SHERWIN-WILLIAMS MOT HARMONISERINGSBYRAN (TWIST & POUR)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 12 juni 2007

I mal T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio (Forenta staterna), foretritt av
advokaterna E. Armijo Chavarri och A. Castdn Pérez-Gémez,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av O. Mondéjar, i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 22 februari 2005 (drende R 755/2004-2) om registrering av
kénnetecknet TWIST & POUR som gemenskapsvarumirke,

* Rattegangssprak: spanska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna E. Martins Ribeiro och
K. Jirimae,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
9 maj 2005,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
11 augusti 2005,

efter forhandlingen den 18 januari 2007,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 25 februari 2003 en ansdkan om registrering av gemenskaps-
varumdrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.
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SHERWIN-WILLIAMS MOT HARMONISERINGSBYRAN (TWIST & POUR)

Det sokta varumarket utgérs av ordkdnnetecknet TWIST & POUR.

De varor som registreringsanstkan avsag omfattas av klass 21 i Niceéverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varuméirkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med &dndringar och tilligg, och motsvarar f6ljande
beskrivning: "Birbara behallare av plast som siljs for lagring och anvindning av
flytande farg.”

Granskaren underrittade s6kanden genom skrivelse av den 10 mars 2004 om att det
sOkta varumirket inte kunde registreras, eftersom det inte uppfyllde kraven i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Han angav sdrskilt att detta varumarke inte skulle
komma att uppfattas som en ursprungsangivelse. Granskaren anmodade foljaktligen
sokanden att inkomma med yttrande inom tva manader.

Sokanden genmilde i skrivelse av den 10 maj 2004 i huvudsak att det sokta
varumirket var tillrackligt originellt f6r att kunna registreras och fylla ett
varumirkes funktion, att det borde goras en helhetsbedémning av varumérket och
att harmoniseringsbyrén tidigare hade registrerat flera varumérken innehéllande
ordet "twist”.

Granskaren avslog registreringsansokan genom beslut av den 23 juni 2004 med
motiveringen att det registreringshinder som anges i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 forelag betraffande det sokta gemenskapsvarumérket. Namnda varumarke
utgjordes namligen, for det forsta, av tva engelska verb som endast innebar en
upplysning till konsumenterna om de aktuella varornas egenskaper. Det budskap
som formedlades var, for det andra, enkelt, klart och direkt. Ett enda foretag kunde,
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for det tredje, inte fa ensamrétt till att anvdnda gingse termer eller "bearbetningar”
av sddana termer som beskriver varorna. For det fjirde var de andra varumirken
som sbkanden dberopat inte jimférbara med det varumirke som var foremal for
forevarande forfarande.

Den 30 augusti 2004 6verklagade sdkanden granskarens beslut till harmoniserings-
byran med stéd av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 22 februari 2005 (nedan kallat det angripna beslutet), som
delgavs den 28 februari 2005, slog harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd
i huvudsak fast att det budskap som formedlades av det s6kta varumirket var enkelt,
klart och direkt, och att ordkidnnetecknet TWIST & POUR endast innebar en
upplysning till konsumenterna att det, for att ta fargen ur behallaren, réckte att vrida
pa locket och hilla ut innehallet. Mot bakgrund av dessa omstiandigheter avslog
overklagandendmnden o&verklagandet, eftersom den fann att ordkidnnetecknet
TWIST & POUR var beskrivande for de varor som angavs i registreringsansokan.
Overklagandendmnden uppgav éven att sdkanden inte kunde vinna framging med
sitt argument att granskaren hade beaktat omstindigheter som var relevanta vid en
tillimpning av artikel 7.1 ¢ men inte vid en tillimpning av artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94, eftersom dessa bada bestimmelser 6verlappar varandra. Overklagande-
nimnden péapekade vidare att det foljer av domstolens rittspraxis och sérskilt av
dom av den 12 februari 2004 i mal C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-
1699), att granskaren hade fog for att sla fast att det sokta varumirket saknade
sdrskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94,
eftersom det var beskrivande fér de aktuella varornas egenskaper. Overklagande-
ndmnden ansag att den omstéindigheten att granskaren inte uttryckligen hade namnt
artikel 7.1 ¢ i nimnda férordning och att han inte uttryckligen hade grundat sitt
beslut pa denna bestimmelse inte hade nigon storre betydelse, eftersom sékanden
vederborligen hade underrittats om arten av det foreliggande hindret och hade haft
mdijlighet att framfora argument med avseende pa det sokta varumairkets pastadda
sarskiljningsférmaga. Vad giller den omstindigheten att harmoniseringsbyrén inte
ar konsekvent pi grund av att den har registrerat liknande varumérken, erinrade
overklagandendmnden om att det finns forfaranden for ogiltigférklaring av
registreringar som felaktigt har beviljats och att det &ar viktigt att 6verklagande-
ndmndens eget beslut dr konsekvent.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— forklara att talan kan tas upp till sakprévning,

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta réittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Riittslig bedomning

Sokanden har som enda grund for sin talan gjort gillande att artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 har asidosatts.
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Parternas argument

Sokanden har erinrat om att det foljer av rittspraxis att det forbud som foreskrivs i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 avser kinnetecken som inte kan uppfylla
varumdrkets grundlaggande funktion att ange varans eller tjanstens ursprung, vilket
ar fallet med kénnetecken som ér vanligt forekommande, eller kan vara vanligt
féorekommande, vid saluféring av de varor och tjanster som kéinnetecknas av
varumdrket (férstainstansrattens dom av den 30 juni 2004 i mal T-281/02, Norma
Lebensmittelbetrieb mot harmoniseringsbyran (Mehr fiir Ihr Geld) REG 2004, s. II-
1915, punkterna 24 och 33). Ett varumirkes sarskiljningsformaga skall enligt denna
rattspraxis bedomas dels utifran de varor eller tjanster som registreringsansokan
avser, dels utifrin hur omsittningskretsen uppfattar varumirket (domen i det
ovannidmnda mélet Mehr fiir IThr Geld, punkt 26).

I forevarande fall utgors varorna av behallare med flytande fiarg som ar avsedda for
samtliga konsumenter, och omsittningskretsen utgors siledes av normalt informe-
rade och skiligen uppmirksamma och medvetna genomsnittskonsumenter.
Eftersom ordkidnnetecknet bestar av tva engelska ord utgérs omséttningskretsen
av den engelsktalande allméanheten (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002
i mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyran (ELLOS), REG 2002, s. II-753,
punkterna 30 och 31).

Sokanden har dven erinrat om den rittspraxis av vilken det foljer att registrerings-
hindren &r oberoende av varandra och skall prévas separat. De skall foljaktligen
tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem
(domstolens dom av den 16 september 2004 i mal C-329/02 P, SAT.1 mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-8317). Kannetecknet utgors av ett sammansatt
varumdirke bestdende av tva ord, och provningen av om det har sirskiljningsformaga
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skall darfor goras med utgangspunkt i en helhetsbedémning av varumérket
(forstainstansriattens dom av den 2 juli 2002 i mal T-323/00, SAT.1 mot
harmoniseringsbyran (SAT.2), REG 2002, s. I1I-2839).

Enligt s6kanden har ordkdnnetecknet TWIST & POUR sarskiljningsférméaga och
overklagandendamndens beslut enligt vilket ndmnda kdnnetecken inte kan fylla en
sirskiljande funktion &r darfor otillrickligt, ogrundat och oklart.

Sokanden har for det forsta papekat att 6verklagandendmnden slog fast att det sokta
varumérket saknade sérskiljningsformaga pad grund av att kinnetecknet &r
beskrivande. Overklagandenimnden uppgav niamligen i punkt 11 i det angripna
beslutet att ordkannetecknet TWIST & POUR endast innebar en upplysning till
konsumenterna att det, for att ta fairgen ur behallaren, rickte att vrida pa locket och
hilla ut innehallet. Denna uppfattning uttrycktes dven i punkt 12 i det angripna
beslutet dar 6verklagandendmnden angav att det sokta varumirket gav upplysningar
om hur varan skall anvéndas.

Detta kriterium &r relevant vid tillimpning av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 men
inte vid tillimpning av artikel 7.1 b. Overklagandenimnden har siledes gjort sig
skyldig till felaktig rattstillimpning i det angripna beslutet, vilket domstolen &ven har
slagit fast i domen i det ovan i punkt 14 nidmnda malet SAT.1 mot harmonise-
ringsbyran, och i dom av den 21 oktober 2004 i mal C-64/02 P, harmoniseringsbyran
mot Erpo Mobelwerk, REG 2004, s. -10031).

Det ér for det andra inte korrekt att det sokta gemenskapsvarumairket kinnetecknar
en egenskap hos den aktuella varan och att det darfor skall anses beskrivande. Det
skall ndamligen goras atskillnad mellan beskrivande varuméirken och varumirken
som endast ar anspelande eller suggestiva. Forstainstansriatten har for ovrigt slagit
fast att beskrivande beteckningar visserligen inte kan skyddas som varumérke, men
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att detta inte giller beteckningar eller kidnnetecken som &r anspelande eller
suggestiva (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-
Film mot harmoniseringsbyran (Cine Action), REG 2001, s. 1I-379, och av den
9 oktober 2002 i mal T-360/00, Dart Industries mot harmoniseringsbyran
(UltraPlus), REG 2002, s. I1-3867).

Enligt sokanden finns det inte en exakt brytpunkt nér ett ord plotsligt 6vergar fran
den ena till den andra kategorin, utan det ror sig snarare om en rérlig skala mellan
tva ytterligheter — fran icke beskrivande kannetecken som kan registreras till rent
beskrivande kidnnetecken som inte kan registreras — pa vilken beskrivande,
suggestiva och anspelande kidnnetecken och bestandsdelar forflyttar sig eller
befinner sig beroende pa sina inneboende egenskaper. Bedémningen av sérskilj-
ningsférmagan beror, a priori, delvis pa den subjektiva beddmning som utférs av
granskaren och, efter 6verklagande, av dverklagandenamnden.

Generaladvokaten Jacobs har emellertid i punkterna 62-64 i sitt forslag till
avgorande i mal C-191/01 P, harmoniseringsbyran mot Wrigley dar domstolen
meddelade dom den 23 oktober 2003 (REG 2003, s. 1-12447, 1-12449), angett
lampliga objektiva kriterier for att sarskilja beskrivande varumérken fran
varumirken som endast ar associationsrika.

Om man tillimpade dessa kriterier pa ordkénnetecknet TWIST & POUR skulle man
enligt s6kanden finna att detta varumérke befann sig langt frin den yttersta del av
skalan dér beskrivande kdnnetecken befinner sig.

Ordkinnetecknet TWIST & POUR bestar namligen av tva verb som, varken var for
sig eller tillsammans, ar beskrivande for de aktuella varorna eller f6r nagon av deras
egenskaper. De bada verben hénfér sig namligen till handlingar som inte objektivt
sett kan anses hinforliga till plastbehéllare for firg.
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Omsittningskretsen uppfattar vidare inte omedelbart, direkt och utan eftertanke
ordkénnetecknet TWIST & POUR som en angivelse av en av de aktuella varornas
egenskaper. Den konsument som ser kdnnetecknet skulle, enligt sokanden, inte
automatiskt associera det med plastbehallare for farg.

Ordkéannetecknet TWIST & POUR beskriver slutligen inte heller en vasentlig eller
dominerande egenskap hos varan som, i forhallande till konkurrerande varor, kan
vara av sérskilt stor betydelse da konsumenter av detta slags vara gor sitt val. Den
association till sittet att 6ppna varan som det sokta varumérket framkallar tillfor
inte den aktuella varan nigot visentligt virde.

Sokanden har preciserat att det, i motsats till vad som verkar f6lja av punkt 12 i det
angripna beslutet, inte &r kénnetecknet EASY-TO-OPEN eller EASY-TO-POUR
som registreringsansékan avser, utan varumarket TWIST & POUR. Foljaktligen ar
argumentet att engelsktalande konsumenter skulle anse att detta varumirke
uttrycker att "det enda de behover goéra ar att vrida pa locket och hilla ut
innehéllet” missvisande, eftersom ordkidnnetecknet &r sjdlvstindigt och oberoende
av de varor som det kidnnetecknar. Det vore dessutom oriktigt att pastd att det
aktuella kdnnetecknet Gverfor ett budskap om hur litt det dr att anvinda den vara
som avses diarmed (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 18
namnda malet UltraPlus, punkt 52). Sokanden anser saledes att den engelsktalande
omsittningskretsen som ser detta kidnnetecken med stor sannolikhet kommer att
uppfatta det som ett fantasikdnnetecken och att den inte automatiskt och
omedelbart kommer att tinka pa plastbehallare for firg. Det &r forst i andra hand
som omsittningskretsen skulle tinka p& hur den aktuella varan anvénds, det vill siga
hur den Oppnas. Forstaelsen av detta anvindningssitt dr emellertid inte en f6ljd av
en automatisk féornimmelse som dr ogenomténkt och omedelbar, utan den hérrér
fran en foregaende intellektuell process eller anstrangning fran konsumentens sida
som innebér att nimnda férnimmelse dr medelbar och indirekt och saledes icke-
beskrivande.

II - 1921



26

27

28

29

DOM AV DEN 12.6.2007 — MAL T-190/05

En anstkan om registrering av ett kinnetecken som, indirekt eller genom anspelning
eller suggestion, ar hanforligt till en egenskap hos den aktuella varan kan foljaktligen
inte avslas. Ett avslag skulle strida mot savil lagstiftarens vilja, sdsom denna uttryckts
i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, som mot den réttspraxis som ndmnts ovan i
punkt 18.

Det kriterium som har tillimpats i det angripna beslutet gér det inte heller méjligt
att bedoma det sokta varumdrkets sérskiljningsformaga ”“inom ramen for en
granskning a priori och utan att hinsyn tas till kinnetecknets faktiska anvindning”
(forstainstansrittens dom av den 7 februari 2002 i mal T-88/00, Mag Instrument
mot harmoniseringsbyran (ficklampors form), REG 2002, s. 1I-467, punkt 34).
Sokanden har hérvid erinrat om att fragan, huruvida det sétt pa vilket kénnetecknet
anvidnds eller anbringas pad varorna — som varumérke eller i annat syfte — kan
medféra att konsumenten inte betraktar det som ett sirskiljande kidnnetecken for
varans ursprung utan endast som ett kommersiellt uttalande, inte skall beaktas vid
bedémningen av huruvida kinnetecknet kan registreras eller inte (domen i det ovan
i punkt 18 nimnda maélet UltraPlus, punkt 52).

Sokanden anser for det tredje att ordkinnetecknet TWIST & POUR har den minsta
ursprungliga sérskiljningsformaga som kravs for att det av omséattningskretsen skall
uppfattas som en angivelse av de aktuella varornas kommersiella ursprung. Det
racker namligen, vid tillimpning av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, att det visas
att det aktuella kidnnetecknet har lag sérskiljningsférmaga for att det skall kunna
registreras. Detta ar fallet i fraga om det aktuella ordkdnnetecknet som &r koncist,
direkt och latt att minnas for omsattningskretsen.

Det ror sig dessutom om ett originellt ordkédnnetecken som utgérs av tvd ord som
skrivits pa engelska och vars egenart bestér i den effekt som framkallas av att verben
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“twist” och "pour” placerats intill varandra. Kombinationen av dessa tva ord i ett
enda kiannetecken har en i viss man overraskande effekt hos konsumenterna, vilken
fangar och kvarhaller, eller atminstone kan kvarhélla, deras uppmirksamhet. Detta
kénnetecken utgor ett varumérke som i tillricklig utstrickning skiljer sig fran det
varumairke som foljer av att de bada ord det bestir av endast sitts samman.

Sokanden har erinrat om att den under forfarandet vid harmoniseringsbyran visade
att verbet "twist” var vanligt féorekommande i sammansatta varumirken och att
konsumenterna var vana vid varuméirken som bildats med utgdngspunkt i detta
verb. Harmoniseringsbyrén har for 6vrigt registrerat andra kdnnetecken som kunde
sirskilja varor, bland annat TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER,
TWISTED TUBE och TWISTED DIPS. Sokanden har av domen i det ovan i
punkt 14 nimnda malet SAT.1 mot harmoniseringsbyrdn dragit slutsatsen att det, av
den omstindigheten att varumiérken som innehaller ordelement och grammatiska
konstruktioner som sammanfaller &r vanligt forekommande, framgar att detta slags
kombinationer inte skall anses sakna sérskiljningsformaga.

Den omstindigheten att det sokta varumérket bestar av vanliga ord som
konsumenterna kan forsta paverkar inte varumarkets sérskiljningsféormaga. Forstain-
stansritten har for ovrigt slagit fast att enbart den omsténdigheten att varje enskild
bestandsdel sedd fo6r sig saknar sérskiljningsformaga inte hindrar att den
kombination som de bildar kan ha sérskiljningsférmaga. Det aligger tvirtom
overklagandendmnden att visa att det ifragavarande kénnetecknet, som helhet
betraktat, inte mojliggor for omsattningskretsen att sarskilja sékandens varor fran
dem som har ett annat kommersiellt ursprung (férstainstansréittens dom av den
14 april 2005 i mal T-260/03, Celltech mot harmoniseringsbyran (CELLTECH),
REG 2005, s. II-1215, punkterna 43 och 44). Enligt sokanden behéver kidnnetecknet
ndmligen inte ge nagon exakt upplysning om vilket foretag som salufér varan, utan
det ar tillrackligt att omséttningskretsen med hjélp av varumérket kan sérskilja den
vara som varumirket avser fran andra varor med annat kommersiellt ursprung
(forstainstansrattens dom av den 9 oktober 2002 i mal T-173/00, KWS Saat mot
harmoniseringsbyran (nyans av fargen orange), REG 2002, s. I1-3843, punkt 44).
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Harmoniseringsbyran har inledningsvis erinrat om att det av riattspraxis f6ljer att det
forekommer en viss Overlappning mellan det registreringshinder som avser
avsaknaden av sérskiljningsformaga och det registreringshinder som avser rent
beskrivande varumdrken. Ett varumirke som endast beskriver egenskaperna hos
varorna och tjinsterna skulle ndmligen inte kunna uppfylla sin grundliggande
funktion och tva registreringshinder skulle vara for handen samtidigt (domen i det
ovan i punkt 8 nimnda mélet Campina Melkunie). Kannetecken som saknar
sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
skulle vidare inte kunna uppfylla varumérkets grundldggande funktion, det vill siga
att ange varans eller tjinstens kommersiella ursprung (domen i det ovan i punkt 18
niamnda malet UltraPlus, punkt 52). De varumirken som avses i artikel 7.1 b 4r
sddana som, ur omsittningskretsens synvinkel, dr vanligt forekommande i handeln
som presentation av de aktuella varorna eller tjansterna, eller i friga om vilka det
atminstone finns konkreta tecken pa att de skulle kunna anvindas pa detta sitt.

Harmoniseringsbyran har konstaterat att de varor som &r aktuella i férevarande
mal utgors av burkar med flytande farg. Omséttningskretsen utgors siledes av
normalt informerade och skiligen uppmérksamma och medvetna genomsnittskon-
sumenter. Uttrycket TWIST & POUR, som kan 6versittas med "vrid och hall” eller
"vrida och hilla”, ar ett koncist uttryck som alla kan forstd. Uttrycket har inte nagra
speciella sirdrag. Den syntaktiska strukturen &r enkel och vanligt forekommande i
engelska spraket, sdrskilt for att sd enkelt och direkt som mojligt formedla en
upplysning angéende tva efterfoljande handlingar som skall utforas for att na ett
visst mal. Om detta kdnnetecken ses tillsammans med de aktuella varorna skulle
omsittningskretsen omedelbart uppfatta det som ett budskap angiende varornas
anvindning. Fargburkar skall ndmligen 6ppnas innan deras innehéll kan anvéndas.
Det ér ibland nédvindigt att skaka om dem eller hilla 6ver deras innehéll i en annan
behallare for att det skall kunna anvidndas. Fargburkar &r ofta svéra att dppna och det
kan krivas att ett foremal anvinds som havstang. Av detta foljer att den enda
reaktion som uttrycket TWIST & POUR framkallar hos den berérde konsumenten
ar en omedelbar association till en upplysning om hur dessa burkar skall anvindas
och inte om vilket foretag som tillverkar dem.
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Harmoniseringsbyran har tillagt att denna slutsats, till skillnad fran vad sékanden
har gjort géllande, inte vilar p& en beddmning av varumérkets verkliga anvéindning
pd marknaden. Slutsatsen att det ror sig om ett kinnetecken som saknar
sarskiljningsférmaga 4r, ndrmare bestdmt, inte beroende av var exakt pa varan
som varumérket skulle anbringas eller av storleken pa de bokstiver som trycks pa
burkens yta. Overklagandenimnden hade fog for att a priori anse att uttrycket
TWIST & POUR skulle komma att uppfattas (forstainstansrittens dom av den
23 november 2004 i mél T-360/03, Frischpack mot harmoniseringsbyran (formen pa
en ask for ost), REG 2004, s. I1-4097, punkt 29) som en anvisning for hur varorna
skall anvindas och inte som ett kinnetecken som kan uppfylla ett varumirkes
grundliggande funktion. Denna bedémning grundas pa den fornimmelse som det
rimligen kan antas att konsumenterna kommer att fa, med hénsyn till egenskaperna
hos kinnetecknet i sig och hos de aktuella varorna, helt oberoende av pa vilket sitt
varumirket verkligen anvinds pa marknaden.

Harmoniseringsbyran har anfort att sékanden har utgatt fran ett oriktigt antagande
nér den har hévdat att 6verklagandendmnden har gjort sig skyldig till felaktig
rattstillimpning genom att sla fast att det sokta varumirket saknar sdrskiljnings-
formaga pa grund av att det dr beskrivande. Overklagandenimnden konstaterade
niamligen att uttrycket TWIST & POUR helt saknade sérskiljningsformaga pa grund
av att omsattningskretsen skulle uppfatta kdnnetecknet som en anvisning avseende
varornas anvéandning, vilket sdlunda hindrade att det dven kunde anses som ett
sarskiljande kiannetecken. Omsattningskretsen skulle foljaktligen komma att tolka
detta uttryck som ett generiskt pastdende angaende vissa egenskaper hos varorna.
Till foljd av detta oriktiga antagande har sokanden dérefter felaktigt gjort en
beddémning av huruvida kinnetecknet dr beskrivande f6r de aktuella varorna och har
dédrvid funnit att, eftersom kidnnetecknet inte dr beskrivande ror det sig om ett
sarskiljande kinnetecken som kan registreras. Harmoniseringsbyran har uppgett att
overklagandendamnden grundade sig pa artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och att
den fann att dven om granskaren inte uttryckligen hade hénvisat till artikel 7.1 c s&
hade detta inte nagon betydelse med hénsyn till att skilen for beslutet att avsla
registreringsansokan var klart angivna.
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Harmoniseringsbyran har preciserat att verklagandendmnden inte begrénsade sig
till att sla fast att det s6kta varumaérket saknade sarskiljningsférmaga pa grund av att
det dr beskrivande. Overklagandenimnden grundade sig pd en mer omfattande
bedémning, ndmligen att ordkinnetecknet TWIST & POUR endast gav upplys-
ningar om varornas egenskaper vilket medforde att omséttningskretsen inte kunde
uppfatta det som ett sérskiljande kdnnetecken. Det var séledes genom en tolkning av
bada dessa omstidndigheter som o6verklagandendmnden fann att det sokta
varumirket omfattades av det registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94. Eftersom konsumenternas forsta intryck av det sokta
varumadrket var en upplysning om hur varorna skall anvindas, har harmoniserings-
byran dragit den slutsatsen att nimnda konsumenter inte skulle finna att
kénnetecknet angav varornas ursprung och att det kunde sirskilja dem fran andra
varor. Overklagandenimndens bedémning 6verensstimmer dessutom med
forstainstansrittens bedomning i olika mal i vilka den har funnit att vissa uttryck
saknar sarskiljningsforméga (forstainstansriattens dom av den 27 februari 2002 i
mal T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyran (LITE), REG 2002, s. II-705,
och av den 8 juli 2004 i mal T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen mot
harmoniseringsbyran (bestpartner), REG 2004, s. 11-2837).

Forstainstansréttens bedomning

I artikel 7.1 b i foérordning nr 40/94 foreskrivs att ”[v]arumirken som saknar
sédrskiljningsformaga” inte far registreras. I artikel 7.1 ¢ foreskrivs att ”[v]arumérken
som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéindning, vdrde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjidnsterna” inte far registreras. Dessutom foreskrivs i artikel 7.2 i foérordning
nr 40/94 att "[p]unkt 1 skall tillimpas &ven om registreringshindren endast finns i
endast en del av gemenskapen”.
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De registreringshinder som anges i artikel 7.1 i férordning nr 40/94 &r oberoende av
varandra och skall prévas separat. De skall dessutom tolkas mot bakgrund av det
allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allménintresse som skall
beaktas vid prévningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, och till och
med skall, dterspegla olika hdnsynstaganden beroende pa vilket registreringshinder
det 4r fraga om (domstolens dom av den 29 april 2004 i de forenade mélen C-456/01
P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089,
punkterna 45 och 46, domen i det ovan i punkt 14 nidmnda malet SAT.1 mot
harmoniseringsbyran, punkt 25, och dom av den 15 september 2005 i mal C-37/03 P,
BioID mot harmoniseringsbyran, REG 2005, s. I-7975, punkt 59).

Det ir emellertid uppenbart att tillimpningsomridena for de registreringshinder
som anges i artikel 7.1 b—d &verlappar varandra (se analogt domstolens dom av den
12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619,
punkterna 67 och 85, och domen i det ovan i punkt 8 nimnda mélet Campina
Melkunie, punkt 18). Av rdttspraxis framgér sirskilt att ett ordmirke som &r
beskrivande fo6r varors eller tjinsters egenskaper i den mening som avses i
artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 av denna anledning nédvéndigtvis saknar
sdrskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i ndmnda forordning i
forhéllande till dessa varor eller tjinster. Ett varumirke kan emellertid sakna
sirskiljningsférméaga av andra skidl an att det eventuellt &r beskrivande
(forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-289/02, Telepharmacy
Solutions mot harmoniseringsbyran (TELEPHARMACY SOLUTIONS), REG 2004,
s. 11-2851, punkt 24, se dven, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i
punkt 36 nimnda malet bestpartner, punkt 25, se dven, analogt domen i det
ovanndmnda mélet Koninklijke KPN Nederland, punkt 86, och i det ovan i punkt 8
ndmnda malet Campina Melkunie, punkt 19).

I forevarande fall avslogs ansékan om registrering av det sokta varumérket genom
det angripna beslutet pa grund av att det foreligger ett absolut registreringshinder
enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Forstainstansritten skall darfor prova
huruvida harmoniseringsbyran har visat att nimnda varumirke saknar sirskilj-
ningsférmaga.
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De kdnnetecken som saknar sirskiljningsformaga och som avses i artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 anses inte kunna fylla varumarkets grundlaggande funktion,
ndmligen att ange varans eller tjinstens ursprung, for att ddrigenom mojliggora for
de konsumenter som koper den vara eller den tjanst som varumairket avser att triffa
samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit god, eller att géra ett annat val,
om den varit dalig (domen i det ovan i punkt 36 nimnda maélet LITE, punkt 26).
Detta &r fallet bland annat med kidnnetecken som ar vanligt forekommande vid
saluforing av de aktuella varorna eller tjansterna (forstainstansrittens dom av den
3 juli 2003 i mal T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyran (BEST
BUY), REG 2003, s. I1-2235, punkt 20, och domen i det ovan i punkt 12 nimnda
malet Mehr fiir Ihr Geld, punkt 24).

Det skall vidare erinras om att det dr uppenbart att det allménintresse som ligger
bakom artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 uppenbart sammanfaller med varumérkets
grundliggande funktion som &r att, i fraga om den vara eller tjanst som
kénnetecknas av varumérket, garantera konsumenten eller slutanvindaren varans
eller tjanstens ursprung, sa att det &r mojligt att utan risk for forvixling sarskilja
denna vara eller tjanst frain andra med ett annat ursprung (domarna i det ovan i
punkt 14 ndmnda malet SAT.1 mot harmoniseringsbyran, punkterna 23 och 27, och
i det ovan i punkt 38 nimnda malet BiolD mot harmoniseringsbyran, punkt 60).

Nar det giller ett varumirke som dr sammansatt av ord och ett typografiskt tecken,
sasom det varumirke som &r foremal for forevarande tvist, kan bedémningen av
huruvida varumérket har sarskiljningsforméga delvis goras separat for varje ord eller
bestandsdel, men fragan skall under alla omstindigheter avgéras genom en
bedémning av den helhet som de utgér. Enbart den omsténdigheten att varje
enskild bestdndsdel sedd for sig saknar sarskiljningsformaga hindrar namligen inte
att den kombination som de bildar kan ha sarskiljningsformaga (domen i det ovan i
punkt 14 ndmnda malet SAT.1 mot harmoniseringsbyran, punkt 28, se &ven,
analogt, domarna i det ovan i punkt 8 ndmnda malet Campina Melkunie,
punkterna 40 och 41, och i det ovan i punkt 39 nimnda malet Koninklijke KPN
Nederland, punkterna 99 och 100).
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Ett varumaérkes sirskiljningsformaga skall enligt fast rattspraxis endast bedémas dels
utifran de varor eller tjanster som registreringsansokan avser, dels utifran hur
omsittningskretsen uppfattar varumérket (domarna i det ovan i punkt 36 nimnda
malet LITE, punkt 27, i det ovan i punkt 41 nimnda malet BEST BUY, punkt 22, och
i det ovan i punkt 12 nidmnda malet Mehr fiir Ihr Geld, punkt 26).

Sasom overklagandendmnden har uppgett utan att dirvid motséigas av sdkanden
utgors de varor som kénnetecknas av det sokta varumérket av burkar med farg som
ar avsedda for samtliga konsumenter, och omsattningskretsen utgdrs siledes av
normalt informerade och skiligen uppmérksamma och medvetna genomsnittskon-
sumenter.

Den omsittningskrets i forhallande till vilken det absoluta registreringshindret skall
bedomas &r vidare enligt artikel 7.2 i forordning nr 40/94 den engelsktalande
allménheten — eftersom det aktuella ordkidnnetecknet bestar av bestindsdelar som
hamtats fran det engelska spraket —, vilket sokanden for 6vrigt inte heller har bestritt
(se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom i det ovan i punkt 13
nidmnda malet ELLOS, punkt 31, av den 15 oktober 2003 i mal T-295/01, Nordmilch
mot harmoniseringsbyrdan (OLDENBURGER), REG 2003, s. 1I-4365, punkt 35, och
domen i det ovan i punkt 12 ndimnda malet Mehr fiir Thr Geld, punkt 27).

Det framgar av punkt 14 i det angripna beslutet att dverklagandendmnden fann att
det kénnetecken som avsags med registreringsansokan saknade sarskiljnings-
formaga, eftersom det pa den aktuella marknaden endast kunde uppfattas som en
uppgift om en av varans sirskilda egenskaper, namligen dess anvindningssitt, och
inte som en uppgift om varans kommersiella ursprung. Overklagandenimnden fann
saledes i huvudsak att ordkiannetecknet TWIST & POUR inte var sérskiljande i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 pa grund av att
omsittningskretsen skulle uppfatta det som beskrivande fo6r de aktuella varorna.
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Forstainstansritten skall darfér prova huruvida det samband som faststilldes av
overklagandendmnden mellan & ena sidan det sokta varumérkets semantiska
innehall och & andra sidan de ifrdgavarande varorna ér tillréckligt konkret och direkt
for att visa att omsittningskretsen med hjalp av det sokta varumirket omedelbart
kan identifiera dessa varor och tjanster (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansriattens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoni-
seringsbyran (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkterna 35 och 36).

Kénnetecknet bestar av tva engelska verbformer “twist” och "pour”, vilka sasom
harmoniseringsbyran uppgav i punkt 12 i det angripna beslutet betyder "vrid” och
"hall” eller "vrida” och “hilla”. Detta har for 6vrigt inte bestritts av sdkanden.

Overklagandenimnden uppgav vidare i punkt 12 i det angripna beslutet att
anvindningen av det typografiska tecknet "&”, som betyder "och”, inte pa nagot vis
paverkar bedémningen av kénnetecknets sirskiljningsférmaga, eftersom anvénd-
ningen av detta typografiska tecken &r helt trivial i engelska spréaket.

Sasom harmoniseringsbyran har gjort géllande &r den syntaktiska strukturen i
ordkénnetecknet TWIST & POUR enkel och vanligt forekommande i engelska
spriket. Av detta foljer att kidnnetecknets sammansittning och foreningen av dessa
ord med hjalp av det typografiska tecknet "&” inte innebir att det foreligger nagon
sddan markbar skillnad mellan det kinnetecken for vilket registrering sokts sett i
dess helhet och den terminologi som omsattningskretsen anvinder i dagligt tal, som
skulle kunna medféra att kidnnetecknet skall anses ha sirskiljningsférméga i den
mening som avses i domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (REG 2001, s. I-6251, punkt 40).
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Overklagandenimnden hade siledes fog for att slé fast att detta uttryck, som helhet
betraktat, betyder "twist and pour”, det vill séga "vrida och hélla” eller "vrid och hall”.

Vad giller sambandet mellan det semantiska innehéllet av kannetecknet TWIST &
POUR och de aktuella varorna, skall det konstateras att 6verklagandendmnden
likasa gjorde en riktig bedomning nér den i punkt 11 i det angripna beslutet slog fast
att detta kdnnetecken utgjordes av generiska uttryck som endast betecknar en av
varans egenskaper, sdrskilt i friga om dess anvéndningssatt (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 12 januari 2000 i mal T-19/99, DKV
mot harmoniseringsbyran (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkterna 26 och
27, faststilld genom domstolens dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P,
DKV mot harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, och domen i det ovan i
punkt 36 nimnda malet bestpartner, punkt 24).

Som helhet betraktat beskriver ndmligen detta ordkdnnetecken direkt den handling
som utfors i synnerhet vid 6ppnandet av en behéllare som dr férsedd med en kork
som skall vridas innan vitskan som &r i behallaren kan hillas ut. De salunda
sammanfogade orden utgor alltsa endast en beskrivning av en av den aktuella varans
egenskaper, namligen hur litt den &r att anvinda, sérskilt i fraga om farg som i
vanliga fall innan den kan strykas pa skall blandas om eller vars behallare skall
skakas innan dess innehall hills 6ver i en annan behéllare. Anvindningen av orden
"twist” och "pour” framhéver siledes en synnerligen viktig egenskap hos den aktuella
varan, namligen att den dr extremt enkel att anvinda. Sasom 6verklagandendmnden
med rétta konstaterade "kan man svarligen finna ett tydligare och mer direkt sitt att
upplysa konsumenterna om att det réicker att vrida pa locket och hilla ut innehallet
an att trycka texten TWIST & POUR pa burkens sida”.

Av det ovan anférda framgar att ordkdnnetecknet TWIST & POUR i motsats till vad
sokanden har gjort gillande inte endast associerar till eller anspelar pa vissa av
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varans egenskaper utan tvirtom direkt beskriver en av den aktuella varans
egenskaper. Det faktum att omséttningskretsen direkt upplyses om hur enkelt det
ar att anvinda varan medfor att det foreligger ett tillrickligt konkret och direkt
samband mellan det s6kta varumirket och de aktuella varorna.

Sokanden preciserade vid férhandlingen att ordkdnnetecknet TWIST & POUR
endast beskrev en underordnad egenskap hos den aktuella varan och att registrering
déarfor borde ha tillatits.

Det ricker i detta hinseende att erinra om att domstolen redan har slagit fast att ett
ordmérke som éar beskrivande for varors eller tjansters egenskaper av denna
anledning nédvindigtvis saknar sarskiljningsférmaga och att det saknar betydelse
huruvida de egenskaper hos varorna eller tjansterna som kan beskrivas dr av
grundliggande eller av underordnad betydelse i kommersiellt hinseende (se,
analogt, domen i det ovan i punkt 39 ndimnda malet Koninklijke KPN Nederland,
punkterna 86 och 102).

Sokanden har aterigen havdat att 6verklagandendamnden felaktigt slog fast att det
sokta varumirket saknade sirskiljningsférmaga pa grund av att det var beskrivande.

Det skall hirvidlag for det forsta erinras om att de registreringshinder som anges i
artikel 3.1 i rddets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
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tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178) &r oberoende av varandra och skall
provas separat. Sdsom det har angetts ovan i punkt 39 dr det emellertid uppenbart
att tillimpningsomradena for de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b—-d
overlappar varandra. Sdsom det likaledes har angetts ovan i punkt 39 saknar, for det
andra, ett ordmirke som &r beskrivande for varors eller tjansters egenskaper av
denna anledning nédvindigtvis sarskiljningsférmaga i férhallande till dessa varor
eller tjanster.

Sokanden har vidare kritiserat 6verklagandendamnden for att ha tillampat ett
kriterium, némligen det allménintresse som innebér att kidnnetecken skall kunna
anvéndas fritt av alla, som &r relevant vid tillimpningen av artikel 7.1 ¢ men inte vid
tillampningen av artikel 7.1 b.

Det iar i detta sammanhang riktigt att, sésom domstolen har slagit fast i punkt 36 i
domen i det ovan i punkt 14 ndmnda malet SAT.1 mot harmoniseringsbyran,
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte har ett mal av allmént intresse enligt vilket
kannetecken kan anvéandas fritt av alla.

Det framgar ndmligen av punkt 26 i domen i det ovan i punkt 14 nimnda malet
SAT.1 mot harmoniseringsbyrdn att det allminintresse som ligger bakom
artikel 3.1 b i direktiv 89/104, vilken har samma réickvidd som artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94, har sitt ursprung i nédvéndigheten av att inte otillborligen
begransa tillgangen till de bestandsdelar i det aktuella kidnnetecknet som saknar
sdrskiljningsformaga f6r andra aktorer som utbjuder varor eller tjanster av samma
slag som dem som registreringsanstkan avser.
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I forevarande fall ansag 6verklagandendmnden emellertid i punkt 13 i det angripna
beslutet att ordkdnnetecknet TWIST & POUR inte borde registreras, eftersom det
"horde till en kategori av kidnnetecken till vilka tillgdngen f6r andra aktorer inte
otillborligen skall begransas”.

Forstainstansritten konstaterar séledes att overklagandendmnden tillimpade det
kriterium som é&r relevant vid tolkningen av artikel 7.1 b och nadgon anmérkning kan
inte framféras mot Gverklagandendmnden i detta avseende.

Sokanden har anfort att harmoniseringsbyran har registrerat liknande varumirken,
till exempel TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED
TUBE och TWISTED DIPS. Aven om det skall antas att dessa varumirken har ett
nérmare samband med de varor for vilka de registrerats &n det samband som
foreligger mellan kannetecknet TWIST & POUR och de varor som omfattas av
registreringsansokan, s& betyder inte detta pa nagot vis att det f6r en enhetlig
tillampning av forordning nr 40/94 kravs att ndimnda kénnetecken registreras for de
aktuella varorna. Det foljer ndmligen av fast rittspraxis att 6verklagandenimnderna
skall fatta beslut enligt forordning nr 40/94 betriffande registrering av ett
kiannetecken som gemenskapsvarumirke inom ramen fér en normbunden
behorighet och att de séledes inte har nagon befogenhet att foreta skonsméssiga
bedémningar. Fragan huruvida ett kinnetecken kan registreras som gemenskaps-
varumdrke skall dirfor enbart bedomas pa grundval av denna férordning, sisom den
tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av &éverklagandendmn-
dernas tidigare praxis (domen i det ovan i punkt 38 ndmnda malet BiolD mot
harmoniseringsbyran, punkt 47, forstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i
mal T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyran (en glasskivas yta), REG 2002,
s. 11-3887, punkt 35, av den 20 november 2002 i de forenade malen T-79/01 och
T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002,
s. 11-4881, punkt 32, och av den 24 november 2005 i mal T-346/04, Sadas mot
harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. I1-4891,
punkt 71).
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Forstainstansritten finner mot bakgrund av det ovan anforda att 6verklagande-
nimnden hade fog for att finna att kénnetecknet TWIST & POUR saknade
sarskiljningsf6rmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och
talan kan darfor inte bifallas pa den anforda grunden.

Av det ovan anforda foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sOkanden skall forpliktas att ersétta rattegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrins yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.
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2) The Sherwin-Williams Company skall ersiatta riattegangskostnaderna.

Vilaras Martins Ribeiro Jurimae

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 juni 2007.

Justitiesekreterare Ordforande

E. Coulon M. Vilaras
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