliga karaktir 4r det inte [heller] tillrdckligt att det f6religger en
sirskiljningsformaga i Tyskland, i synnerhet inte som den tyska allménheten inte
idr ensam om att kiinna till bokstavskombinationen TDI. Det ir inte heller mojligt
att av den eventuella sirskiljningsférmiga som varumirket kan ha till f6ljd av sin
anvindning i Tyskland, dra slutsatsen att det kinnetecken som ansokan avser har
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sarskiljningsférmdga inom hela den europeiska marknaden. Vid bedémningen av
huruvida ett varumirke har sirskiljningsférmdaga till f6ljd av sin anvdndning skall
hinsyn tas till alla omstindigheter som kan visa pd att varumdérket fungerar som
en upplysning om [varornas eller tjinsternas] ursprung. Det dr ddrfér som man
tar hdnsyn till omstindigheter sisom vilken marknadsandel som varumirket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke
har anvints, hur stora investeringar som har gjorts for att lansera det, den andel
av omsittningskretsen som till f6ljd av varumarket identifierar varan eller tjdnsten
sdsom hdrrorande fran ett visst foretag samt yttranden frin handelskammare eller
andra branschorganisationer. Det 4r ocksd mojligt att anvinda sig av opinions-
undersokningar. Nir det giller under vilka omstindigheter som villkoren for
inarbetning av varumirket i den berérda omsittningskretsen kan anses vara
uppfyllda, kan dessa inte endast faststillas pd grundval av generella och abstrakta
uppgifter sdsom en bestimd procentsats. Dessa omstindigheter bor snarare
faststillas utifrin en bedémning fran fall till fall ddr hdnsyn tas till alla bevis som
har lagts fram. [...] Féljaktligen har varken granskaren eller 6verklagande-
ndmnden eller ndgon annan avdelning inom harmoniseringsbyran méjlighet att i
forvig lata en sdkande f4 kinnedom om vilka bevis som dr tillrdckliga for att i ett
enskilt fall visa att varumirket har lyckats att bli inarbetat i de berérda
handelskretsarna.” (Punkterna 31-33 i det omtvistade beslutet.)

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigfrklara det omtvistade beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.
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Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedémning

Till stéd for sin talan har sdkanden dberopat fem grunder. Den forsta, den andra
och den tredje grunden avser dsidosittandet av artikel 7.1 ¢ och b i férordning
nr 40/94 och artikel 7.3 i samma férordning. Den fjirde grunden ror
isidosittandet av ritten att yttra sig som stadfdsts i artikel 73 i forordning
nr 40/94. Den femte grunden ror dsidosittande av motiveringsskyldigheten.

Forsta grunden: Asidosittande av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sékanden har bestridit att bokstiverna T, D och I har bestimda betydelser som
initialer. S6kanden har dessutom erinrat om att det har erkints i det omtvistade
beslutet att dessa bokstiver, i sin egenskap av initialer, kan motsvara vitt skilda
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ord och att dven kinnetecknet TDI som sddant kan ha tvd olika betydelser. Detta
ir enligt sdkanden oférenligt med pastdendet att kdnnetecknet direkt och utan
nirmare eftertanke forstds av den relevanta mélgruppen.

Sokanden har dven bestridit harmoniseringsbyrdns pastiende att den relevanta
malgruppen, nimligen genomsnittskonsumenten, direkt och utan nidrmare
eftertanke skulle uppfatta betydelsen av kidnnetecknet TDI som “turbo direkt
insprutning” eller ”turbo diesel insprutning”. Stkanden har i detta hinseende
gjort gillande att de begrepp som dessa uttryck omfattar tekniskt sett 4r mycket
specifika. Sokanden har dirutdver pastdtt att “turbo diesel insprutning” dr
tautologi, eftersom alla dieselmotorer 4r insprutningsmotorer. Kénnetecknet TDI
skulle pa sin h6jd kunna uppfattas som “turbo direkt insprutning”. S6kanden har
emellertid anfort att det inte dr pd detta sitt som kédnnetecknet anvinds eller
uppfattas, eftersom det giller en dieselmotor som brukar kallas s& och inte en
insprutningsmotor.

Enligt sékanden dr de eventuella associationer som den relevanta malgruppen kan
fa av de bokstiver som mirket bestdr av vaga i den mening som avses i
forstainstansrittens dom av den S april 2001 i mal T-87/00, Bank fiir Arbeit und
Wirtschaft mot harmoniseringsbyrdn (EASYBANK) (REG 2001, s. I1-1259),
punkt 31. S6kanden har i detta hinseende hivdat att det f8ljer av punkterna 39
och 40 i domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyrdn (REG 2001, s. 1-6251), att de absoluta
registreringshinder som avses i artikel 7.1 ¢ i f6rordning nr 40/94 endast kan
tillimpas om kéinnetecknet TDI i sin helhet anses vara direkt beskrivande. Enligt
sokanden #r detta inte fallet. Sékanden har dessutom gjort gillande att
forstainstansritten i sin dom av den 31 januari 2001 i mal T-193/99, Wrigley
mot harmoniseringsbyran (DOUBLEMINT) (REG 2001, s. II-417), ansdg att det
ar tillrdckligt att en av komponenterna i ett kdnnetecken som bestér av tvé ord har
en dubbel betydelse for att det som huvudregel skall kunna uteslutas att
kdnnetecknet i sin helhet dr av beskrivande karaktir. Det f6ljer enligt sokanden
dven av denna dom att nir ett kiinnetecken bestdr av flera delar som var for sig
dessutom har flera betydelser, medfér de olika kombinationerna att kdnnetecknet
i sin helhet anses ha flera betydelser, vilket utesluter att det kan uppfattas av
allminheten som en direkt beskrivande upplysning.
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I detta sammanhang har sokanden understrukit att det, eftersom kinnetecknet
TDI inte beskriver de berorda varorna eller tjinsterna, saknas skil att hilla detta
kinnetecken tillgdngligt for konkurrenter.

Sokanden har slutligen anfort att ordkidnnetecknet TDI har registrerats som
nationellt varumirke i Tyskland, Beneluxldnderna, Frankrike och Italien samt
som ett internationellt varumirke. Enligt s6kanden utgor dessa registreringar ett
starkt indicium p3 att det varumirke som ansokan avser inte dr av beskrivande
karaktir, eftersom de nationella varumirkesmyndigheterna, var och en inom sitt
omrédde, har bittre kunskap 4n harmoniseringsbyrdn om den terminologi som
vanligtvis anvinds inom de olika linderna och sprdkomridena inom gemen-
skapen. I detta sammanhang har sokanden hinvisat bide till forstainstansrittens
dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld
mot harmoniseringsbyrin (Giroform) (REG 2001, s. [1-433), och till punkt 8.1.4 i
riktlinjerna for harmoniseringsbyrins granskning.

Harmoniseringsbyrdn har hinvisat till punkt 28 i férstainstansrittens dom av den
20 mars 2002 i mal T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrin
(CARCARD) (REG 2002, s. II-1963), och hirvid erinrat om att vid tillimpningen
av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 skall, pd grundval av en viss inneb6rd av
ordkdnnetecknet i friga, provas huruvida det frdn madlgruppens synpunkt
foreligger ett tillrackligt direkt och konkret samband mellan kinnetecknet och
de kategorier av varor eller tjinster som registreringsansékan avser. Den har
dessutom citerat punkt 30 i samma dom enligt vilken det, for att ett
ordkinnetecken skall omfattas av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, ir
tillrdckligt att dtminstone en av dess mojliga betydelser beskriver en egenskap hos
ber6rda varor eller tjinster.

Harmoniseringsbyrdn anser att kombinationer av bokstdver, sdsom forkort-
ningar, som i sig inte utgdr begripliga ord, ocksd kan vara beskrivande, under
forutsittning att den relevanta milgruppen férknippar bokstavskombinationen
med den inneb6rd den symboliserar. I detta avseende har den citerat exemplet
med bokstavskombinationen AB som for allminheten symboliserar begreppet
aktiebolag.
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Enligt harmoniseringsbyrn har 6verklagandendmnden med ritta ansett att
majoriteten av den relevanta méalgruppen uppfattar forkortningen TDI sdsom
*turbo diesel insprutning” och att férkortningen f6ljaktligen har en beskrivande
karaktir. Den omstidndigheten att denna férkortning enligt s6kanden saknar
betydelse i tekniskt héinseende och att konsumenten foljaktligen har en felaktig
uppfattning om den ifrigavarande foérkortningens innebord, dndrar inte detta,
eftersom kiannetecknets beskrivande karaktir skall beddmas utifrn den relevanta
malgruppen — i detta fall faktiska och potentiella bilképare — och inte utifrin
tillverkarna. Harmoniseringsbyrdn har dven hivdat att den omstindigheten att
kinnetecknet TDI kinnetecknar en motortyp och inte hela fordonet saknar
betydelse for det omtvistade beslutets lagenlighet, eftersom ett varuméirke ocksa
har en beskrivande karaktdr nir det beskriver en visentlig bestdndsdel av en
produkt.

Nir det géller de tidigare nationella registreringarna som sékanden har dberopat,
har harmoniseringsbyran, med hinvisning till punkt 41 i férstainstansréttens dom
av den 7 februari 2002 i mal T-88/00, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrén
(Ficklampors form) (REG 2002, s. 467), erinrat om att den inte 4r bunden av
dessa och att de endast kan utgéra ett indicium. Den har dessutom pépekat att
registreringen av varumirket TDI har féranlett kritik i Tyskland och ifragasatts i
doktrinen.

Férstainstansrittens beddmning

Det skall inledningsvis papekas att éverklagandendmnden med rétta har ansett att
dven om granskarens beslut uttryckligen endast grundades pd artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, foljer det klart av skilen till beslutet att granskaren ocksa
stodde sig pd artikel 7.1 c i samma férordning (punkt 20 i det omtvistade
beslutet). Genom att grunda sitt eget beslut pd den senare bestimmelsen har
overklagandenimnden f6ljaktligen inte pa eget initiativ tagit upp ett nytt absolut
registreringshinder, som den skulle ha varit skyldig att bereda s6kanden méjlighet
att yttra sig over i forvig.
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Enligt ordalydelsen i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 fir inte ”varumirken
[registreras] som endast bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjdnsterna”. Dessutom anges i artikel 7.2 i forordning nr 40/94 att
”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren endast finns i endast en
del av gemenskapen”.

Artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 utgor hinder for att kdnnetecken eller
upplysningar som avses diri férbehélls ett enda foretag genom att de registreras
som varumirke. Denna bestimmelse har siledes uppstillts i syfte att skydda en
malsittning av allménintresse, nimligen att sdidana kdnnetecken och upplysningar
skall kunna anvindas fritt av alla (se, analogt, domstolens domar av den 4 maj
1999 i de forenade mélen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG
1999, s. 1-2779, punkt 25, och av den 8 april 2003 i de férenade mélen C-53/01-
C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 73, och av den 6 maj 2003 i m4l
C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 52).

Mot denna bakgrund dr de kinnetecken och upplysningar som avses i artikel
7.1 ¢ i forordning nr 40/94 de som, vid frdn madlgruppens synpunkt normal
anvindning, antingen direkt eller genom att nimna en av dess visentliga
egenskaper, kan anvindas for att beskriva den vara eller tjanst fér vilken ansokan
om registrering har gjorts (dom i det ovanndmnda madlet Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrdn, punkt 39). Bedémningen av ett kdnneteckens beskrivande
karaktdr kan foljaktligen endast goéras med utgdngspunkt dels i ifrigavarande
varor eller tjinster, dels utifrdn det sitt pd vilket den relevanta mélgruppen
uppfattar den.

I férevarande fall har 6verklagandenimnden i punkt 26 i det omtvistade beslutet
ansett att de ber6érda varorna och tjinsterna ar avsedda for genomsnittskon-
sumenten, vilket sdkanden inte har bestridit. Det skall hirvid pdpekas att
genomsnittskonsumenterna foérvintas vara normalt informerade samt skiligen

II- 5182




29

30

31

AUDI MOT HARMONISERINGSBYRAN (TDI)

uppmirksamma och upplysta (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom
av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-
3819, punkt 26, och forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99,
DKV mot harmoniseringsbyrén (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27).

Nir det giller sékandens argument att tredje man, ndrmare bestdmt dess
konkurrenter, inte skulle ha nigot behov av att anvinda ordkdnnetecknet i friga
for att beskriva varorna och tjinsterna som avses i anstkan, skall det papekas att
tillimpningen av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 inte beror pa om det foreligger
ett konkret, aktuellt och tungt vigande frihdllningsbehov (se, analogt, dom i det
ovanndmnda malet Windsurfing Chiemsee, punkt 35). Det allmédnintresse som
ligger till grund for artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 innebér dessutom att alla
varumirken som endast bestir av kinnetecken eller upplysningar och som kan
visa egenskaper hos varor eller tjinster i den mening som avses i den
bestdmmelsen kan anvindas fritt av alla och inte fir registreras som varumarken
(se, analogt, domen i det ovannimnda mélet Linde m.fl, punkt 74). Vid
tillimpningen av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 skall det foljaktligen endast
understkas om det, utifrin en viss betydelse hos det forevarande ordkidnneteck-
nets och fran den relevanta malgruppens synpunkt, finns ett tillrickligt direkt och
konkret samband mellan kinnetecknet och de egenskaper {6r de kategorier av
varor och tjanster som ans6kan om registrering avser.

Det skall inledningsvis papekas att ordkinnetecknet TDI bestér av tre bokstiver.
Det foljer av de handlingar som harmoniseringsbyrdn har 6verlimnat till
forstainstansritten att denna kombination av bokstiver vanligtvis anvinds inom
bilbranschen for att ange fordonens egenskaper, eller ndrmare bestdmt
motorernas egenskaper. Foljaktligen dr kédnnetecknets sammansittning inte
ovanlig.

Nir det giller betydelsen av ordkinnetecknet TDI, f6ljer det av punkt 26 i det
omtvistade beslutet och av de forklaringar som harmoniseringsbyrén har limnat i
sitt svaromal, att den anser att ordkiinnetecknet utgor en forkortning av *turbo
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diesel insprutning” eller turbo direkt insprutning”. Sékanden har hirvid felaktigt
gjort gillande att ordkdnnetecknet i friga inte har en klar och bestimd innebérd.
Med beaktande av de varor och tjdnster som registreringsansokan avser och den
relevanta maélgruppens uppfattning av kinnetecknet dr de betydelser av
kédnnetecknet som 6verklagandenimnden kommit fram till riktiga.

Denna bed6mning vederliggs inte av sokandens pdstdende att ingen av
bokstiverna T, D och I har ndgon bestimd innebérd, eftersom var och en av
dem, i sin egenskap av initial, kan avse helt skilda ord. Ordkinnetecknets
innebord skall nimligen undersokas i sig, det vill siga genom att det gors en
helhetsbed6mning av det. S dr ocksa fallet nir ett ordkdnnetecken, sisom det
varumirke som registreringsans6kan avser, bestdr av en kombination av flera
separata bokstiver. Vid en bedomning av ett sidant ordkdnneteckens innebérd dr
dirfor frigan huruvida de olika bokstiverna dven betraktade var och en for sig
har en klar och bestimd innebord, utan relevans. Detsamma giller frigan
huruvida andra kombinationer av dessa bokstiver tillsammans med eller utan
andra bokstiver kan ha en sidan innebérd eller ej.

Sokandens pdstdende att ”turbo diesel insprutning” 4r en tautologi 4r, dven om
detta vore korrekt ur teknisk synvinkel, ocksd utan relevans. Vid en bedémning av
huruvida ett ordkidnnetecken 4dr av beskrivande karaktir skall endast den
relevanta malgruppens uppfattning beaktas, vilken i forevarande fall inte kan
antas ha de tekniska kunskaper som krivs for att uppticka att begreppet ir
tautologiskt. Dessutom innebir omstindigheten att ordkdnnetecknet dr tautolo-
giskt inte att det saknar en klar och bestimd innebord. S6kanden har for ovrigt
sjilv medgett att tecknet TDI kan betyda ”turbo direkt insprutning”, samtidigt
som den har gjort gillande att det inte 4r p4 detta sdtt som tecknet anvinds och
forstds, eftersom det giller en dieselmotor som brukar kallas si och inte en
insprutningsmotor. Detta argument bekriftar likvil endast harmoniseringsbyrans
péstiende att kinnetecknet TDI ur den relevanta malgruppens synvinkel kan
betyda *turbo diesel insprutning”.
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Det omtvistade beslutet innehiller inga preciseringar avseende sambandet mellan
ordkdnnetecknet TDI och de varor och tjinster som dasyftas i registrerings-
ansOkan. Nir det giller den férsta produktkategorin som &syftas i registrerings-
ansokan, nimligen fordon, beskriver emellertid ordkinnetecknet dess kvalitet. Att
ett fordon #r utrustat med en motor av typen turbo diesel insprutning” eller
*turbo direkt insprutning” dr niamligen en visentlig egenskap hos fordonet. Nir
det giller den andra produktkategorin (fordonets bestdndsdelar) beskriver
ordkinnetecknet TDI-modellen.

Nir det giller reparation och underhdll som dsyftas i registreringsansckan,
beskriver ordkdnnetecknet TDI anvindningen. I det senare fallet kan det forvisso
inte uteslutas att dessa tjinstekategorier ocksa innefattar tjdnster som helt saknar
samband med fordon som ir utrustade med en TDI-motor och att ordkdnne-
tecknet TDI foljaktligen inte 4r beskrivande for alla de tjdnster som omfattas av
dessa kategorier. Det skall dock papekas att sékanden har begirt registrering av
det ifrdgavarande ordkinnetecknet fér samtliga tjanster. Forstainstansrdtten
faststiller foljaktligen &verklagandenimndens beddémning savitt avser samtliga
dessa tjianstekategorier (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda
madlet EuroHealth, punkt 33).

I motsats till vad sékanden har hivdat dr den omstindigheten att ordkdnne-
tecknet TDI kan ha tvd olika betydelser utan relevans i detta sammanhang.
Ordkinnetecknet beskriver nimligen, med hinsyn till var och en av sina mojliga
betydelser, en egenskap hos ifrigavarande varor och tjinster som kan vara av
betydelse for de val som den relevanta milgruppen triffar. Denna slutsats dr riktig
dven om delar av den relevanta malgruppen endast uppfattar en av de tvd moéjliga
betydelserna av ordkinnetecknet TDL I detta avseende skall det erinras om att det
for att ett ordkinnetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 ar
tillrickligt att Atminstone en av kinnetecknets mojliga betydelser beskriver en
egenskap hos berdrda varor eller tjéinster ur den relevanta malgruppens synvinkel
(se domen i det ovanndmnda malet CARCARD, punkt 30; se ocksa forslag till
avgorande av generaladvokaten Jacobs i mal C-191/01 P, harmoniseringsbyran
mot Wrigley, REG 2003, s. 112447, [-12449, punkterna 42-47).
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Det finns féljaktligen ur den relevanta malgruppens synvinkel ett tillrickligt direkt
och konkret samband mellan ordkinnetecknet TDI och egenskaperna hos de
varor och tjinster som ansékan avser. Denna bedémning bekriftas av att
sokanden i vissa reklambroschyrer sjilv anvinder detta ordkdnnetecken for att
beskriva de olika fordonsmodeller som den tillhandahaller. I en broschyr, som
aterfinns i bilaga K 8 till ansékan och som hinvisar till modell A 2 anges siledes
féljande: ”Un’ auto interamente in alluminio, da oggi anche in versione TDI ” (en
bil helt i aluminium, numera dven i TDI-version). I en annan reklamannons som
aterfinns i bilaga K 8 till ansékan presenteras modell A 6 som ”den forsta V 6
TDi-motorn”.

Overklagandendmnden har i punkt 31 i det omtvistade beslutet implicit angett att
ordkinnetecknet TDI dr beskrivande for de berorda varorna och tjdnsterna i hela
gemenskapen. Denna bedomning dr riktig. Eftersom fordon i princip salufors
under samma beteckning inom hela den inre marknaden, bor det inte finnas
skillnader i den relevanta mélgruppens uppfattning nir det giller innebdrden av
ett ordkinnetecken av detta slag — och d& ndrmare bestimt kdnnetecknet TDI —
och det samband som finns mellan detta och de varor och tjinster som &syftas i
varumirkesanstkan, inom olika delar av gemenskapen.

Hirav f6ljer att 6verklagandenimnden inte har gjort sig skyldig till nigon felaktig
rattstillimpning genom att géra beddmningen att ur den relevanta malgruppens
synvinkel kan ordkidnnetecknet TDI anvindas for att beskriva visentliga
egenskaper hos varorna och tjinsterna som dsyftas i registreringsansokan, i den
mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.

Nir det giller det forhallandet att ordkdnnetecknet TDI har registrerats som ett
nationellt varumirke i flera medlemsstater, vilket har dberopats av sokanden,
skall det erinras om att gemenskapsordningen fér varumirken ir ett fristiende
system som bestdr av en samling regler och har mal som ir specifika for detta
system och som skall tillimpas utan hinsyn till de nationella systemen
(férstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mdal T-32/00, Messe
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Miinchen mot harmoniseringsbyrdn (electronica), REG 2000, s. II-3829,
punkt 47, och av den 5 december 2002 i m4l T-91/01, BioID mot harmoniser-
ingsbyrdn (BioID), REG 2002, s. II-5159, punkt 45). Frigan huruvida ett
varumirke kan registreras som gemenskapsvarumirke skall f6ljaktligen endast
bedémas pd grundval av de relevanta gemenskapsbestimmelserna. Harmoniser-
ingsbyran och, i férekommande fall, gemenskapsdomstolen, 4r inte bundna av ett
beslut som har fattats i en medlemsstat eller i tredje land enligt vilket detta
kinnetecken kan registreras som nationellt varumirke. S& 4r fallet dven om ett
sddant beslut har fattats med tillimpning av nationell lagstiftning som
harmoniserats i enlighet med ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT L
40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178). Sokandens
argument avseende de ovannimnda registreringarna dr f6ljaktligen verkningslésa.
For ovrigt har sékanden inte lagt fram ndgot argument av betydelse som kan
hiamtas fran dessa nationella beslut och dberopas som stéd for den anforda
grunden.

Det foljer av vad som har anférts ovan att talan skall ogillas i den del som avser
sidosdttande av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.

Den tredje grunden: Asidosittande av artikel 7.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har bestridit pastiendet i granskarens beslut att det férhallandet att ett
foretag ensamt, cller oftare 4n andra, anvinder en viss beskrivande upplysning,
som far till foljd att en stor del av den relevanta malgruppen
forknippar upplysningen med féretaget, inte ér tillrdckligt f6r att detta foretag
skall fa registrera upplysningen som varumirke.
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Nir det giller opinionsundersokningen som sékanden har inkommit med under
forfarandet infor granskaren, har sékanden, i motsats till granskarens tolkning,
hivdat att det dirav framgdr att nir ansékan om varumirke ingavs, nimligen
1996, forknippade 30 procent av de tillfrigade kinnetecknet TDI med s6kandens
foretag och 65 procent av de tillfrigade kinde till kinnetecknet. S6kanden har
tillagt att det dr hoga siffror, som endast uppnds av ett fital varumirken. Enligt
sokanden var och 4r dessutom dess inarbetningsgrad i andra medlemsstater,
sdrskilt Frankrike och Italien, jaimférbar med den i Tyskland, eftersom dess
forsiljning och marknadsforingskostnaderna i dessa stater dr jimforbara med
dem i Tyskland.

I detta sammanhang har sékanden gjort gillande att det varumirke som
registreringsansokan avser har anvints i en betydande omfattning sedan 1990.
Sokanden har sdledes anfort att foretaget fram till utgdngen av ar 1996 hade salt
426 353 fordon under detta varumirke i hela gemenskapen, vilket motsvarar en
forsdljningsomsittning pd ungefir 10,6 miljarder euro. Siffrorna for perioden
fram till utgdngen av ar 2001 uppgick enligt sokanden till 1 611 337 fordon,
vilket motsvarar en forsiljningsomsittning pd ungefir 45 miljarder euro.
Sokanden har dessutom hivdat att dess &rliga reklamkostnader i Tyskland f6r
marknadsféringen av fordon under det varumirke som ansékan avser uppgar till
flera tiotals miljoner tyska mark (DEM) och i andra medlemsstater, sdsom
Frankrike, Forenade kungariket, Italien och Spanien till flera miljoner tyska mark.
Slutligen har sokanden hivdat att foretaget i hela gemenskapen har en
marknadsandel pd 5 procent fér bilar utrustade med dieselmotorer, vilket enligt

- sokanden innebir att foretaget har en ledande stillning inom detta marknads-

segment.

Sokanden har dessutom gjort gillande att for att kunna uppskatta den andel av
den relevanta malgruppen som dr kapabel att uppfatta ett varumirke som en
upplysning om de berdrda varornas eller tjdnsternas kommersiella ursprung
(nedan kallat varumarkets inarbetningsgrad), skall hinsyn ocks3 tas till att andra
foretag har anvint sig av det, antingen genom licens eller, nir det géller de foretag
som tillhér samma koncern som sékanden av varumirket, genom enbart tillstdnd.
I férevarande fall skall enligt sokanden hinsyn siledes tas till att det varumirke
som anstkan avser anvinds av foretagen inom Volkswagenkoncernen, nimligen
Volkswagen, Seat och Skoda. S6kanden har hirvid hivdat att dessa foretag har
s&lt 475 266 fordon fram till utgingen av r 1996 och 2 185 174 fordon fram till
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utgdngen av ar 2000, under det begirda varumirket inom hela gemenskapen.
Enligt sékanden har fér ovrigt foretagen inom Volkswagenkoncernen haft
reklamkostnader i Tyskland f6r marknadsforing av fordon under det varumirke
som anstkan avser som har uppgétt till cirka 4,4 miljoner DEM ar 1995, 18,9
miljoner DEM &r 1996, 2,9 miljoner DEM &r 1997, 2,7 miljoner DEM ar 1998,
29,2 miljoner DEM 4r 1999 och 28,4 miljoner DEM 4r 2000. S6kanden har
dessutom anfért att dessa foretag dtminstone sedan 1995 har spenderat flera
miljoner tyska mark per &r pd reklamindamdl i var och en av de stora
medlemsstaterna.

Sokanden har i férebyggande syfte begirt att forstainstansritten skall besluta att,
sisom atgdrd for bevisupptagning, ett vittnesférhor skall héllas med Klaus le
Vrang och att en opinionsundersdkning skall utféras, vilket skall visa att
varumirket TDI har uppnitt sirskiljningsférméga till f6ljd av sin anvindning
inom Europeiska gemenskapen.

Harmoniseringsbyrdn har erinrat om att ett varumirke endast behdver ha uppnétt
en sirskiljningsférmaga till f6ljd av anvindning inom omraden dér det f6religger
ett registreringshinder. Nir det giller varumirkets inarbetningsgrad anser
harmoniseringsbyrin att man av hittillsvarande rittspraxis endast kan utldsa
oprecisa kriterier. I detta hiinseende har den erinrat om att domstolen i punkt 52 i
domen i det ovannimnda malet Windsurfing Chiemsee, har ansett att villkoren
for varumirkesregistrering sdsom de anges i artikel 3.3 i f6rsta direktivet 89/104
dr uppfyllda nidr den berérda omsittningskretsen, eller dtminstone en betydande
andel av den, férknippar det berérda varumirket med ett visst foretag, forutsatt
att detta inte faststills enbart pd grundval av allménna och abstrakta uppgifter,
sdsom bestdimda procentsatser. I detta sammanhang anser harmoniseringsbyran
att dven om det inte foljer klart av domen i det ovannimnda mélet Windsurfing
Chiemsee, att i de fall ett varumiirke bestar av en enda siffra eller en enda bokstav
bor den inarbetningsgrad som krivs vara hogre dn i de fall d& upplysningarna
endast beskriver vissa speciella egenskaper hos varorna eller tjdnsterna.
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I forevarande fall har harmoniseringsbyrdn hivdat att sokanden, i den
opinionsundersékning som den har lagt fram som bevis, endast har visat att
hégst 22 procent av de tillfrigade personerna férknippade kdnnetecknet TDI med
ett visst foretag eller med flera féretag som tillhér samma koncern. Harmoniser-
ingsbyrdn delar granskarens och dverklagandenimndens bedémning att denna
siffra dr for lig for att det skall vara mojligt att dra nigon slutsats angdende
varumiirkets inarbetningsgrad. Enligt harmoniseringsbyrdn var det ocksa riktigt
av granskaren att gora en extrapolering av sdkandens situation i de andra
medlemsstaterna och dirav komma fram till att procenttalet troligen skulle vara
dnnu ldgre i dessa stater. Harmoniseringsbyrin har tillagt att denna bedémning
inte vederliggs av nigotdera av sokandens bida argument rérande dels
reklamkostnaderna, dels forsiljningsomséttningen.

Enligt harmoniseringsbyran skall samma bedémning goras med avseende pa de
nya handlingar som har bifogats ansokan fér att bevisa inarbetningsgraden hos
det varumirke som ansokan avser, for det fall det skulle anses vara tilldtet att
ligga fram dem infor férstainstansritten. Harmoniseringsbyran har hérvid anfore
att siffrorna i dessa handlingar klart visar att sokanden har varit mycket aktiv i sin
marknadsforing och forsiljning utan att for den skull visa att inarbetningsgraden
av det varumirke som ansékan avser var hogre d4 ansdkan i friga ingavs 4n di
opinionsundersékningen utfordes.

Forstainstansrittens beddomning

Enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 utgor emellertid ett absolut registrerings-
hinder i artikel 7.1 b-d i samma férordning inte hinder f6r en registrering av ett
varumirke, om det till f6ljd av sin anvindning har uppnétt en sirskiljnings-
féormdga i friga om de varor eller tjdnster for vilka det ansoks om registrering. I
det fall som avses i artikel 7.3 i forordning nr 40/94 ar det forhillandet att
kinnetecknet som utgdr varumirket i friga faktiskt uppfattas som en upplysning
om kommersiellt ursprung for en vara eller en tjinst av den relevanta malgruppen
resultatet av en ekonomisk anstringning frin registreringssokandens sida. Denna
omstindighet motiverar dock att det kan uteslutas att det foreligger ett sddant
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hénsyn av allminintresse som &r det bakomliggande syftet till punkterna 1b-d i
samma artikel enligt vilka det varumirke som 4syftas i dessa bestimmelser skall
kunna anvindas fritt av alla, f6r att undvika att en enskild niringsidkare erhaller
en ordttmitig konkurrensférdel (dom av den 2 juli 2002 i mél T-323/00, SAT.1
mot harmoniseringsbyrdn (SAT.2), REG 2002, s. II-2839, punkt 36).

For det forsta foljer det av rittspraxis angdende tolkningen av artikel 3.3 i forsta
direktivet 89/104, vars norminnehall i huvudsak ér identiskt med det i artikel 7.3 i
forordning nr 40/94, att det for att sdrskiljningsformédga skall kunna uppnis
genom anvindning krivs att dtminstone en betydande del av den relevanta
malgruppen, tack vare varumirket, kan ange att varorna eller tjansterna kommer
fran ett visst foretag. De omstindigheter under vilka villkoret f6r att sirskilj-
ningsformaga skall kunna anses ha uppndtts genom anvéndning skall anses vara
uppfyllt kan dock inte enbart faststillas pd grundval av allménna och abstrakta
uppgifter, sisom bestimda procentsatser (se, f6r ett liknande resonemang,
domstolens dom i de ovannimnda férenade mélen Windsurfing Chiemsee,
punkt 52, och av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475,
punkterna 61 och 62).

For det andra krivs for att ett varumirke skall kunna registreras med stod av
artikel 7.3 i forordning nr 40/94 att det visas att varumirket till foljd av
anviandning har uppnatt sirskiljningsformaga i den visentliga del av gemen-
skapen dédr sddan formaga saknas enligt artikel 7.1 b, c och d i samma férordning
(forstainstansrittens dom av den 30 mars 2000 i mal T-91/99, Ford Motor mot
harmoniseringsbyran (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkt 27).

For det tredje skall, vid bedémningen om ett varumirke har uppnétt sirskilj-
ningsformaga till f6ljd av anvindning i ett fall som det férevarande, hdnsyn tas till
sidana omstindigheter som bland annat den marknadsandel som varumirket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrdde detta varumirke
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har anvints och hur stora investeringar som har gjorts for att lansera det. Beviset
for att en sarskiljningsformaga har uppnétts kan vara bland annat yttranden fran
handelskammare eller andra yrkessammanslutningar samt opinionsundersok-
ningar (se, for ett liknande resonemang, domen i de ovannimnda forenade malen
Windsurfing Chiemsee, punkterna 51 och 53, och i det ovannimnda maélet
Philips, punkt 60).

For det fjarde skall sarskiljningsférmdga till f6ljd av anvindning ha uppnétts fére
ansOkningsdagen (forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i maél
T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrin (ECOPY), REG 2002, s. 1I-5301,
punkt 36).

Det dr mot bakgrund av dessa Overviganden som det skall understkas om
overklagandendmnden i forevarande fall har gjort sig skyldig till en felaktig
réttstillimpning nir den fann att det varumirke som ansokan avsdg inte kunde
registreras enligt artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Sasom har papekats i punkt 38 ovan dr det absoluta registreringshinder som anges
i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 gillande i hela gemenskapen gentemot det
varumdérke som ansokan avser. Det 4r siledes inom hela gemenskapen som detta
varumirke skall ha uppnatt sirskiljningsférmdaga till f6ljd av anvindning, for att
kunna registreras enligt artikel 7.3 i samma forordning.

Under det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyrin har sékanden i sin
skrivelse till granskaren av den 22 januari 1999 implicit anfort att det varumirke
som ansOkan avser hade uppndtt en sirskiljningsformdga till foljd av sin
anvindning inom hela gemenskapen. Sékanden har upprepat detta i sin inlaga av
den 13 juli 2000 med grunderna for 6verklagandet vid harmoniseringsbyran.
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Nir det for det forsta giller marknaderna i andra medlemsstater d4n Tyskland har
sokanden under forfarandet vid harmoniseringsbyrin endast inkommit med
statistik for dren 1994-1997 &ver sin export till olika linder, ddribland andra
medlemsstater 4n Tyskland, samt férsiljningsbroschyrer och tidningsartiklar som
rorde provkoérningar av bilar. Den opinionsunderskning som stkanden har lagt
fram avser dessutom endast den tyska marknaden.

I punkt 31 i det omtvistade beslutet har éverklagandendmnden implicit, och utan
att ndrmare motivera denna bedémning, ansett att dessa uppgifter inte rickte som
bevis for att det varumirke som ansdékan avsdg vid ansokningsdagen hade
uppnatt en sirskiljningsférmdga till f5ljd av anvindning i andra medlemsstater dn

Tyskland.

Sokanden har emellertid inte lagt fram ndgra bevis som gor det mojligt att
konstatera att denna bedémning dr oriktig. Enbart de forsiljningssiffror som
sokanden har lagt fram och som fér Gvrigt inte alls anger vilken del av marknaden
som ir berord av det begdrda varumirket, gér det nimligen inte mojligt att dra
slutsatsen att den relevanta malgruppen, eller 4&tminstone en betydande del av den,
i andra medlemsstater dn Tyskland, uppfattar det varumérke som ansokan avser
som en upplysning om de berdrda varornas och tjinsternas kommersiella
ursprung. Detta giller ocksa for forsiljningsbroschyrerna och tidningsartiklarna.

Soékanden har emellertid i sin ansékan dberopat nya omstindigheter till stod f6r
sitt pastiende att det varumirke som ansokan avsdg visst har uppnatt sérskilj-
ningsformaga till f6ljd av anvindning inom hela gemenskapen. Sokanden har
nidrmare bestimt Aberopat antalet silda fordon under det begirda varumirket
under &ren 19902001, den motsvarande forsiiljningsomsittningen samt de 4rliga
reklamkostnader som foretaget har haft fér att fora sina fordon under detta
varumirke. Slutligen har sdkanden hivdat att féretaget i hela gemenskapen har en
marknadsandel pd S procent for bilar utrustade med dieselmotor, vilket enligt
sékandens mening innebiir att foretaget har en ledande stillning inom detta
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marknadssegment. S6kanden har dessutom sisom en sikerhetsitgird begirt att
forstainstansritten skall besluta, sisom &tgird for bevisupptagning, att ett
vittnesforhor skall hdllas med Klaus le Vrang som 4r en av dess anstillda, och
att en opinionsundersokning skall utforas. '

Det kan konstateras att dberopandet av dessa omstindigheter ir verkningslost.

Enligt fast rittspraxis miste nimligen gemenskapsrittsakters lagenlighet bedomas
i forhallande till de faktiska och rittsliga omstindigheter som rddde den dag da
rittsakten antogs (forstainstansrittens dom av den 6 oktober 1999 i mal
T-123/97, Salomon mot kommissionen, REG 1999, s. II-2925, punkt 48, och av
den 14 maj 2002 i mal T-126/99, Graphischer Maschinenbau mot kommissionen,
REG 2002, s. 11-2427, punkt 33). Det ir vidare enligt artikel 63.2 i férordning
nr 40/94 endast méjligt att upphidva eller dndra ett beslut frin 6verklagande-
nimnden om det dr rittsstridigt i materiellt eller formellt hinseende. Ett
overklagande till forstainstansritten syftar sdledes endast till att en kontroll sker
av lagenligheten av beslutet frin 6verklagandenimnden och inte till att préva
drendet pd nytt. Lagenligheten av ett beslut frdn 6verklagandenimnden kan
siledes i princip inte ifrdgasittas genom att omstindigheter dberopas infor
forstainstansritten som trots att de intriffade innan ett sidant beslut hade fattats,
inte har dberopats under det administrativa forfarandet infér harmoniserings-
byrén. Det kan endast foérhilla sig annorlunda om det visas att 6verklagande-
nimnden skulle ha beaktat dessa omstindigheter pd eget initiativ under det
administrativa forfarandet innan den fattade beslut i drendet.

I detta hinseende skall det erinras om att éverklagandenimnden endast ér skyldig
att beakta en omstindighet som kan vara av relevans for bedomningen av
huruvida ett varumirke har uppndtt sirskiljningsformdga till f6ljd av anvindning
om sokanden har &beropat den under det administrativa foérfarandet vid
harmoniseringsbyrdn (dom i det ovannimnda malet ECOPY, punkt 47).

IT-5194




65

66

67

68

AUDI MOT HARMONISERINGSBYRAN (TDJ)

I forevarande fall har de omstindigheter som anges i punkt 61 ovan inte
dberopats under det administrativa férfarandet vid harmoniseringsbyran. Dessa
omstindigheter kan siledes, 4ven om de skulle visa sig vara riktiga, inte dberopas
for att ifrgasdtta det omtvistade beslutets lagenlighet. Det kan dérfér
konstateras, sisom har angetts.i punkt 62 ovan, att det dr verkningslost att
dberopa dessa omstindigheter.

Det foljer for 6vrigt av de skil som har redovisats i punkt 60 ovan, att dessa
omstindigheter inte heller visar att det varumérke som ansokan avser har uppnatt
sarskiljningsformaga till f6ljd av sin anvindning i andra medlemsstater dn
Tyskland, Nar det sdrskilt giller sdkandens péstiende att foretaget i hela
gemenskapen har 5 procent av marknadsandelarna for bilar utrustade med
dieselmotorer, kan man inte, dven om detta skulle visa sig vara riktigt, dra
slutsatsen att den relevanta milgruppen, eller 4tminstone en betydande del av den,
i andra medlemsstater 4n Tyskland uppfattar det varumérke som ansékan avser
som en upplysning om de berdérda varornas och tjénsternas kommersiella
ursprung. Nir det giller de omstindigheter som har intriffat efter det att ansokan
ingavs, nimligen den 7 mars 1996, saknar dessa relevans for bedomningen av
huruvida det varumérke som ansékan avser har uppnatt sirskiljningsformaéga till
foljd av anvindning, pd grund av den regel som har redovisats i punkt 54 ovan.

P4 grund av de skil som har redogjorts fér i punkterna 62-65 ovan skall inte
heller de tgirder for bevisupptagning vidtas som har begérts av sokanden. En
forutsittning for att harmoniseringsbyran skall vara skyldig att beakta bevisning
som har aberopats till styrkande av att det varumdrke for vilket det ansokts om
registrering har uppnitt en sirskiljningsférmiga till f6ljd av anvindning
dr ndmligen att sokanden har lagt fram bevisningen under forfarandet vid
harmoniseringsbyran (dom i det ovannimnda malet ECOPY, punkt 48).

Sokanden har siledes inte visat att det varumirke som ansékan avser har uppnétt
en sirskiljningsformaga till £5ljd av sin anvindning i andra medlemsstater dn
Tyskland. Detta konstaterande #r tillrickligt for att talan inte kan bifallas pa den
grunden att artikel 7.3 i férordning nr 40/94 har dsidosatts, utan att det dr
nédvindigt att prova huruvida sékanden har visat att det begérda varumarket har
uppnatt sirskiljningsformaga till £ljd av sin anvindning i Tyskland.
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Den fiiirde grunden: Asidosittande av riitten att yttra sig

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att harmoniseringsbyrdn har &sidosatt den ritt att
yttra sig som sokanden har enligt artikel 73 i forordning nr 40/94. Enligt
sokanden uppmanades han av granskaren under ett telefonsamtal att limna in
vissa handlingar under férespegling att det varumirke som ansokan avsdg skulle
bli registrerat enligt artikel 7.3 i forordning nr 40/94, nir handlingarna vil hade
kommit in. Enligt sokanden borde harmoniseringsbyran emellertid ha uppgett att
den ansig att de handlingar som hade ingivits inte var tillrickliga som bevisning,
for att sokanden skulle f8 mojlighet att limna in ytterligare bevismaterial.
Harmoniseringsbyrdn borde dessutom ha uppgett att den krivde att det visades
att det begdrda varumairket hade uppndtt en sirskiljningsférmdiga till foljd av
anvindning i hela gemenskapen, sdsom framgdr av punkt 31 i det omtvistade
beslutet.

Harmoniseringsbyrdn har som svar anfort att det av sokanden pdstidda
dsidosittandet av ritten att yttra sig ror forfarandet infor granskaren och inte
forfarandet vid 6verklagandenimnden. Den har hirvid hdvdat att verklagande-
nidmnden i vilket fall som helst inte har dsidosatt ritten att yttra sig, eftersom den
har gjort en fullstindig bedémning av omstindigheterna, grunderna och
argumenten som framférdes av sokanden.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 fir besluten frin harmoniseringsbyrin
endast grunda sig pd omstindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig
over. Denna bestimmelse ror bdde de faktiska och rittsliga grunderna samt
bevisningen.
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Det skall inledningsvis understrykas att harmoniseringsbyrans argument att det av
sokanden pastddda 4sidosittandet av rdtten att yttra sig ror forfarandet infor
granskaren och inte infér verklagandendmnden saknar relevans. I sin inlaga med
grunderna for dverklagandet har sékanden ndmligen hdvdat att den inte fick
moijlighet att yttra sig 6ver granskarens bedémning att de handlingar som hade
ingivits under forfarandet inte rickte for att visa att det varumérke som ansékan
avsig hade uppnatt en sirskiljningsférmdaga till f6ljd av sin anvindning. Genom
denna grund har sékanden dérfor i sjilva verket klandrat 6verklagandenimnden
for att inte ha ogiltigforklarat granskarens beslut, trots det forfarandefel som
beslutet pastods vara behiftat med.

Granskaren har grundat sitt beslut pd omstindigheten att endast 22 procent av de
tillfrigade forknippade det begidrda varumirket med ett visst foretag. Detta
framgér emellertid av den opinionsundersékning som sékanden sjdlv har limnat
in. Det var vid sin slutgiltiga bedémning av denna omstindighet som granskaren
ansag att villkoret for att uppnd sirskiljningsférméga till foljd av anvindning
enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94 inte var uppfyllt i férevarande fall.

Under dessa omsténdigheter var inte granskaren skyldig att lita sokanden yttra
sig 6ver den beddmning av de faktiska omstindigheter som lég till grund for
beslutet.

I detta avseende skall beddmningen av de faktiska omstindigheterna anses ingd i
sjalva beslutsprocessen. Ritten att yttra sig omfattar alla faktiska och rittsliga
grunder som ligger till grund for beslutet, men inte det slutgiltiga stillnings-
tagandet som forvaltningen avser att gora (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 21 januari 1999 i de férenade mélen T-129/95,
T-2/96 och T-97/96, Neue Maxhiitte Stahlwerke och Lech-Stahlwerke mot
kommissionen, REG 1999, s. II-17, punkt 231).
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Eftersom granskaren siledes inte var skyldig att hora sékanden angdende
bedémningen av de faktiska omstindigheter som 13g till grund for dennes beslut,
fattades inte detta i strid med sokandens ritt att yttra sig.

Sokanden har emellertid i sin ansdkan gjort gillande att granskaren under ett
telefonsamtal uppgav att det varumirke som ansokan avsdg skulle registreras med
stod av artikel 7.3 i férordning nr 40/94 om foretaget kunde ldmna in vissa
handlingar avseende férvirv av sirskiljningsformdga till f6ljd av anvdndning.
Enligt punkt 19 i det omtvistade beslutet informerade emellertid granskaren
endast sokanden om vilka ”handlingar som i princip kunde anvindas som bevis
[fér att gora sannolikt att det begidrda varumirket var inarbetat]” (”welche
Unterlagen [zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung] grundsitzlich in
Frage kommen koénnen”). Sékanden har inte ifrigasatt dessa pdstdenden. Under
den muntliga férhandlingen medgav sokanden som svar pd en friga frin
forstainstansritten att granskaren inte hade forklarat att handlingarna i fraga
a priori skulle vara tillrickliga for att registreringen av det varumirke som
ansokan avsig skulle kunna ske enligt artikel 7.3 i férordning nr 40/94.

Det skall hirvid for det forsta papekas att enheterna vid harmoniseringsbyran,
dtminstone vid ett férfarande som endast inbegriper en part, fir anvinda sig av
telefonsamtal f6r att underlitta forfarandets riktiga forlopp.

For det andra har granskaren, med hinsyn till innehdllet i det muntliga
meddelandet i férevarande fall, vilket parterna numera ér eniga om, inte gett
sokanden grundade férhoppningar, vilket innebir att granskaren pd grund av
principen om skydd for berittigade férvintningar inte var skyldig att underritta
sokanden om den rittsliga bedémning som den avsig gora pa grundval av de
faktiska omstindigheter som framgick av nimnda handlingar.
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Aven om granskarens beslut hade inneburit ett dsidosdttande av sokandens rétt
att yttra sig, skulle emellertid 6verklagandenimnden dndé inte ha varit skyldig att
ogiltigférklara granskarens beslut enbart av detta skil, eftersom beslutet inte var
oriktigt i sak.

Enligt den funktionella kontinuitet som foreligger mellan granskaren och
overklagandensdmnderna (férstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal
T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn (BABY-DRY), REG
1999, s. 11-2383, punkterna 38—44, och av den 12 december 2002 i mal T-63/01,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn (formen pd en tval), REG 2002, s. II-
5255, punkt 21) dr nimligen 6verklagandenimnderna vid harmoniseringsbyrin
behoriga att ompréva de beslut som fattats av de enheter vid byrdn som avgor
drenden i forsta instans. Vid denna omprévning dr dverklagandeidrendets utging
beroende av huruvida ett nytt beslut som har likadan beslutsdel som det
overklagade beslutet lagenligt kan fattas vid den tidpunkt da 6verklagandedrendet
avgors. Aven om det éverklagade beslutet inte r rittsstridigt kan 6verklagande-
nimnderna, om inte annat féljer av artikel 74.2 i forordning nr 40/94, siledes
bifalla 6verklagandet, antingen pi grundval av nya omstdndigheter som
aberopats av den part som overklagat eller pd grundval av ny bevisning som
denne har ingivit.

Nr ett nytt beslut med likadan beslutsdel som det som har 6verklagats kan fattas
vid den tidpunkt di 6verklagandeirendet avgors, skall 6verklagandet silunda i
princip ogillas, dven om det 6verklagade beslutet dr behiftat med ett
forfarandefel. Detta giller ocksd nir ett sddant fel innebér att det frsta beslutets
rittsliga eller faktiska grund dr bristfillig eller ndr den berérda parten under
forfarandet har varit forhindrad att dberopa en rittsregel eller faktisk
omstindighet eller ett bevis under forfarandet. Ett sidant fel kan ndmligen
avhjilpas under 6verklagandefrfarandet, eftersom 6verklagandendmnden, om
inte annat foljer av nya faktiska omstindigheter eller bevis som har lagts fram
under overklagandeférfarandet, dr skyldig att grunda sitt beslut pd samma
rittsliga och faktiska grund som den enhet som avgor drenden i fOrsta instans
borde ha gjort. Med forbehall endast f6r artikel 74.2 i férordning nr 40/94 finns
det saledes ingen avskirmning mellan forfarandet vid den senare enheten och det

II- 35199



83

84

85

DOM AV DEN 3.12.2003 — MAL T-16/02

vid 6verklagandenimnden. Harmoniseringsbyran har i detta hinseende med ritta
anfért att overklagandendmnden i forevarande fall har vidtagit en fullstindig
provning av de faktiska omstindigheter, grunder och argument som har framférts
av sokanden.

I forevarande fall kan det mot bakgrund av vad som har anférts ovan under
punkterna 24-68, konstateras att ett beslut med samma beslutsdel som det som
granskaren fattade, nimligen att ansdkan om gemenskapsvarumirke ogillades,
kunde fattas vid den tidpunkt di overklagandeirendet avgjordes. Aven om
granskarens beslut hade inneburit ett sidosittande av sdkandens ritt att yttra sig,
skulle siledes overklagandenimnden 4nd3 inte ha varit skyldig att ogiltigforklara
beslutet. '

Det foljer av det ovan anforda att talan skall ogillas i den del som avser
dsidosittande av ritten att yttra sig.

Femte grunden: Asidosittande av motiveringsskyldigheten

Parternas ar gument

Sokanden har papekat att det omtvistade beslutet inte ir tillrdckligt motiverat,
trots de krav som uppstills i regel 50.2 h i kommissionens foérordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av rddets férordning
(EG) nr 40/94. I detta hinseende har den for det forsta gjort gillande att
overklagandenimnden i punkt 30 i det omtvistade beslutet, nir det giller
tillimpningen av artikel 7.3 i forordning nr 40/94, endast har konstaterat att de
bevis som sokanden lade fram var otillrickliga, utan att forklara de
bakomliggande skilen till denna slutsats. Sokanden har for det andra hivdat
att det som anfors i punkterna 25 och 26 i det omtvistade beslutet, som avser
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forhallandet att det varumirke som ansokan avser saknade en sidrskiljnings-
formaga i sig, uttryckligen endast rér det tysksprakiga omradet. Enligt sékanden
innehsller det omtvistade beslutet inte nigon tillricklig motivering till att det skall
krivas bevis for att sdrskiljningsformagan skall ha uppnétts till foljd av
anvindning inom hela den gemensamma marknaden.

Harmoniseringsbyran har hivdat att 6verklagandenimnden har godtagit gransk-
arens bedomning nir det giller tillimpningen av artikel 7.3 i forordning nr 40/94.
Enligt harmoniseringsbyrdn &verensstimmer sdledes Gverklagandendmndens
motivering pa denna punkt med den som anges i granskarens beslut. Harmoni-
seringsbyrin har emellertid understrukit att det foljer av detta beslut att
granskaren har ansett att den opinionsundersdkning som sékanden har lagt fram
visar att det varumirke som ansdkan avser inte ens pd den tyska marknaden var
tilledckligt kédnt for att det skulle vara mojligt att dra slutsatsen att det hade
uppnatt en sirskiljningsférmaga till f6ljd av anvindning.

Forstainstansrittens beddmning

Enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyrans beslut
innehalla beslutets grunder. Dessutom foreskrivs i regel 50.2 h i férordning
nr 2868/95 att overklagandenimndens beslut skall innebdlla beslutsskilen.
Motiveringsskyldigheten skall dirmed anses ha samma innebérd som den som
foljer av artikel 253 EG.

Enligt fast rittspraxis krivs det enligt artikel 253 EG att det klart och tydligt skall
framgd av motiveringen hur den institution som har antagit rittsakten har
resonerat. Denna skyldighet har ett dubbelt syfte, nimligen dels att gora det
mojligt for dem som berdrs dirav att fi kidnnedom om skilen f6r den vidtagna
atgirden, si att de kan gora gillande sina rittigheter, dels gora det mojligt for
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gemenskapsdomstolarna att prova beslutets lagenlighet (se sdrskilt domstolens
dom av den 14 februari 1990 i mal C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen,
REG 1990, 5. I-395, punkt 15, och férstainstansrittens dom av den 6 april 2000 i
mal T-188/98, Kuijer mot raddet, REG 2000, s. II-1959, punkt 36).

Det foljer dessutom av rittspraxis att det sammanhang i vilket beslutet fattades,
vilket bland annat kan karaktiriseras av de kontakter som forekommit mellan
den beslutande institutionen och den berdrda parten, i vissa fall kan hoja kraven
péd motivering (dom i det ovannimnda malet Kuijer mot rddet, punkterna 44 och

45).

I forevarande fall skulle det varumirke som anstkan avser endast kunna
registreras med stod av artikel 7.3 i férordning nr 40/94 om det hade uppnitt en
sarskiljningsférmaga till £6ljd av sin anvindning inom hela gemenskapen (se ovan
punkt 56). Overklagandenimnden var féljaktligen skyldig att — atminstone sévitt
avsdg en visentlig del av gemenskapen — framligga skilen till att den bevisning
som sokanden lade fram inte gjorde det mojligt att dra slutsatsen att det
varumirke som anstkan avsig dir hade uppndtt en sirskiljningsféormaga till foljd
av anvindning.

Dessa krav har varken uppfylits i skilen till det omtvistade beslutet dér det rent
allmint anfors att den bevisning som sékanden har lagt fram inte gor det mojligt
att dra slutsatsen att varumirket vid ans6kningsdagen hade uppnitt en
sarskiljningsférmaga till f6ljd av sin anvindning inom hela Furopeiska unionen
(forsta meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet), eller i de skil vari
overklagandenimnden hdvdar att det med hinsyn till gemenskapsvarumirkets
enhetliga karaktir inte dr tillrickligt att sdrskiliningsférmdga eventuellt har
uppnitts i Tyskland (andra meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet). Detta
giller ocksd de skil i det omtvistade beslutet i vilka de kriterier upprepas som
tillimpas vid bedémningen av huruvida en sirskiljningsforméga har uppnatts till
f6ljd av anvindning, sisom dessa kriterier har utvecklats i domstolens rittspraxis
(punkt 32 i det omtvistade beslutet).
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I motsats till motiveringen i granskarens beslut har éverklagandendmnden i sin
motivering — implicit — limnat frigan Sppen huruvida det varumirke som
ansokan avser har uppnétt en sirskiljningsférmaga till f6ljd av sin anvidndning i
Tyskland (andra och tredje meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet). Nér
det giller fragan huruvida en sirskiljningsférmiga har uppnétts till foljd av
anvindning i andra medlemsstater, har granskaren endast anfort att det inte dr
mojligt att dra slutsatsen att det begirda varumirket ocksa skulle ha uppnatt en
sarskiljningsforméga p4 hela den europeiska marknaden enbart av det skilet att
en sidan sirskiljningsformaga eventuellt har uppnitts i Tyskland (tredje
meningen i punkt 31 i det omtvistade beslutet).

I sin inlaga med grunderna fér 6verklagandet har emellertid stkanden infér
harmoniseringsbyran bland annat kritiserat det forhallandet att granskaren har
tolkat den bevisning som lades fram under forfarandet péd ett felaktigt stt.
Sokanden har dessutom hivdat att granskarens pastiende att inarbetningsgraden
i andra medlemsstater dn Tyskland av det varumirke som anstkan avser troligen
var ldgre 4n den inarbetningsgrad som framkom av opinionsundersékningen som
utfordes i Tyskland, inte var en tillricklig motivering. S6kanden har slutligen lagt
fram argument i syfte att visa att den bevisning som limnades till granskaren
under forfarandet gjorde det méjligt att dra slutsatsen att det varumirke som
ansokan avsag hade uppnatt en sirskiljningsformaga till f6ljd av sin anvindning i
andra medlemsstater dn Tyskland.

Under dessa forutsittningar och mot bakgrund av den princip som det
redogjordes for i punkt 89 ovan, borde 6verklagandenimnden, dtminstone
kortfattat, ha avfirdat sbkandens argument mot de skil som angavs i granskarens
beslut och da sirskilt presenterat skilen till att den bevisning som lades fram
under forfarandet infér granskaren inte gjorde det méjligt att dra slutsatsen att det
varumirke som ansokan avsig hade uppndtt en sirskiljningsformdga till f5ljd av
sin anvindning i andra medlemsstater 4n Tyskland.
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Genom att inte limna sddana forklaringar har éverklagandenimnden underlatit
att uppfylla den motiveringsskyldighet den har enligt artikel 73 i forordning
nr 40/94 och i regel 50.2 h i férordning nr 2868/95. -

Detta konstaterande #r dock inte tillricklige for att foranleda ogiltigforklaring av
det omtvistade beslutet.

En sdkande har ndmligen inget legitimt intresse av att beslutet ogiltigforklaras pa
grund av formfel di beslutets ogiltighet endast kan medféra att ett nytt beslut
fattas som &r identiskt i sak med det som har ogiltigfrklarats (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 6 juli 1983 i mal 117/81, Geist mot
kommissionen, REG 1983, s. 2191, punkt 7, forstainstansrittens dom av den 18
december 1992 i mil T-43/90, Diaz Garcia mot parlamentet, REG 1992, s. II-
2619, punkt 54, och av den 20 september 2000 i mal T-261/97, Orthmann mot
kommissionen, REGP 2000, s. I-A-181 och s. 1I-829, punkterna 33 och 35). 1
forevarande fall foljer det emellertid av punkt 68 ovan att det inte har visats att
det varumirke som ansokan avser hade uppnétt en sirskiljningsférmaga till f6ljd
av anvindning i enlighet med artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Det kan siledes konstateras att sbkanden inte har ndgot legitimt intresse av att det
omtvistade beslutet ogiltigforklaras, eftersom rittsstridigheten endast bestar i en
bristfillig motivering och en ogiltigférklaring av beslutet foljaktligen endast skulle
medféra att ett nytt beslut fattas som i sak dr identiskt med det tidigare.

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pd denna grund.
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100 Under dessa forutsittningar saknas anledning att préva grunden att det foreligger

101

102

103

ett 4sidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Enligt fast rattspraxis dr
det nimligen tillrickligt att ett av de absoluta registreringshindren 4r tillimpligt
for att ett kdnnetecken inte skall kunna registreras sdsom gemenskapsvarumarke
(forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot
harmoniseringsbyran (VITALITE), REG 2001, s. 1I-449, punkt 28, och domen i
det ovannimnda maélet BioID, punkt 50).

Talan skall féljaktligen ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansriittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel
87.3 forsta stycket i rittegingsreglerna kan forstainstansritten emellertid besluta
att kostnaderna skall delas om sirskilda omstindigheter motiverar det.

I forevarande fall kan det konstateras dels att den sékande har tappat malet, dels
att det omtvistade beslutet var bristfilligt motiverat. Sokanden skall ddrfor bara
tre fjirdedelar av sina rittegdngskostnader samt tre fjirdedelar av harmoniser-
ingsbyrans. Harmoniseringsbyran skall bira en fjérdedel av sina rittegangskost-
nader och en fjirdedel av sokandens.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall bara tre fjardedelar av sina rittegangskostnader samt tre
fjardedelar av Byran for harmonisering inom den inre marknadens
(varumdrken, monster och modeller) rittegangskostnader.

3) Byréan for harmonisering inom den inre marknaden (varumarken, monster
och modeller) skall biara en fjardedel av sina rittegingskostnader och en
fjardedel av sokandens rittegdngskostnader.

Forwood Pirrung Meij
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 3 december 2003.

. Jun . Pirrung
H. Jung J. Pi

Justitiesekreterare Ordférande
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