SUNRIDER MOT HARMONISERINGSBYRAN (VITALITE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 31 januari 2001 *

I mal T-24/00,

The Sunrider Corporation, Torrance, Kalifornien (Amerikas férenta stater)

3
foretritt av advokaten A. Kockliuner, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), féretridd av C. Rusconi och G. Humphreys, bida i egenskap av
ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angdende en talan som viickets mot det beslut som fattats av andra 6verklagande-
ndmnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,

* Riittegdngssprik: engelska.
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monster och modeller) den 26 november 1999 (irende R 137/1999-2) avseende
registrering av uttrycket VITALITE som gemenskapsvarumairke,

meddelar'

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektoren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
9 februari 2000,

med beaktande av det svaromadl som ingavs till forstainstansrittens kansli den
9 juni 2000, :

efter det muntliga forfarandet den 27 september 2000,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 1 april 1996, med stod av ridets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgéva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ansékan om gemenskapsvarumérke i form av ordmirke till Byrin for harmo-
nisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som anstkan avser dr VITALITE.

De varor som registreringsansokan avser omfattas av klasserna 5, 29 och 32 i
Nice-6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och
tjdnster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg.

Genom beslut av den 19 januari 1999 avslog granskaren ansékan med stod av
artikel 38 i forordning nr 40/94.
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Den 17 mars 1999 6verklagade sdkanden granskarens beslut hos harmoniser-
ingsbyran i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Talan understilldes granskaren fér omprévning i enlighet med artikel 60 i
férordning nr 40/94.

Talan 6verldmnades direfter till verklagandenimnden.

Genom beslut av den 26 november 1999 (nedan kallat beslutet) upphavde
overklagandenimnden delvis granskarens beslut. Overklagandet vann inte bifall i
den del ansékan om varumirke avsig foljande varor: ”likemedel, farmaceutiska
produkter, dietiska substanser och niringsersittningar for medicinskt bruk,
spidbarnsmat, preparat av vitaminer, spdrimnen och/eller av mineral som
anvinds vid diet eller sdsom niringstillskott, koncentrat eller niringstillskott
innehallande 6rtprodukter, 6rtteer for hilsovard”, som omfattas av klass 5, ”icke
medicinska niringskoncentrat och naringstillskott innehdllande ortprodukter,
livsmedel innehéllande értprodukter, dven i form av litt méltid”, som omfattas av
klass 29, och ”drycker innehallande ortprodukter och vitaminer, mineral- och
kolsyrat vatten och andra icke alkoholhalnga drycker”, som omfattas av
klass 32. Overklagandenamnden ansdg i huvudsak att eftersom versaler i
allminhet inte har accent i franska spriket kunde kinnetecknet VITALITE pa
detta sprak lisas som “vitalité” [vitalitet]. Efter att ha erinrat om betydelsen av
detta begrepp, drog nimnden slutsatsen att artikel 7.1 b och ¢ i forordning
nr 40/94 utgjorde hinder mot dess registrering sisom gemenskapsvarumarke.
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Parternas yrkanden

9 Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara beslutet till den del sékandens 6verklagande dirigenom inte
har vunnit bifall,

— forplikta svaranden att ersitta rittegingskostnaderna.

10 Under det muntliga forfarandet har sdkanden, i andra hand, dven yrkat att
forstainstansritten skall dndra beslutet och dirvid begirt att artikel 38.2 i
forordning nr 40/94 skall tillimpas. Sékanden har slutligen ingett vissa hand-
lingar avsedda att bevisa dess pastdenden i ansdkan.

11 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Upptagande till sakprévning

Enligt artikel 19 i EG-stadgan fér domstolen och artikel 44.1 ¢ och d i
forstainstansrittens rittegdngsregler dr sokanden skyldig att ange foremadlet for
talan i den rittsakt genom vilken malet anhingiggors. Av detta foljer att
yrkanden som har framstillts vid férhandlingen skall avvisas, dven om de
betecknas som andrahandsyrkanden i férhallande till dem som angavs i ansékan
(se hdrvid forstainstansrittens dom av den 5 juni 1996 i mal T-398/94, Kahn
Scheepvaart mot kommissionen, REG 1996, s. 11-477, punkt 20).

Dessutom kan enligt artikel 135.4 i rittegingsreglerna parternas inlagor till
forstainstansritten inte dndra foremadlet for tvisten i éverklagandenimnden. Det
framgdr emellertid inte av handlingarna i mélet om sdkanden framstillt en
liknande begiran till éverklagandenimnden. Den skall didrfor avvisas dven i det
avseendet. '

Vad betriffar de bevis som stkanden onskade inge vid den muntliga forhand-
lingen, konstaterar forstainstansritten att de, dd de var avsedda att stodja
péstiendena i ansokan, har framférts for sent, utan att det dberopats nagot skil
for detta. Detta forsenade ingivande strider mot den kontradiktoriska principen
och ritten till férsvar, eftersom sokanden dessutom inte har dberopat ndgon
bevisning i sin ansdkan (se artiklarna 44.1 e och 48.1 i rittegdngsreglerna).
Bevisningen i fraga skall foljaktligen avvisas.

Provning 1 sak

Inledande synpunkter

Bedomningen av de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och c 1
férordning nr 40/94 innebir att det skall tas hinsyn till en hel rad omstindig-
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heter, i synnerhet det allmdnna intryck som det granskade varumirket i dess
helhet ger och den uppfattning som genomsnittskonsumenten kan fi av de varor
eller tjanster som registreringsansdkan avser, pd vart och ett av Europeiska
unionens sprak och f6r var och en av varorna eller tjansterna i fraga.

Huruvida artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 har asidosatts

Sékandens argument

Sokanden har gjort gillande att forbudet mot att registrera rent beskrivande ord
som varumirken motiveras med att sidana begrepp skall std till allas fria
forfogande. Detta skall emellertid férstds mot bakgrund av artikel 12 b i
forordning nr 40/94. Under dessa férhallanden ankommer det pa harmoniser-
ingsbyrén att i varje enskilt fall visa att det féreligger en verklig och kontrollerbar
anviandning for konkurrenterna av det ifrAgavarande ordet for att beskriva de
varor som registreringsansdkan avser eller att det foreligger ett behov av att
forfoga dver detta begrepp.

Sokanden har dessutom hdvdat att genomsnittskonsumenten inte i detalj
undersoker eller analyserar betydelsen av ett varumirke. En sidan konsument
forknippar i sjilva verket inte med litchet ordet VITALITE, exempelvis, med hur
varorna i frga dr avsedda att anvindas. Detta ord beskriver egentligen inte en
visentlig egenskap hos varorna. Dessutom motsvarar inte ordet VITALITE, som
inte innehéller ndgon accent, det franska ordet ”vitalité”.
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Forstainstansrittens beddmning

Enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
?[v]arumirken som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas... avsedda anvindning...”.

Det framgar for ovrigt av artikel 7.2 i férordning nr 40/94 att punkt 1 ”skall
tillimpas dven om registreringshindren endast finns i... en del av gemenskapen™.

Forstainstansritten vill i det forevarande fallet forst papeka att det i franska
spraket inte finns ndgon grammatisk eller typografisk regel som féreskriver att
versaler skall ha accent. Manga forfattare beklagar att accenter inte anvinds pa
detta sitt (till exempel Jouette, A., Dictionnaire d’orthographe et d’expression
écrite, Le Robert, Paris, 1993, s. 404). Det har siledes inte visats att
overklagandenimnden felaktigt har erinrat om att accent inte anvinds pa
versaler och dirfér ansett att begreppet VITALITE av en fransksprakig
konsument kunde uppfattas som ordet ”vitalité”.

Det forefaller diremot som om begreppet VITALITE, om det pa franska spraket
lises som vitalité”, inte kan anses kunna tjina till att visa pa den avsedda
anvindningen av ”spadbarnsmat” och ”mineral- och kolsyrat vatten”.
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Harmoniseringsbyran har i sitt svaromal férklarat att spidbarnsmat ofta ”saknar
konserveringsmedel eller innehaller vitaminer eller spardmnen”. Detta argument
kan inte godtas. Kdnnetecknet VITALITE kan ndmligen inte betraktas som en
beteckning pa dessa egenskaper, utan pa sin hojd som en anspelning pa dessa.
Harmoniseringsbyrdn har emellertid tillagt att dessa livsmedel kan ge styrka
eller vitalitet at spddbarn”. Domstolen pdpekar emellertid att Ziven om
spiadbarnsmat férvisso kan vara avsedd att gynna spédbarns tillviaxt, dverskrider
kédnnetecknet VITALITE i detta avseende inte det tillitna omradet for antydan.

Harmoniseringsbyran har i sin svarsinlaga dessutom uppgett att mineral- eller
kolsyrat vatten i reklamen ”ofta presenteras som att det frimjar en sund och
sportig image och bidrar till ett allmint intryck av vilbefinnande”. Dessa
forklaringar dr inte avgorande. De fir det tvdrtom att framgd att det hér inte &r
en beteckning pa en egenskap hos produkten som &r i friga, utan enbart en
antydan om en image som i reklamsyfte har getts denna produkt. Det skall
dessutom péapekas att overklagandendmnden inte har ansett att begreppet
VITALITE visar “mjolkprodukters” och ”mjolkbaserade dryckers” egenskaper,
vars marknadsfoéring emellertid ofta atfoljs av jimforbara reklambudskap.

Ordet *vitalité” upplyser siledes inte direkt och omedelbart konsumenten om en
av egenskaperna hos ”spiddbarnsmat” och ”mineral- och kolsyrat vatten”.
Foljaktligen dr det samband som foreligger mellan betydelsen av ordet ”vitalité”,
4 ena sidan, och varorna i friga, 34 andra sidan, inte tillrickligt direkt for att
omfattas av det forbud som stadgas i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94. Det
uppstar ndmligen genom anspelning och inte genom beteckning i den mening som
avses i denna bestimmelse.

Vad déremot betriffar samtliga dvriga varor, vilka alla har ett sirskilt medicinskt,
niringsmissigt eller dietiskt dndamal, har det inte visats att dverklagande-
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nimnden felaktigt har dragit slutsatsen att kidnnetecknet i handeln kunde tjiana
till att visa dessa varors avsedda anvindning. Sékanden har dessutom inte
framfort ndgot tydligt argument i syfte att visa att en avsedd anvindning av dessa
varor inte skulle vara att dterfd vitaliteten. -

Overklagandendmnden har foljaktligen &sidosatt artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 40/94, vad betréffar ”spddbarnsmat” och “mineral- och kolsyrat vatten”.
Beslutet skall dirfor ogiltigforklaras i denna del.

Hurwvida artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har asidosatts

Sokanden har gjort gillande att det enbart #r de kdnnetecken som saknar
sdrskiljningsférmdga som inte kan registreras enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94. Med hinsyn till de argument som anfoérts ovan vad betriffar den
beskrivande karaktiren saknar emellertid begreppet VITALITE inte sirskilj-
ningsférmaga.

Forstainstansritten erinrar om att det framgar av artikel 7.1 i forordning
nr 40/94 att det dr tillrickligt att ett av de uppriknade registreringshindren 4r
tillimpligt for att ett kdnnetecken inte skall kunna registreras sisom gemen-
skapsvarumirke. Under dessa férhdllanden kan kinnetecknet VITALITE i vilket
fall som helst inte registreras for de varor for vilka det inte har visats att
overklagandenimnden har asidosatt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.

Vad betriffar "spadbarnsmat” och ”mineral- och kolsyrat vatten”, 4r det i det
forevarande fallet . tillrickligt att konstatera att overklagandenimnden drog
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slutsatsen att kdnnetecknet VITALITE var oforenligt med artikel 7.1 b i férord-
ning nr 40/94 eftersom det var oférenligt med punkt ¢ i denna artikel. Det har
emellertid ovan slagits fast att begreppet VITALITE, om det lises som “vitalité”,
anspelar pad den avsedda anvindningen av varorna i frdga, utan att pavisa
densamma i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.

Beslutet skall féljaktligen dven ogiltigférklaras pa grund av dsidosittande av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, vad betriffar spidbarnsmat” och ”mineral-
och kolsyrat vatten”.

Grunden avseende tidigare registrering av varumdrket

Sékandens argument

Sokanden har gjort gillande att 6verklagandenimnden borde ha tagit hiinsyn till
den omstindigheten att ordet VITALITE har registrerats sisom varumirke i
femton europeiska stater, varav tolv dr medlemmar i Europeiska unionen och
vissa bland annat har franska sdsom officiellt sprik vid sin nationella byrd for
registrering av varumirken.

Genom att vigra registrering av ett varumirke som har tillatits i tolv av femton
medlemsstater ger harmoniseringsbyran, som ér det enda organ som ir ansvarigt
for utfirdande av ett varumirke som ir giltigt inom hela gemenskapsterritoriet,
upphov till en skada f6r den fria rérligheten fér varor. Harmoniseringsbyran har
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saledes asidosatt andan i ridets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 decem-
ber 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40,
1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178), sdsom denna
framgér av sjunde och dttonde dvervigandena i detta direktiv.

Forstainstansrittens bedémning

De registreringar som redan skett i vissa medlemsstater utgdr siledes en
omstindighet som det endast kan tas hinsyn till vid registrering av ett
gernenskapsvarumalke utan att den dr avgdrande (forstainstansrittens dom av
den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrin (formen pd en tvil), REG 2000 s. 11-265, punkt 61). Overklagande-
nidmnden har f6ljaktligen inte gjort sig skyldlg till felaktlg rdttstillimpning enbart
pa grund av att den vigrade registrering av ett kannetecken trots att detta tidigare
hade registrerats i vissa europeiska stater.

De registreringar i fransksprakiga linder som s6kanden dberopar avser for dvrigt
oftast ett figurmirke i vilket ordet “vitalité” dr skrivet med gemener, med ett
sdrskilt typsnitt, och som innehéller en initial i en sirskild form (Benelux,
Monaco och Schweiz). Dessutom avser dessa registreringar varor som ir helt
(Frankrlke Monaco och Benelux) eller huvudsakligen (Schwelz) olika dem som
avses 1 sokandens registreringsansdkan. Till yttermera visso har vissa av dessa
registreringar skett i tredje land i férhallande till Europeiska unionen (Schweiz,
Monaco) eller under en tid da det inte fore registreringen skedde en prévning
betriffande absoluta registreringshinder (Benelux).

Slutligen saknar argumentet avseende &sidosittande av &vervigandena i
direktiv 89/104 grundval. Giltigheten av nimndens beslut skall namligen under-
sokas enbart mot bakgrund av de relevanta bestimmelserna, det vill siga i det
forevarande fallet artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.
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Hirav foljer att talan inte kan bifallas pa denna grund.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i forstainstansrittens riattegdngsregler kan forstainstansritten
besluta att kostnaderna skall delas om parterna 6msom vinner och férlorar pa en
eller flera punkter. Eftersom sokandens talan enbart har bifallits avseende ett
begrinsat antal varor, skall denne bira sina kostnader och hilften av svarandens
kostnader.

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av andra overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (drende R 137/1999-2) ogiltigférklaras vad betriffar foljande
varor: “spiddbarnsmat” och ”mineral- och kolsyrat vatten”.
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2) Talan ogillas i 6vrigt.

3) Sokanden skall bira sina kostnader och ersdtta hilften av svarandens
kostnader. Svaranden skall bira den andra halften av sina kostnader.

Pirrung Potocki Meij
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung A W.H. Meij

Justitiesekreterare Ordférande
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