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Audi AG
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran)

»Gemenskapsvarumirke — Férordning (EG) nr 40/94 — Absoluta registre-
ringshinder — Beskrivande varumirke — Sdrskiljningsformédga som har uppnatts
till f6ljd av anviindning — Ordkénnetecknet TDI — Ritten att yttra sig —
Motiveringsskyldighetens omfattning — Féljderna av att motiveringsskyldigheten
har 4sidosatts”

Forstainstansriitten dom (andra avdelningen) av den 3 december 2003 . . II-5172

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumérke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumirke —
Absoluta registreringshinder — Varumiirken som uteslutande bestdr av tecken eller
upplysningar som beskriver en varas egenskaper — Ordkdinnetecknet TDI

(Rédets forordning nr 40/94, artikel 7.1 c)
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2. Gemenskapsvarumirke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdirke —
Absoluta registreringshinder — Saknar sdrskiljningsformdga — Undantag — Forviry
genom anvindning — Villkor

(Radets forordning nr 40/94, artikel 7.3)

3. Gemenskapsvarumirke — Provningsforfarande — Talan vid gemenskapsdomstol —
Lagenligheten av et avgorande fran Overklagandenimnden — Ifragasatt genom
dberopande av nya omstindigheter — Villkor for tillatlighet

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 63.2)

4. Gemenskapsvarumdrke — Beslut av Byran — lakttagande av ritten till forsvar —
Principens rickvidd

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 73)

5. Gemenskapsvarumirke — Provningsforfarande — Overklagande av ett beslut av en
enhet vid byrin som avgdr drenden i forsta instans overlimnat till dverklagande-
néiimnden — Funktionell kontinuitet mellan dessa tva instanser — Overklagandenimn-
dens skyldigheter — Omfattning

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 74.2)

6. Gemenskapsvarumiirke — Provningsforfarande — Talan vid gemenskapsdomstol —
Beriittigat intresse av att fa saken provad — Grund som avser dsidosdttande av
véisentliga formfireskrifter — Byrdns behorighet — Beriittigat intresse saknas

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 63)

1. Ordkinnetecknet TDI, fér vilket ans6- fordon och deras bestdndsdelar beskri-

kan om registrering som gemenskaps-
varumirke har inlimnats avseende
sdvil ”fordon och deras bestindsdelar”
i klass 12 enligt Nice6éverenskommel-
sen, som “reparation och underhill av
fordon” i klass 37 i densamma, kan
anviandas f6r att, i den mening som
avses 1 artikel 7.1 ¢ i foérordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken,
beskriva de visentliga egenskaper hos
varorna och tjinsterna som &syftas i
registreringsansékan. Nir det giller
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ver nimligen detta kdnnetecken, som
utgdr en forkortning av “turbo diesel
insprutning” eller “turbo direkt
insprutning”, kvaliteten pd och model-
len av detta eller dessa, och nir det
giller reparation och underhill av
fordon beskriver det anvdndningen, sd
att det ur den relevanta malgruppens
synvinkel finns ett samband mellan
ordkinnetecknet TDI och egenska-
perna hos de varor och tjinster som
anstkan avser som ir tillricklige direkt
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och konkret for att ovannimnda
bestimmelse skall kunna tillimpas.

(se punkterna 31, 34, 35,
37 och 39)

2. For att ett varumirke skall kunna

uppnd sdrskiljningsf6rmaga .genom
anviindning, i den mening som avses i
artikel 7.3 i férordning nr 40/94 om
gemenskapsvarumirken, krivs, for det
forsta, att dtminstone en betydande del
av den relevanta mélgruppen tack vare
varumirket kan ange att varorna eller
tjansterna kommer fran ett visst fore-
tag. De omstdndigheter under vilka
villkoret fér att sdrskiljningsforméaga
skall kunna anses ha uppndtts genom
anvindning skall anses vara uppfyllc
kan dock inte enbart faststillas pa
grundval av allmidnna och abstrakta
uppgifter, sdsom bestimda procent-
satser.

For det andra krivs att det visas att
varumirket till f6ljd av anvindning har
uppndtt sirskiljningsférmiga i den
visentliga del av gemenskapen dir
sddan formaga saknas enligt artikel 7.1
b, ¢ och d i forordningen i friga.

For det tredje skall, i ett fall som det
férevarande, hinsyn tas till sddana
omstindigheter som bland annat den
marknadsandel som varumirket
innehar, hur ofta, hur linge och pi
hur stort geografiskt omride detta
varumirke har anvints och hur stora
investeringar som har gjorts for att
lansera det. Beviset for att en sirskilj-
ningsférmdga har uppndtts kan vara
bland annat yttranden frin handels-
kammare eller andra yrkessammanslut-
ningar samt opinionsundersékningar,

For det fijirde skall sirskiljningsfor-
méga till f6ljd av anviindning ha upp-
nétts fére ansokningsdagen.

(se punkterna 51-54)

Lagenligheten av ett beslut frdn en
dverklagandenimnd vid Byrdn for har-
monisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller)
kan inte ifrigasittas genom att omstén-
digheter dberopas infor férstainstans-
ritten som, trots att de intriffade innan
ett sidant beslut hade fattats, inte har
dberopats under det administrativa
forfarandet infoér harmoniseringsbyran,
Det kan endast forhilla sig annorlunda
om det visas att dverklagandendmnden
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skulle ha beaktat dessa omstindigheter
pd eget initiativ under det administra-
tiva forfarandet innan den fattade
beslut i drendet.

Gemenskapsritisakters lagenlighet
méste nimligen bedoémas 1 férhdllande
till de faktiska och rittsliga omstindig-
heter som rddde den dag da rittsakten
antogs. Dessutom dr det enligt arti-
kel 63.2 i forordning nr 40/94 om
gemenskapsvarumirken endast méjlige
att upphiva eller dndra ett beslut frin
6verklagandendmnden om det dr ritts-
stridigt 1 materiellt eller formellt hinse-
ende. Ett overklagande till
forstainstansritten syftar siledes endast
till att en kontroll sker av lagenligheten
av beslutet fran dverklagandenimnden
och inte till att préva drendet pa nytt.

(se punkt 63)

Aven om besluten fran Byran for
harmonisering inom den inre markna-
den (varumirken, monster och model-
ler) enligt artikel 73 i forordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken
endast fir grunda sig pd omstindig-
heter som parterna har haft tillfille att
yttra sig over, och denna bestimmelse
bidde ror de faktiska och rittsliga
grunderna samt bevisningen, dr det
dock s8 att bedémningen av de faktiska
omstindigheterna anses ingd i sjilva
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5.

beslutsprocessen. Ritten att yttra sig
omfattar nidmligen alla faktiska och
rittsliga grunder som ligger till grund
for beslutet, men inte det slutgiltiga
stillningstagandet som férvaltningen
avser att gora.

(se punkterna 71 och 75)

Inom ramen for den omprévning som
overklagandenimnderna vid Byrdn for
harmonisering inom den inre markna-
den (varumirken, ménster och model-
ler) gor av beslut som fattats av de
enheter vid byrdn som avgor drenden i
forsta instans, och med hadnsyn till den
funktionella kontinuitet som finns mel-
lan dessa enheter och Gverklagande-
niamnden, dr overklagandedrendets
utgdng beroende av huruvida ett nytt
beslut som har likadan beslutsdel som
det 6verklagade beslutet lagenligt kan
fattas vid den tidpunkt d& overklagan-
deirendet avgors. Aven om det dver-
klagade beslutet inte ar rittsstridigt kan
dverklagandenimnderna, om inte
annat féljer av artikel 74.2 i férordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumairken,
sdledes bifalla 6verklagandet, antingen
pd grundval av nya omstindigheter
som &beropats av den part som &ver-
klagat eller p4 grundval av ny bevisning
som denne har ingivit.
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Nir ett nytt beslut med likadan besluts-
del som det som har 6verklagats kan
fattas vid den tidpunkt di dverklagan-
dedirendet avgors, skall Gverklagandet
sdlunda i princip ogillas, dven om det
dverklagade beslutet dr behiftat med
ett forfarandefel, Detta giller ocksa nér
ett sidant fel inneburit att det forsta
beslutets rittsliga eller faktiska grund
har blivit bristfillig, genom att den
berdrda parten under férfarandet har
forhindrats att dberopa en rittsregel
eller faktisk omstindighet eller ett bevis
under férfarandet. Ett sddant fel kan
ndmligen avhjilpas under 6verklagan-
deférfarandet, eftersom dverklagande-
nimnden, om inte annat féljer av nya
faktiska omstindigheter eller bevis som
har lagts fram under 6verklagandefr-
farandet, dr skyldig att grunda sitt
beslut p&4 samma rittsliga och faktiska
grund som den enhet som avgor
drenden i forsta instans borde ha gjort.

Med férbehill endast f6r ovanndmnda
bestimmelse finns det sdledes ingen

6.

avskdrmning mellan férfarandet vid
den senare enheten och det vid over-
klagandenimnden.

{se punkterna 81 och 82)

En sdkande som bestrider ett beslut
frin Byrdn fér harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) har inget legitimt intresse
av att beslutet ogiltigforklaras pa grund
av formfel d& beslutets ogiltighet endast
kan medfora att ett nytt beslut fattas
som ir identiskt i sak med det som har
ogiltigférklarats,

(se punkt 97)
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