PROCTER & GAMBLE MOT HARMONISERINGBYRAN (REKTANGULAR TABLETT MED INLAGG)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 19 september 2001 *

I mal T-129/00,

Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (USA), foretritt av C.J.J.C. van
Nispen och G. Kuipers, avocats, med delgivningsadress i Luxemburg,

stkande,

mot

Byran fo6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretrddd av A. von Miihlendahl, D. Schennen och C. Rehl Seberg,
samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprak: engelska.
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angdende en talan som vickts mot det beslut som har fattats av forsta
overklagandendmnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 8 mars 2000 (irende R 508/1999-1)
och som delgavs s6kanden den 13 mars 2000,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden A.W.H. Meij samt domarna A. Potocki och
J. Pirrung,

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med beaktande av den ansSkan som inkom till forstainstansrittens kansli
den 15 maj 2000,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till foérstainstansrittens kansli
den 27 juli 2000,

efter det muntliga foérfarandet den § april 2001,
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féljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 7 oktober 1998 ingav sdkanden med stéd av ridets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT 1994,
L 11, s 1; svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse,
en ansdkan om gemenskapsvarumirke till Byran fér harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byrén).

Av den av s6kanden ingivna atergivningen av det tredimensionella varumérke av
vilket registrering begirdes framgar att detta har formen av en rektangulir tablett
med fasade kanter och l4tt rundade hérn och med prickar och en mork, trekantig
nedsidnkning i mitten pd ovansidan. Ansdkan avsag inga firger.

De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klass 3 i Nicedverens-
kommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjinster for
varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar beskrivningen
“tvitt- och blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid tvitt;
rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel, preparat for tvitt, rengéring och vard av
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disk; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hirvardspreparat; tandpulver, -
krim och -pastor”.

I beslut av den 17 juni 1999 avslog granskaren anstkan i enlighet med artikel 38
i férordning nr 40/94 med motiveringen att det begirda varumirket saknade
sirskiljningsformaga. ‘

Den 13 augusti 1999 &éverklagade sokanden granskarens beslut till harmoniser-
ingsbyran i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 8 mars 2000 (nedan kallat det
omtvistade beslutet).

Overklagandenimnden fann i sak att det begirda varumirket helt saknade
sdrskiljningsformaga. Namnden uppgav inledningsvis att det framgér av artikel 4
i férordning nr 40/94 att formen pa en vara kan registreras som gemenskaps-
varumirke forutsatt att den 4r tillréickligt ovanlig och godtycklig for att de
berorda konsumenterna endast genom att se formen skall kunna kinna igen
varan som en vara fran ett visst foretag. Med hinsyn till férdelarna med att utféra
tvitt- och diskmedel i form av tabletter, framholl nimnden vidare att det maste
std dven sokandens konkurrenter fritt att tillverka sidana med anvindning av de
enklaste geometriska formerna. Efter att ha beskrivit det varumirke som
begirdes i forevarande fall konstaterade overklagandendmnden att tablettens
rektanguldra form inte gav tabletten sirskiljningsférmaga. De geometriska
grundformerna (kvadrat, cirkel eller rektangel) 4r enligt 6verklagandendmnden
de mest sjdlvklara formerna for sidana tabletter, och det finns ingen godtycklig
bestindsdel och inget inslag av fantasi i valet av en rektanguldr tablett for
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tillverkning av rengéringsmedel i fast form. Overklagandenimnden anforde att
de ytterligare bestidndsdelar som sokanden hade aberopat, det vill siga de
intryckta” hérnen, de fasade kanterna och nedsinkningen i mitten, &r enkla
varianter av varornas vanliga utforande. Dessa bestdndsdelar gor det inte mojligt
att registrera den form som anstkan avser som varumirke, eftersom en
konsument som uppmirksammar dem inte dirav kan dra ndgon slutsats om
tablettens ursprung. Den mérka nyansen pd nedsinkningen i mitten ger enligt
overklagandenimnden inte den form som anstkan avser ndgon sirskiljnings-
formaga. Att anvinda olika farger 4r enkelt och dekorativt och kan ange att olika
aktiva substanser férekommer. Overklagandenimnden tillade att harmoniserings-
byran visserligen kan ta hinsyn till de nationella myndigheternas beslut, men att
den inte dr bunden av dessa.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,
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— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Upptagande till sakprovning

Parternas argument

Vid forhandlingen anférde sokanden att talan i forevarande mal samt i de
parallella malen T-117/00—T-121/00 och T-128/00 huvudsakligen syftar till att

© f4 klarhet i rittsliget betriffande mojligheten att registrera de begirda

varumirkena. Sokanden anser inte att nimnda varumirken bér atnjuta skydd
enligt forordning nr 40/94. Eftersom vissa foretag pd marknaden har latit limna
in ansékningar om varumirken i syfte att erhilla sddant skydd for former som
liknar det som har begirts i forevarande fall och i de ovannimnda parallella
malen, 4r emellertid enligt sékanden samtliga tillverkare tvungna att forsoka fa
ett motsvarande skydd for sina egna varor.

Harmoniseringsbyrdn anser att sékanden sdledes i sak har begirt att forstain-
stansritten skall ogilla talan. Harmoniseringsbyran har vickt frigan huruvida
sokanden under dessa omstindigheter har ndgot berittigat intresse av att fi saken
provad.

Férstainstansritiens bedomning

En talan om ogiltigférklaring som en fysisk eller juridisk person har vickt kan
enligt fast rittspraxis endast upptas till prévning om s6kanden har ett intresse av
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att fa rittsakten i fraga ogiltigforklarad. Ett sddant intresse foreligger endast om
ogiltigférklaringen av denna rittsakt i sig kan fa rittsverkningar (f6rstain-
stansrittens dom av den 14 september 1995 i de férenade malen T-480/93 och
T-483/93, Antillean Rice Mills m.fl. mot kommissionen, REG 1995, s. 11-2305,
punkt 59, samt ddr ndmnd rittspraxis). Samma sak giller for talan som har
vickts med stéd av artikel 63 i forordning nr 40/94.

I forevarande fall har sékanden begirt registrering av ett tredimensionellt
varumirke i form av en tablett. Denna ansdkan har avslagits av granskaren, och
beslutet om avslag har faststillts av 6verklagandenimnden. S6kandens intresse av
att fa overklagandenimndens beslut, som gick sokanden emot, ogiltigforklarat
paverkas inte av vilken dsikt sdkanden kan ha om huruvida ett varumérkesrétts-
ligt skydd av den form som har valts for det tredimensionella varumérke som har
begarts dr onskvirt. Sokanden har siledes ett berittigat intresse av att fa saken
provad i forevarande fall.

Prévning i sak

Sokanden har anfort tva grunder i sak. Den forsta dr 6vertridelse av artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94. Den andra #r dsidosdttande av motiveringsskyldigheten.
Eftersom de badda grunderna i férevarande fall 4r intimt férknippade med
varandra, skall de provas tillsammans.

Parternas argument

Sokanden har inledningsvis anfért att det begirda varumirket sett i dess helhet dr
ovanligt, har inslag av fantasi och har det minimum av sérskiljningsférméga som
krivs for att det skall kunna registreras.
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Sokanden har vidare yttrat sig om dels det begirda varumérkets form och
ménster, dels den omstindigheten att det begidrda varumérket vid bedomningen
av detsamma mdste betraktas i sin helhet. Slutligen har s6kanden argumenterat
kring behovet av en enhetlig tillimpning av férordning nr 40/94.

Betriffande varumirkets form har sékanden hidvdat att det framgar av artikel 4 i
forordning nr 40/94 att det inte ir forbjudet att lita ett varumérke utgoras av en
varas form.

Sokanden har anfort att éverklagandenimnden felaktigt har tagit hinsyn till
samtliga aktorers intresse av att fritt kunna anvinda den form som ansokan avser.
Hinsynen till detta intresse 4r enligt sékanden inte relevant vid bedomningen av
om ett varumirke saknar sidrskiljningsférmdga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, utan endast inom ramen for en prévning av en
varumirkesansokan med avseende pa artikel 7.1 e i samma férordning.

Betriffande overklagandenimndens hidnvisning, i samband med argumenten
avseende artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, till registreringshindret i artikel 7.1
e i samma forordning har sokanden framhallit att det gdr — och till och med &r
att foredra — att vilja andra tablettformer, sdsom runda former. Dessutom kan
rengoringsmedel enligt sokanden utféras i andra former, sisom pulver eller
vitska.
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Sokanden har framhallit att tabletter kan ges olika utseende inte endast genom
anvindning av olika grundformer och genom variationer i rektangulidra formers
forhallande mellan lingd och bredd, utan dven genom variationer i tablettens
tjocklek. Sokandens slutsats dr att tablettens form i sig i forevarande fall kan, i
forhallande till de 6vriga tabletter som fanns pd marknaden vid den tidpunkt da
varumirkesansokan gavs in, anses vara ovanlig for ett rengdringsmedel och ha
inslag av fantasi. Inligget i mitten av tabletten, som 4r morkare 4n resten av den,
samt tablettens 6vriga kinnetecken forstirker enligt sékanden det begirda
varumirkets sirskiljningsformaga.

Betriffande bedémningen av varumirket har stkanden erinrat om att sirskilj-
ningsférmdgan skall bedémas med utgangspunkt i varumirket sett i dess helhet.
Aven om varumirkets bestdndsdelar var och en for sig inte kan anses vara
tillrdckligt ovanliga eller ha ett tillrickligt stort inslag av fantasi foér att ge
varumirket sirskiljningsférmaga, skapas enligt sokanden genom den sirskilda
kombinationen av bestdndsdelar (form, ménster och firg) ett sirskiljande
kinnetecken som kan registreras. Enligt sokanden finns det dnnu inget rengdr-
ingsmedel pd marknaden som till formen liknar det som ansdkan avser i
forevarande fall.

Overklagandendmndens argument att tabletternas grundliggande form méste
hallas fri for att den skall kunna anvindas av samtliga aktorer kan séledes inte
motivera en vigran att registrera det begdrda varumdrket. Aven om ett sidant
argument skulle anses relevant inom ramen for en invéndning enligt artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94, 4r det inte relevant i forevarande fall, eftersom det begérda
varumérket inte endast utgérs av denna bestdndsdel.

Sokanden har framhallit att dess ansékningar om varumirken endast syftar till
att fa exklusiva rittigheter till varje varumirkes specifika kombination av
kinnetecken, och inte till att hindra andra aktorer fran att till exempel anvinda
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den rektangulidra formen for sina rengéringsmedel. Sokanden har sagt sig vara
beredd att avge forklaringar om avstiende i detta hinseende, om forstain-
stansrdtten finner det nddvindigt. Sokanden har tillagt att det framgir av de
ménga ans6kningar om registrering av tredimensionella varumirken i form av
tabletter avseende rengdringsmedel som har limnats in till harmoniseringsbyran,
att variationerna i dessa tabletters utseende i det nirmaste 4r obegriansade.

Vad slutligen betriffar behovet av en enhetlig tillimpning av férordning nr 40/94,
har sokanden gjort gillande att tredimensionella varumirken som liknar
sokandens har godtagits i ett antal medlemsstater, vilkas varumirkesritt har
harmoniserats med stéd av radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 decem-
ber 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40,
1989, s. 1; svensk specialutgdva, omride 13, volym 17, s. 178), bland annat i
Frankrike, Férenade kungariket, Belgien, Nederlinderna och Luxemburg. I de tre
sistnimnda staterna har de nimnda varumirkena registrerats av Bureau Benelux
des Marques. Vidare har harmoniseringsbyrdn enligt sokanden offentliggjort
varumirkesanstkan nr 924 829, som sokanden har limnat in avseende ett
varumirke i form av en rektangulir tablett som innehéller firgerna blatt, gront
och vitt.

Som svar pi en friga av forstainstansritten har sdkanden uppgivit att dess
varumirkesansokan inte endast avser tabletter for tvitt- och diskmaskiner, utan
samtliga varor som har nimnts i ansékan, vilka inte endast hor till sékandens
hushéllsavdelning, utan #ven till dess skonhetsavdelning. Fér de sistnimnda
varorna motsvarar det begirda tredimensionella varumirket inte nédvindigtvis
sjdlva varans form. Det kan i stllet till exempel utgora en reklamartikel som fasts
pa varan. Sokanden har vidare gjort gillande att harmoniseringsbyran inte har
motiverat vigran att registrera det begirda varumdirket avseende skonhets-
produkter.
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Harmoniseringsbyran har anfort att det tredimensionella varumirke som har
begirts avser tabletter for tvitt- eller diskmaskiner och utgérs av sjilva
produkten.

For att det skall kunna bedomas huruvida det begirda gemenskapsvarumirket
skall beviljas avseende denna nya vara, har harmoniseringsbyran inledningsvis
beskrivit utvecklingen av tvitt- och diskmedels olika utféranden pd marknaden
samt fordelarna med att utféra dem i form av tabletter.

Vidare har harmoniseringsbyran redogjort f6r de principer som styr registrering
av tredimensionella varumirken och angivit vilka olika registreringshinder som
skulle kunna spela ndgon roll i sammanhanget.

Ett varumirke har enligt harmoniseringsbyran sirskiljningsférmaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 om det gor det mojligt att sirskilja
de varor eller tjanster for vilka registrering av varumérket begéirs med avseende
pa deras ursprung, och inte med avseende pa deras art eller andra egenskaper.

Enligt harmoniseringsbyrén gor konsumenter i regel inte nagon koppling mellan
en varas form och dess ursprung. For att konsumenter skall kunna uppfatta sjilva
formen pa en vara som ett sitt att identifiera dess ursprung, maste formen enligt
harmoniseringsbyrdn ha en “sirprigel”, vilken som helst, som konsumenterna
lagger mirke till.
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Harmoniseringsbyrdn har uppgivit att bedémningen vad giller sirskiljnings-
formagan av en varas form skall goras i tre steg. Forst skall det utredas i vilka
former som varan i friga forekommer. Dérefter skall det utredas om den form
som ansokan avser skiljer sig fran dessa pd ett sitt som konsumenten kan
uppfatta. Slutligen skall det avgdras om denna sirskilda form 4r dgnad att ange
varans ursprung.

Harmoniseringsbyrdn har framhallit att varuslaget och det sitt pa vilket
konsumenter anvidnder varan 4r viktiga inom ramen for det tredje steget i
utredningen. Enligt harmoniseringsbyran tar konsumenten tabletter {6r tvitt- och
diskmaskiner ur férpackningen for att direfter omedelbart ligga dem i maskinen.
For att kdnna igen varan vid inkép 4r konsumenten siledes hinvisad till varans
forpackning, som ir forsedd med tillverkarens ordmirke, och inte till varans
exakta form och firg.

De rittsliga kriterierna for bedémning av sirskiljningsformagan hos tredimen-
sionella mérken som, sisom i férevarande fall, utgors av sjilva varans form ér
enligt harmoniseringsbyran varken annorlunda eller striktare 4n de som tillimpas
for andra varumidrken. Harmoniseringsbyrin anser emellertid att en varas form
inte anger dess ursprung pa samma sitt som ord eller figurer pa produkten eller
pa dess forpackning.

Direfter har harmoniseringsbyrin 6vergitt till att bedéma det begirda varu-
mirket.

Det begirda varumirkets rektangulira form &r enligt harmoniseringsbyran inte
ovanlig och har inget inslag av fantasi, utan #r tvdrtom enkel och vanligt
forekommande pa marknaden.
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Eftersom det begirda varumirket inte har atergivits grafiskt i firg, och anstkan
inte har omfattat ndgon firg, skall varumirkets sirskiljningsférmédga enligt
harmoniseringsbyrin bedémas med utgéngspunkt i de olika gra nyanserna, vilka
inte kan likstdllas med olika farger. Dessa nyanser ir enligt harmoniseringsbyran
inte sirskiljande, utan uppfattas av konsumenten som en upplysning om att
ytterligare en aktiv bestdndsdel forekommer. Gratt ir inte ndgon fdrg som kan ge
ett bruksféremal sirskiljningsformaga. Vid foérhandlingen uppgav harmoniser-
ingsbyrén att bedémningen av sirskiljningsférmagan hos ett varumirke for vilket
anstkan har limnats in utan att ndgon firg har angivits gors utan hinsyn till
eventuell anvindning av detta varumirke i en fdrgad version. Harmoniserings-
byrén tillade att innehavaren av ett sddant varumérke — om det registreras —
dock i de flesta fall kan motsitta sig andras anvindning av varumirket i en firgad
version.

Betriffande det begirda varumirkets 6vriga kénnetecken, har harmoniserings-
byrdn uppgivit att konsumenterna inte mérker de fasade kanterna, som &r av
funktionell natur och som #r vanligt férekommande pd tabletter. Nedsénkningen,
som nistan dr omdjlig att urskilja, utgdr endast en infogad bestindsdel, som
innehdller den aktiva substans som lagts till i en firg som dr mérkare grd 4n
resten av tabletten.

Betridffande bedomningen av varumirket i dess helhet anser harmoniseringsbyran
att kombinationen av samtliga dessa icke sirskiljande bestdndsdelar inte gor det
begirda varumirket sirskiljande. Den omstindigheten att samtliga tabletter 4r
olika varandra leder inte till slutsatsen att de har sirskiljningsférmaga.

Argumentet att sdkanden inte skall vara det enda foretag som tillats silja
produkter for tvitt- och diskmaskiner i tablettform ér enligt harmoniseringsbyréin
relevant vid tillimpning av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Att dverklagande-
nimnden anvinde detta argument skall enligt harmoniseringsbyran inte tolkas pa
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s4 sitt att nimnden i forevarande fall tillimpade ett sjilvstidndigt registrerings-
hinder grundat pa frihallningsbehovet (Freihaltebediirfnis). For att kunna avsla
en varumirkesansokan pd en sidan grund, skulle harmoniseringsbyran behéva
visa att konkurrenterna har ett visst konkret berittigat intresse av att anvinda
samma varumérke. Harmoniseringsbyran har framhéllit att verklagandenidmn-
den i forevarande fall endast patalade att registrering som gemenskapsvarumérke
av den form som ansokan avsig skulle medféra oonskade konsekvenser for
marknadens funktion. Vid tillimpning av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
méste hdnsyn enligt harmoniseringsbyran tas till konsekvenserna av registrering
av vissa grundliggande och enkla ord, kdnnetecken eller former. Att inte gora sa
vore att forneka varumirkessystemets och det industriella dganderittssystemets
grundliggande funktion, som ir att frimja sund konkurrens.

Vad direfter betriffar pastiendet att det omtvistade beslutet inte dr forenligt med
andra beslut av harmoniseringsbyran, har harmoniseringsbyrdn hivdat att den
har avslagit samtliga ansokningar avseende runda eller rektanguldra tabletter for
tvitt- eller diskmaskiner och att &verklagandenimnderna har faststillt dessa
avslagsbeslut i samtliga fall dir nimnderna har gjort en provning. Harmoniser-
ingsbyrin har hivdat att varumirkesansdkan nr 924829 har offentliggjorts i
Bulletinen for gemenskapsvarumirken men att varumirket i friga inte har
registrerats. Dessutom skulle, 4ven om harmoniseringsbyrdn faktiskt hade
registrerat detta varumirke, ett sidant beslut ha varit felaktigt, och sékanden
skulle inte ha kunnat dberopa det for att f4 till stdnd ett beslut som skulle bli en
upprepning av misstaget.

Betriffande de nationella varumirkesbyriernas praxis har harmoniseringsbyran
medgivit att registrering i flera eller samtliga medlemsstater for s6kandens
rikning av ett varumirke som ar identiskt med det som har begirts i forevarande
fall visserligen 4r en omstindighet som, utan att vara avgérande, skulle kunna
beaktas vid registrering av gemenskapsvarumirket. I detta hinseende har dock
harmoniseringsbyran hivdat att sékanden aldrig har gjort gillande att den har
fatt det varumidrke som begirs i forevarande fall registrerat i Europeiska
gemenskapens medlemsstater.
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Betriffande medlemsstaternas nationella byrders registrering av varumérken som
liknar det varumirke som har begirts i férevarande fall, har harmoniseringsbyrén
anfort att dessa byrders praxis inte dr enhetlig.

Aven om sokanden var den forsta som saluférde tabletter for tvitt- och
diskmaskiner, 4r det enligt harmoniseringsbyran styrkt att den rektanguldra
formen numera 4r vanligt férekommande. Varumirket kan enligt harmoniser-
ingsbyran inte registreras dven om denna form inte blev vanlig forrdn efter
tidpunkten foér ansékan om gemenskapsvarumirke. I detta hinseende har
harmoniseringsbyrdn anfért dels att den férsta anvdndningen av en enkel eller
vanlig form inte i sig gor denna form sirskiljande, dels att sdrskiljningsformagan
dven maste foreligga vid tidpunkten fér registrering av varumérket.

Efter sokandens papekande att dess varumirkesanstkan dven avsdg skonhets-
produkter, uppgav harmoniseringsbyran vid férhandlingen att den ér beredd att
omprova registreringshindren betriffande dessa dvriga produkter som ansokan
avsag,.

Férstainstansrittens bedémning

Ett varumirkes sirskiljningsformdga skall bedémas i forhallande till de varor
eller tjanster for vilka registrering av varumirket begirs.

Vad betriffar de hushallsprodukter som sékanden har angivit i sin ansékan om
gemenskapsvarumirke, det vill siga ”tvitt- och blekningspreparat och andra
dmnen for anvindning vid tvitt; rengérings-, poler-, skur- och slipmedel, preparat

I7-2811



47

48

49

DOM AV DEN 19.9.2001 — MAL T-129/00

for tvitt, rengoring och vird av disk; tvdl”, som omfattas av klass 3 i
Niceoverenskommelsen, bestir det begirda varumirket i forevarande fall av
sjdlva varans form och ménster. Vad ddremot betriffar varorna f6r kroppsvard
som registreringsanstkan avser, som ocksi omfattas av nimnda klass 3 och
motsvarar beskrivningen ”parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat;
tandpulver, -krim och -pastor”, dr det svirt att tinka sig att det begirda
varumirket bestar av sjilva varans form.

Betriffande hushillsprodukterna framgar det av artikel 4 i férordning nr 40/94
att en varas form riknas till de kdnnetecken som kan utgdra ett gemenskaps-
varumirke. Emellertid medfér inte den omstindigheten att ett slags kénnetecken
allmint sett 4r dgnat att utgora ett varumirke att alla kdnnetecken av detta slag
noédvindigtvis har sdrskiljningsformdga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 i forhillande till en bestimd vara eller tjinst.

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 skall registrering vigras av ”[v]aru-
mirken som saknar sirskiljningsformdga”. Ett varumirke mdste anses ha
sarskiljningsformdga om det gor det majligt att sirskilja de varor eller tjanster
for vilka registrering begirs med avseende pd deras ursprung. For att detta
kriterium skall anses vara uppfyllt behéver varumirket inte ge ndgon exakt
upplysning om vem som tillverkar varan eller utfor tjdnsten. Det ér tillrickligt att
den berorda allminheten med hjilp av varumirket kan sirskilja de varor eller
tjdnster som bir varumirket frin andra med ett annat ursprung i handeln och
utga fran att alla varor eller tjanster som bir varumirket har tillverkats, saluférts
eller levererats under kontroll av varumirkesinnehavaren, som 4r ansvarig fér
deras kvalitet (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28).

Det framgér av lydelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att det ricker med ett
minimum av sirskiljningsformiga for att det registreringshinder som anges i
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denna artikel inte skall tillimpas. I ett férsta skede, och helt utan att beakta
kinnetecknets anvidndning i den mening som avses i artikel 7.3 i férordning
nr 40/94, skall ritten sdledes utreda huruvida det begirda varumirket gér det
mdjligt for allminheten i malgruppen att sdrskilja de avsedda varorna fran varor
med annat ursprung i handeln nir den skall gora ett val vid inkép.

I artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 gors ingen &tskillnad mellan olika slags
varumirken, Kriterierna f6r bedomning av sirskiljningsférmagan hos tredimen-
sionella varumirken som utgors av sjilva varans form skiljer sig saledes inte fran
de kriterier som tillimpas fér andra slags varumairken.

Vid tillimpningen av dessa kriterier mdaste hdnsyn emellertid tas till den
omstindigheten att den berérda allminheten inte nddvindigtvis uppfattar ett
tredimensionellt varumirke som utgérs av sjédlva varans form och firger pa
samma sitt som ett ordmarke, ett figurmirke eller ett tredimensionellt varumarke
som inte utgdrs av varans form. Allmédnheten dr ndmligen van vid att omedelbart
uppfatta de sistnamnda varumirkena som utmérkande kdnnetecken for en vara,
vilket inte nédvindigtvis giller f6r kinnetecken som sammanfaller med sjilva
varans utseende.

Ritten noterar att de hushéllsprodukter som ansdkan om varumirke avser i
forevarande fall dr mycket vanligt forekommande konsumtionsvaror. Den
allminhet som berérs av dessa varor bestdr av samtliga konsumenter. Siledes
skall sirskiljningsférméagan hos det begirda varumirket bedémas med hinsyn till
de forvintningar som en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och
upplyst genomsnittskonsument kan tinkas ha (se analogt domstolens dom av den
16 juli 1998 i mal C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. 1-4657,
punkterna 30—32).
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Den bertrda allméidnhetens uppfattning om varumérket paverkas av genomsnitts- -
konsumentens uppmsirksamhet, som kan variera beroende pa vilket slags varor
eller tjinster det dr friga om (se domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26). I detta
avseende noterar ritten att det ror sig om dagliga konsumtionsvaror och att
genomsnittskonsumenten dérfor inte dgnar nigon storre uppmérksamhet dt form
och monster pa tabletterna for tvitt- och diskmaskiner.

For att bedoma om den omtvistade tablettens kombination av form och ménster
kan uppfattas av allminheten som en uppgift om ursprunget, skall det utredas
vilket helhetsintryck denna kombination ger (se analogt domstolens dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23),
nigot som inte 4r oférenligt med en successiv genomging av de olika
bestindsdelarna i utférandet.

Eftersom sokandens ansokan i forevarande fall inte avser ndgon firg, kan det
begirda varumirket ange varornas ursprung endast om genomsnittskonsumenten
vid 4synen av en rektangulir tablett med en fasad kant, prickar och ett trekantigt
inldgg kdnner igen tabletten oavsett dess firg och tillskriver samtliga varor som dr
utforda pa detta sitt samma ursprung.

Den tredimensionella form for vilken registrering begérs, det vill siga en
rektangulir tablett, hor till de geometriska grundformerna och ér en av de former
som spontant kommer i dtanke ndr det giller produkter for tvitt- eller
diskmaskiner. Tablettens litt rundade horn har tillkommit av praktiska skl
och kan inte uppfattas av genomsnittskonsumenten som ett sirdrag hos den form
som ansokan avser, vilket 4r dgnat att skilja ut tabletten frn andra tabletter for

II-2814



57

58

59

PROCTER & GAMBLE MOT HARMONISERINGBYRAN (REKTANGULAR TABLETT MED INLAGG)

tvitt- eller diskmaskiner. Den fasade kanten 4r en knappt mirkbar variant av
grundformen, som inte pdverkar det helhetsintryck som tabletten ger.

Vad betriffar forekomsten av prickar och ett trekantigt, moérkt inlédgg i mitten av
tabletten, provar ritten inledningsvis sokandens pastdende att 6verklagande-
ndmnden inte har beaktat namnda prickar. Overklagandenimnden har visserligen
i det omtvistade beslutet inte uttryckligen bedémt prickarna, men den har med
hdnvisning till det trekantiga inldgget uppgivit att det r vanligt att anvinda olika
firger for varorna i fraga (punkt 18). Av detta uttalande framgar att over-
klagandenimnden ansdg att prickarna inte kunde ge varumirket sirskiljnings-
formaga, eftersom det rér sig om en vanlig bestindsdel i utférandet. I detta
hdnseende 4r det omtvistade beslutet saledes tillrickligt motiverat.

Vidare noterar ritten att den berérda allminheten 4r van vid att rengbrings-
produkter innehdller ljusa och mdorka bestindsdelar. Pulver, som &r det
traditionella utforandet i friga om dessa produkter, dr oftast mycket ljust gratt
eller beige och framstir ndstan som vitt. Sdsom sdkanden sjilv uppgav vid
forhandlingen, innehdller det ofta partiklar i en eller flera firger som kan vara
morkare eller ljusare 4n grundfirgen. I den marknadsforing som sékanden och
andra tillverkare av rengoringsprodukter har genomfért forklaras att dessa
partiklar pédvisar forekomsten av olika aktiva bestdndsdelar. Dessa partiklar
erinrar silunda om vissa av varans egenskaper, utan att de f6r den skull kan anses
vara en beskrivning i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.
Av den omstindigheten att sistnimnda registreringshinder inte r tillimpligt kan
emellertid inte den slutsatsen dras att de ljusa eller morka bestdndsdelarna
nodvindigtvis ger det begéiLda varumérket séhskiljningsféxméga Nagon sddan
formdga finns ndmligen inte om allminheten i malgruppen, sdsom i férevarande
fall, har fatt uppfattnlngen att forekomsten av ljusa och morka bestdndsdelar ger
en antydan om vissa av produktens egenskaper, och inte anger dess ursprung.

Betriffande omstindigheten att den omtvistade tabletten utéver prickarna har ett
trekantigt inldgg i mitten p& ovansidan, har 6verklagandenimnden med ritta
gjort bedémningen att forekomsten av ett sidant inldgg inte rdcker for att
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tablettens utseende skall kunna uppfattas som en uppgift om varans ursprung.
Nir det ror sig om att kombinera olika bestdndsdelar i en tablett for tvitt- eller
diskmaskiner, hor tillfogandet av ett inldgg i mitten av tabletten ndmligen till de
I6sningar som mest spontant kommer i dtanke. Den omstindigheten att inligget -
utgdrs av en litt nedsinkning i mitten av tabletten forindrar inte tablettens
utseende ndmnvirt och kan sdledes inte piverka konsumentens uppfattning.

Valet av en triangel som form for inldgget dr inte heller tillrickligt for att det
begirda varumirket skall f3 sirskiljningsférmédga. En sidan sammansittning av
tvd geometriska grundformer som férekommer i den omtvistade tabletten hor
ndmligen till de varianter av den ifrdgavarande varans utférande som spontant
kommer i dtanke. Eftersom det inte finns ndgon ytterligare bestdndsdel i
utférandet som kan piverka konsumentens uppfattning goér denna formkombi-
nation det inte méjligt for den berérda allminheten att sirskilja de salunda
utférda varorna fran varor med annat ursprung i handeln.

Maojligheten att konsumenterna trots allt kan viinja sig vid att kdnna igen varan
pd grundval av en sddan formkombination ricker inte i sig fér att undanroja
registreringshindret i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. En sddan utveckling av
allminhetens sitt att uppfatta kannetecknet kan, om den kan styrkas, endast
beaktas inom ramen for artikel 7.3 i férordning nr 40/94.

Det saknar i detta avseende betydelse att den specifika kombinationen av
ovannimnda geometriska former fér nirvarande inte anvinds for produkter for
tvitt- eller diskmaskiner. Det gar ndmligen att dstadkomma olika kombinationer
av dessa bestdndsdelar i utférandet genom att variera geometriska grundformer
och genom att tillfoga inlidgg och prickar. De olikheter mellan olika tabletters
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utseende som blir féljden ricker inte f6r att varje tablett skall kunna fungera som
en uppgift om varans ursprung nir det, som i forevarande fall, ror sig om
varianter av varans grundform som spontant kommer i dtanke.

Med hinsyn till det helhetsintryck som den omtvistade tablettens kombination av
form och ménster ger, gor det begidrda varumirket det inte méjligt fér den
berérda allminheten att sdrskilja de avsedda varorna fridn varor med annat
ursprung i handeln nér den skall gora ett val vid inkép.

Vidare skall tilliggas att det storre eller mindre antal liknande tabletter som redan
finns pd marknaden inte pdverkar det begirda varumirkets oférmdaga att — fran
borjan och oberoende av dess anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 — upplysa om varans ursprung. Det saknas sdledes anled-
ning att i forevarande fall avgora frdgan huruvida varumirkets sirskiljnings-
formaga skall bedomas vid tidpunkten for ansokan om registrering eller vid
tidpunkten fér den faktiska registreringen.

Vad direfter betriffar sokandens argument avseende de nationella varuméirkes-
byrdernas praxis, erinrar ritten om att registreringar som redan dgt rum i vissa
medlemsstater endast utgér en omstdndighet som, utan att vara avgorande,
enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumirke (f6rstain-
stansrittens dom av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (formen pa en tval), REG 2000, s. II-265, punkt 61, och av
den 31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrdn (VITA-
LITE), REG 2001, s. 11-449, punkt 33). Vidare har stkanden inte hivdat att
ndgot varumirke som 4r identiskt med det som har begérts har registrerats av
ndgon nationell byrd. Vad giller de nationella varumirkesbyraernas praxis i
allminhet avseende tredimensionella varumirken som utgors av tabletter for
tvitt- och diskmaskiner, framgar det av harmoniseringsbyrans svar pa forstain-
stansrittens frégor att denna praxis inte ir enhetlig. Det kan sdledes inte goras
gillande att dverklagandenimnden har felbedémt nimnda praxis.
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Vad betriffar harmoniseringsbyrins egen praxis, framgér det av harmoniserings-
byrins svar pa forstainstansrittens fragor att den av sokanden aberopade
offentliggjorda ansékan om gemenskapsvarumirke inte har lett till registrering,
utan kommer att avslds. Argumentet att denna ansékan har offentliggjorts har
under siddana omstindigheter i vart fall forlorat sin giltighet.

Sokandens argument betriffande harmoniseringsbyrins och vissa nationella
byrders praxis kan sdledes inte godtas.

Overklagandenimnden har siledes med ritta slagit fast att det begirda
tredimensionella varumirket saknar sirskiljningsformaga med avseende pd de
varor som omfattas av klass 3 i Niceéverenskommelsen och motsvarar foljande
beskrivning: *tvitt- och blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid
tvitt; rengorings-, poler-, skur- och slipmedel, preparat for tvitt, rengoring och
vard av disk; tval”.

Betriffande sokandens argument att 6verklagandenimnden har tagit hansyn till
behovet av att den omtvistade tablettens form halls fri, noterar ritten att de
absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b—7.1 e i férordning nr 40/94
uttrycker gemenskapslagstiftarens stravan att undvika att en aktor far exklusiva
rittigheter som kan hindra konkurrensen pid marknaden for varorna eller
tjansterna i friga (se, betriffande registreringshindret som avser kinnetecknets
beskrivande karaktir, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade malen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779,
punkt 25). Det intresse som konkurrenterna till en s6kande av ett tredimensio-
nellt varumérke som utgérs av en varas utforande kan ha av att fritt kunna vilja
form och ménster pi sina egna varor, 4r emellertid varken i sig ett skil som kan
motivera en vigran att registrera ett sidant varumdrke eller ett i sig tillrdckligt
kriterium for bedomning av varumirkets sdrskiljningsférmdga. Forbudet i
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artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 mot registrering av varumiérken som saknar
sdrskiljningsférmaga medfor ett skydd for intresset av att olika varianter av en
varas utforande halls fria, endast i den min som utférandet av den vara som
ansbkan om registrering avser inte kan fylla ett varumirkes funktion — fran
borjan och oberoende av dess anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i
forordning nr 40/94 — det vill séiga gora det majligt f6r den berdrda allménheten
att sirskilja den vara som bir varumirket fran andra med ett annat ursprung i

handeln.

Overklagandenimnden har visserligen i det omtvistade beslutet hénvisat till
intresset av att undvika att en vara monopoliseras med hjilp av varumérkesrit-
ten. Hirav foljer dock inte att nimnden i férevarande fall har gjort en felaktig
bedémning av vilka kriterier som ir tillimpliga vid bedémningen av varumérkets
sarskiljningsformaga. I punkt 11 i det omtvistade beslutet har overklagande-
nidmnden nidmligen uppgivit att en varas form kan registreras som gemenskaps-
varumirke *forutsatt att formen r tillrickligt ovanlig och godtycklig for att de
berérda konsumenterna endast genom att se formen skall kunna kénna igen
varan som en vara fran ett visst foretag”. Ndmndens utredning i punkt 18 i det
omtvistade beslutet av hur det begirda varumirket uppfattas av den berorda
allminheten 4r silunda forenlig med de principer som det ovan har redogjorts for.

Vad slutligen betriffar de varor som omfattas av klass 3 i Nicedverenskommelsen
och som motsvarar beskrivningen *parfymer, eteriska oljor, kosmetika, har-
virdspreparat; tandpulver, -krdm och -pastor”, har dverklagandendmnden i det
omtvistade beslutet inte angivit av vilka skil den ansig att det begirda
varumirket saknade sirskiljningsférmaga.

Forstainstansritten kan ddrmed i férevarande fall inte kontrollera det omtvistade
beslutets lagenlighet med avseende p& nimnda varor, Det omtvistade beslutet har
saledes i detta avseende fattats utan att motiveringsskyldigheten i artikel 73 i
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forordning nr 40/94 har iakttagits. Forstainstansritten kan ta hinsyn till
asidosdttandet av denna skyldighet trots att det inte dberopades av sokanden
forran vid forhandlingen, eftersom en invidndning om avsaknad av motivering
tillhor tvingande ritt och skall prévas ex officio (se domstolens dom av den
2 april 1998 i mal C-367/95 P, kommissionen mot Sytraval, REG 1998, s.1-1719,
punkt 67).

Av det anforda foljer att det omtvistade beslutet skall ogiltigférklaras i den del det
avser de varor som omfattas av klass 3 i Nicedverenskommelsen och motsvarar
foljande beskrivning: “parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat;
tandpulver, -krdim och -pastor”, samt att talan i 6vriga delar skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rittegingsreglerna kan férstainstansritten besluta att
kostnaderna skall delas eller att vardera parten skall bira sin kostnad, om
parterna 6msom tappar milet pd en eller flera punkter eller om sirskilda
omstindigheter motiverar det. Eftersom det omtvistade beslutet delvis skall
l(zgiltigftirklaras, finns det skil att besluta att vardera parten skall bira sin
ostnad.

II-2820



PROCTER & GAMBLE MOT HARMONISERINGBYRAN (REKTANGULAR TABLETT MED INLAGG)

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som har fattats av forsta $verklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 8 mars 2000 (irende R 508/1999-1) ogiltigférklaras i den
del det avser de varor som omfattas av klass 3 i Niceoverenskommelsen och
motsvarar foljande beskrivning: ”parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hér-
vardspreparat; tandpulver, -kedm och -pastor”.

2) Talan ogillas i 6vriga delar.

3) Vardera parten skall bira sin kostnad.

Meij Potocki Pirrung

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 19 september 2001.

H. Jung AW.H. Mel]

Justitiesekreterare Ordférande
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