DOM AV DEN 15.10.2003 — MAL T-295/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM
den 15 oktober 2003 *

I mal T-295/01,

Nordmilch eG, Zeven (Tyskland), foretritt av advokaten C. Spintig,

sokande,

mot

Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. von Miihlendahl och
G. Schneider, bida i egenskap av ombud,

svarande,

angdende ett Gverklagande av det beslut som tredje 6verklagandenimnden vid
Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden fattade den 19 september

2001 (drende R-826/2000-3) avseende en begiran om registrering av uttrycket
OLDENBURGER,

* Riuegdngssprak: tyska.
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NORDMILCH MOT HARMONISERINGSBYRAN (OLDENBURGER)

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN

sammansatt av ordforanden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: byradirektéren D. Christensen,

foljande

Dom

Bakgrund

Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG ingav den
14 augusti 1997, med stdd av rddets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse (nedan kallad
forordningen), en ans6kan om registrering av ett gemenskapsvarumairke till Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyrin).
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Ansokan overtogs av Nordmilch eG (nedan kallad soékanden). Atgirden
registerades i harmoniseringsbyrans register den 12 april 2000.

Registreringsansokan avsig uttrycket OLDENBURGER.

Den ursprungliga listan 6ver varorna som omfattas av registreringsansokan
omarbetades den 17 september 1998, varpi varorna kom att omfattas av
klasserna 29, 30 och 32 i Niceverenskommelsen om internationell klassificering
av varor och tjanster vid registrering av varumirken av den 15 juni 1957, med
dndringar och tilligg. For var och en av klasserna motsvarar varorna foljande
beskrivning:

— Klass 29: ”Mjolk- och mejeriprodukter, firskprodukter baserade pi mjolk-
och mejeriprodukter; mjélk, helmjolk, torrmjolk, torrmjélkprodukter som
livsmedel, filmjolk, littmj6lk, surmjolk, kirnmjélk, dven med frukttillsats
eller med spannmalsflingor och/eller kakaotillsats, pastoriserad, steriliserad
och kondenserad mj6lk, kondenserad mjolk, kaffegridde, gridde, griadd-
produkter, 4dven saltade och med tillsats av orter, kvarg, gridde, surgridde,
kefir, smor, 6rtsmor, smortillredningar, ost, osttillredningar, firskost, firsk-
osttillredningar, hirdost, skivost, mjukost, smiltost samt smiltosttillred-
ningar, creme fraiche, yoghurt, yoghurttillredningar, efterritter, firdiga
efterritter, speciellt av yoghurt, kvarg och gridde; nimnda varor dven med
tillsats av frukt, orter eller bakelser; kvarg- eller surmj6lksprodukter, dven
med tillsats av frukt, orter eller gronsaker; mjolkkonserver, mjolkpulver,
vassle; icke alkoholhaltiga och alkoholhaltiga mjélkblandningsdrycker; ost-
och mjolktillredningar i form av tilltugg; risgrynsgrét, risgrynsgrét med
frukrtillsats, mannagrynsgrét; firdiga ritter och tilltugg, speciellt baserade pa
mjolk eller ost; mellanmdl; mattillredningar, innehillande minst en av
nimnda varor; kott, fisk, fjiderfd och vilt.”
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NORDMILCH MOT HARMONISERINGSBYRAN (OLDENBURGER})

— Klass 30: ”Glass, mjukglasskonfekt, mjukglassprodukter, pudding; ost- och
mjolktillredningar i form av tilltugg; konditorvaror och godsaker, speciellt
baserade pd mjolk, sotsaker och chokladvaror, viffelstrutar for glass, miis-
litillredningar, i huvudsak bestiende av mjolk, surgridde, kirnmjolk, sur-
mjolk, yoghurt, kefir, kvarg, tillredda frukter och/eller spannmalsflingor;
mannagrynsgrot; firdiga ritter, speciellt baserade pa mjo6lk eller ost; frukt-
saser; mellanmal; mattillredningar, innehdllande minst en av nimnda varor”.

— Kilass 32: ”Icke alkoholhaltiga mj6lkblandningsdrycker”.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumiirken nr 48/1999 av
den 21 juni 1999.

Invindningar gjordes mot ansokan med stod av artikel 41 i forordningen. Efter
det att den ursprungliga och den senare sokanden hade yttrat sig avslog
granskaren ansokan genom beslut av den 7 juni 2000.

Den 4 augusti 2001 overklagade sokanden granskarens beslut till en av
harmoniseringsbyrdns overklagandenimnder med st6d av artikel 59 i f6érord-
ningen.

Overklagandenimnden ogillade 6verklagandet genom beslut av den 19 septem-
ber 2001 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet). Sokanden delgavs beslutet den
1 oktober 2001. Overklagandenimnden bedémde att uttrycket i friga kunde
utgdra en upplysning om geografiskt ursprung eftersom det hdnvisar till ett
omrade i Tyskland som ar kint for att producera sidana varor som avses i
registreringsansokan varmed det 4r av allminintresse att uttrycket ar tillgiangligt
for alla.
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Under tiden hade en invindning framstillts mot registreringsansokan. Aterupp-
tagandet av provningsférfarandet avseende registreringsansokan ledde till att
invindningsenheten forklarade invindningsférfarandet vilande i enlighet med
regel 20.6 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomfdrande av radets férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke
(EGT L 303, 1995, s. 1) (nedan kallad tillimpningsférordningen) till dess att
slutligt beslut har fattats avseende forevarande éverklagande.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt forevarande talan genom ansékan som inkom till forstain-
stansrattens kansli den 3 december 2001. Harmoniseringsbyrin inkom med en
svarsinlaga den 27 mars 2002.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att dteruppta registreringsférfarandet,

— i andra hand, faststilla att artikel 7.1 ¢ och 7.2 i férordningen inte utgor
hinder mot registrering och aterférvisa drendet till 6verklagandenimnden,
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— i tredje hand, férplikta harmoniseringsbyran att faststilla en tidsfrist inom

vilken sokanden kan 6éverlimna en sidan forklaring som avses i artikel 38.2 i
férordningen,

— isista hand, faststilla att artikel 7.1 ¢ och 7.2 i férordningen inte utgor nigot
hinder mot registrering av det sokta varumirket om s6kanden till svaranden
limnar en sddan férklaring om avstiende som avses i artikel 38.2 i férord-
ningen och iterforvisar drendet till 6verklagandenimnden sé att denna kan
ta hinsyn till ovannimnda forklaring och forstainstansrattens slutsatser, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

13 Vid foérhandlingen drog sokanden tillbaka sitt yrkande om att forstainstansritten
skall forplikta harmoniseringsbyrdn att dteruppta registreringsforfarandet.

Yrkandet om ogiltigforklaring

14 Sokanden har till stéd fér sitt overklagande dberopat tre grunder avseende
isidosittande av artikel 7.1 ¢ och 7.2, av artikel 12 b respektive av artikel 38.2.
Samtliga artiklar finns i férordningen.
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Den forsta grunden: Asidosdittande av artikel 7.1 ¢ och 7.2 i forordningen

Parternas argument

Sokanden har inte bestridit att Oldenburg 4dr namnet pa huvudorten i distriktet
Weser-Ems i den tyska delstaten Niedersachsen och pi en stad i den tyska
delstaten Schleswig-Holstein. Sékanden har inte heller bestridit att varor av den
typ som avses 1 registreringsansokan tillverkas i distriktet Weser-Ems.

Sokanden har emellertid bestridit att det varumirke som ansokan giller, det vill
siga OLDENBURGER, i sig enbart dr en upplysning om var varor med detta
varumirke ar eller skulle kunna vara tillverkade.

Sokanden har anfort att 6verklagandenimnden, i punkt 21 i det ifrigasatta
beslutet, uppgav att det 4r nodvindigt att ta stillning till om det geografiska namn
som ansokan giller hianvisar till ett visst omride, utan att ta hinsyn till om de
tinkta koparna kan antas uppfatta namnet som en upplysning om varornas
geografiska ursprung. S6kanden har betonat att éverklagandenimnden efter detta
konstaterande underlit att sl3 fast att det omtvistade varumirket OLDENBUR-
GER utgér en upplysning om de aktuella varornas geografiska ursprung.

Sokanden anser att overklagandenimnden har tillimpat det absoluta registre-
ringshinder som avser mirken vilka uteslutande informerar om ursprung pa

mirken vilka enbart hinvisar till en geografisk ort eller som ir en avledning av en
sadan.
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Sokanden har inte bestridit att market OLDENBURGER hinvisar till ortsnamnet
Oldenburg eller ens att det 4r en avledning av detta ortsnamn. Sokanden har
emellertid gjort gillande att det inte dr friga om adjektivet oldenburger, utan,
vilket tydligt framgdr av tillimpningen av versaler, om en man eller en person som
ir bosatt i Oldenburg.

Enligt sokanden gor allminheten som regel inte en analytisk eller lingvistisk
granskning av tecken av detta slag.

Avseende 6verklagandenimndens tidigare beslut har sokanden anfort att dessa
ror situationer vilka skiljer sig frdn den forevarande. Domstolens dom av den
4 maj 1999 i de forenade milen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee
(REG 1999, s. 1-2779), saknar relevans av samma anledning eftersom registre-
ringsansokan giller uttrycket OLDENBURGER, och inte Oldenburg. Sokanden
har gjort gillande att den stéder sig pd harmoniseringsbyrdns praxis. Denna har
enligt s6kanden registrerat flera upplysningar med koppling till geografiska
omraden.

Harmoniseringsbyrén har till att bérja med gjort gillande att den lista 6ver varor i
klass 30 som bifogats ansokan om ogiltigforklaring inte Gverensstimmer med
listan 6ver de omtvistade varorna.

Harmoniseringsbyrdn har vidare erinrat om att artikel 7.1 ¢ i férordningen
forbjuder registrering av varumirken vilka uteslutande utgor tecken eller
upplysningar som kan anses visa varornas eller tjansternas geografiska ursprung.
Det ir inte tillitet att monopolisera sddana tecken, vilket dr vad som sker nir
exklusiva rittigheter ges till en enskild med st6d av artikel 9 i foérordningen,
eftersom det ligger i allminhetens intresse att sddana tecken forblir tillgangliga
(domen i de ovannimnda férenade mdlen Windsurfing Chiemsee,
punkterna 25 och 26).

II-4375



24

25

26

27

DOM AV DEN 15.10.2003 — MAL T-295/01

Harmoniseringsbyran anser att tecken vilka mdlgruppen direkt och spontant
uppfattar som upplysningar om geografiskt ursprung inte ir registreringsbara.
Daremot ir sddana upplysningar vilka, trots att de pekar ut en geografisk ort, ir
okinda for allminheten eller uppfattas som fantasinamn registreringsbara.
Samma sak galler f6r upplysningar av detta slag, vilka pekar ut kinda geografiska
orter men som a priori inte kan avse de aktuella varornas eller tjinsternas
ursprung.

Harmoniseringsbyran anser att det inte rdder ndgon tvekan om att adjektivformen
av ett geografiskt namn omfattas av tillimpningsomradet for artikel 7.1 ¢ i
forordningen. Registrering av geografiska namn som sidana (OLDENBURG eller
Oldenburg) idr inte forbjudet enligt denna artikel. Det 4r diremot forbjudet att
registrera upplysningar som kan peka ut varornas geografiska ursprung.

Harmoniseringsbyrdn har, avseende de tidigare registreringarna, erinrat om
forstainstansrittens rittspraxis rorande 6verklagandenimndernas behorighet och
understrukit att de beslut som tagits upp av sékanden inte gillde geografiska
namn som var kinda i forhédllande tll de aktuella varorna.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 ¢ i férordningen fir registrering inte ske av ”varumirken som
endast bestdr av kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna”.
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I artikel 7.2 i forordningen anges dessutom att ”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om
registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen”.

Forbudet i artikel 7.1 ¢ i forordningen har uppstillts i syfte att skydda en
mdlsittning av allminintresse, nimligen att beskrivande tecken och upplysningar
avseende de kategorier av varor eller tjinster som dr féremal for registrerings-
ansokan skall kunna anvindas fritt av alla. Denna bestimmelse utgér siledes -
hinder mot att sddana tecken eller upplysningar forbehills ett enda féretag genom
varumirkesregistrering (se analogt domen i det ovannimnda maélet Windsurfing
Chiemsee, punkt 25).

Betriffande tecken och upplysningar som kan anvindas for att visa det
geografiska ursprunget for de kategorier av varor som ir foremal fér ansokan
om varumirkesregistrering, i synnerhet geografiska namn, foreligger det ett
allménintresse av att undvika ensamratt. Sadana tecken och upplysningar kan
namligen bland annat ge information om kvalitén och andra egenskaper hos de
berorda kategorierna av varor och kan ocksd pé olika sitt pdverka konsumen-
ternas preferenser, till exempel genom att varorna forknippas med en plats som
kan vicka positiva kinslor (se analogt domen i det ovannimnda malet
Windsurfing Chiemsee, punkt 26).

Forstainstansritten konstaterar vidare att registrering av geografiska namn som
varumirken inte ir tilliten nir dessa pekar ut vissa geografiska platser som redan
ar omtalade eller kinda f6r den berorda kategorin av varor och som dérfor har en
koppling till denna kategori enligt milgruppens uppfattning. Det ir inte heller
tilldtet att registrera geografiska namn som kan komma att brukas av foretag och
som skall vara tillgingliga for dessa sisom geografiska ursprungsbeteckningar for
den berérda kategorin av varor (se analogt domen i det ovannimnda maélet
Windsurfing Chiemsee, punkterna 29 och 30).
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Forstainstansritten erinrar om att gemenskapslagstiftaren har limnat sitt
medgivande till att tecken som kan anvindas fér att beteckna geografiskt
ursprung registreras som kollektivmirken i enlighet med artikel 64.2 i férord-
ningen. Detta utgor ett undantag fran artikel 7.1 c i férordningen. Gemenskaps-
lagstiftaren tilliter ocksd registrering av sidana tecken for produkter som
uppfyller vissa villkor. Tecknen kan i sddana fall registreras som geografisk
beteckning eller skyddad ursprungsbeteckning inom ramen f6r bestimmelserna i
radets forordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd for geografiska
och ursprungsbeteckningar for jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, s.
1; svensk specialutgdva, omride 3, volym 43, s. 153).

Forstainstansritten erinrar emellertid om att artikel 7.1 ¢ i forordningen inte utgor
ndgot hinder mot registrering av geografiska namn som ir okinda for den
berorda malgruppen, eller i vart fall ir okidnda som beteckning pa en geografisk
plats, eller geografiska namn vilka, p& grund av den utpekade platsens karaktir,
det dr osannolikt att den berdorda malgruppen kommer att uppfatta som en
upplysning om den berérda kategorin varors ursprungsort (se analogt domen i det
ovannimnda malet Windsurfing Chiemsee, punkt 33).

Med hinsyn till det ovan anférda skall bedémningen av huruvida ett tecken har
beskrivande karaktir goras med utgingspunkt i de aktuella varorna eller
tjansterna och hur den relevanta milgruppen uppfattar tecknet.

I forevarande fall konstaterar forstainstansritten fér det forsta att de varor som
riknas upp i punkt 1 pd den lista som bifogats det ifrigasatta beslutet utgor
vanligt féorekommande matvaror for normalkonsumtion, avsedda for samtliga
konsumenter. Foljaktligen forvintas den berérda milgruppen utgéras av genom-
snittskonsumenter som ir normalt informerade samt skiligen uppmirksamma
och upplysta. Med tanke pa att det aktuella tecknet ror ett tyskt geografiskt namn
skall den relevanta malgruppen, med hinsyn till vilken det absoluta registre-
ringshindret skall bedémas, dessutom anses bestd av genomsnittskonsumenter i
den medlemsstat i vilken den plats som namnet avser dr beligen (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal
T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrdn (ELLOS), REG 2002, s. II-753,
punkterna 30 och 31).
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For det andra konstaterar forstainstansritten att uttrycket OLDENBURGER ir
en direkt avledd adjektivform av namnet pi den tyska staden Oldenburg, vilken
ar huvudorten i férvaltningsdistriktet Weser-Ems i Niedersachsen.

I punkterna 27—29 i det ifrdgasatta beslutet slog 6verklagandenimnden fast att
invdnarna i hela Tyskland kanner till att Oldenburg ar huvudorten i en region dar
den huvudsakliga inkomstkillan dr jordbruk, i synnerhet mj6lkproduktion,
djuruppfédning och beredning av kott. Sokanden har inte heller bestridit att s3 ar
fallet. Forstainstansritten erinrar om att ett stort antal jordbruksprodukter ar
férsedda med beteckningen Oldenburger jimte en generisk beteckning eller
beteckningen Oldenburg jamte tillverkarens namn.

Med tanke pa att det geografiska omride som méilgruppen spontant associerar till
ar kdnt for att tillverka de aktuella varorna dr det mojligt att malgruppen
uppfattar detta geografiska namn som en upplysning om nidmnda varors
geografiska ursprung.

Adjektivformen ir inte tillrickligt avvikande for att den relevanta gruppen skall
associera tecknet OLDENBURGER till ndgot annat 4n det geografiska namnet
Oldenburg. Det ar diarmed hogst osannolikt att konsumenterna kommer att tro
att tecknet anvints for att upplysa om nigot annat 4n varornas ursprung.

Sokandens argument att uttrycket OLDENBURGER endast hinfor sig till eller ar
en avledning av en geografisk uppgift saknar relevans. Uttrycket i fraga ir
nimligen vanligt forekommande inom sektorn for de aktuella varorna.
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Adjektivformen anvinds dessutom ofta som en del av ursprungsbeteckningar och
skyddade geografiska beteckningar pa tyska. Dessa har bland annat till uppgift att
upplysa konsumenterna om varornas geografiska ursprung.

Harmoniseringsbyrdn har for ovrigt med ritta gjort gillande att de andra
betydelser som skulle kunna utlisas av uttrycket 4r si osannolika att de inte kan
tas i beaktande. Ett exempel ir OLDENBURGER i betydelsen Mann aus
Oldenburg (mannen fran Oldenburg).

Dessutom saknar det aktuella tecknet andra bestindsdelar som skulle kunna
undanta det frin tillimpningen av artikel 7.1 ¢ i fordraget. Allminheten
analyserar nimligen i allminhet inte varumairken, vilket sokanden sjilv har
papekat. Man kan séledes utgs frin att allminheten inte kommer att dgna tecknet
sddan uppmirksamhet att den kommer att utlisa ndgon sirskild betydelse av att
ett vanligt forekommande typsnitt har anvints i versaler. Den omstindigheten att
det geografiska namnet anvinds ensamt ir inte heller mirkbart avvikande frin
gdngse praxis i friga om livsmedelsprodukter frin jordbruket. Sddana produkter
marknadsférs ofta med anvindning av geografiska uttryck, antingen ensamma
eller tillsammans med en generisk beteckning som anger vad for slags produkt det
ar friga om.

Betriffande s6kandens uttalande att 6verklagandenimnden medvetet underlit att
sld fast att det ifrdgasatta varumirket OLDENBURGER innebir en upplysning
om de ber6rda varornas geografiska ursprung, konstaterar férstainstansritten att
overklagandenimnden har visat att kopplingen mellan ortsnamnet och varorna
kan leda till att allmidnheten uppfattar tecknet som en upplysning om varornas
ursprung och att det hirvid inte ar nédvandigt att faststilla huruvida ortsnamnet
verkligen 4r en upplysning om varornas geografiska ursprung.
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Registreringsansokan omfattar ocksd ett antal produkter vilka det geografiska
omrdde som varumirket for tankarna till inte dar kint eller omtalat f6r att
producera. Som exempel kan nimnas fisk. I friga om dessa produkter
konstaterade 6verklagandenimnden med ritta, och i enlighet med domstolens
rittspraxis (se analogt domen i det ovannimnda malet Windsurfing Chiemsee,
punkt 31), i punkt 32 i det ifrdgasatta beslutet, att det ir troligt att de tinkta
koparna i framtiden kommer att koppla samman dessa produkter med uttrycket i
fraga.

Dirmed konstaterar forstainstansritten att tecknet i friga enbart bestir av ett
uttryck som den relevanta milgruppen kommer, eller kan komma att, uppfatta
som en upplysning om varornas geografiska ursprung.

Sokandens plidering vid forhandlingen saknar for ovrigt betydelse for denna
bedémning. Sokanden gjorde sammanfattningsvis gillande att uttrycket OLDEN-
BURGER objektivt sett inte utgor den generiska beteckningen pd de varor som
omfattas av registreringsansokan, varmed uttrycket inte skulle anses omfattas av
tillimpningsomrddet for artikel 7.1 ¢ i forordningen. Det saknar emellertid
betydelse i forevarande fall att uttrycket inte dr den generiska beteckningen pa
varorna eftersom det har visats att uttrycket kan utgéra en upplysning om deras
ursprung. Dessutom skall bedomningen av varumirket inte goras utan hansyn till
faktiska omstindigheter, utan med beaktande av de varor som omfattas av
ansokan, vilket dr precis vad harmoniseringsbyrdn med ritta har gjort gillande.

Betriffande de tidigare besluten nojer sig forstainstansrétten med att erinra om att
gemenskapsordningen for varumarken enligt fast rittspraxis ar ett sjdlvstindigt
system och att lagenligheten av de beslut som fattas av 6verklagandenimnderna
skall bedomas enbart mot bakgrund av férordningen, sisom den tolkas av
gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av 6verklagandenimndernas
tidigare beslutspraxis (forstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i
mail T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000,
s. 11-3829, punkterna 45—47, och av den 27 februari 2002 i mal T-106/00,
Streamserve mot harmoniseringsbyrdn (STREAMSERVE), REG 2002, s. 1I-723,
punkt 66).
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Precis som harmoniseringsbyrdn har anfort kan inte heller de av sdkanden
dberopade fallen rérande geografiska namn, vilka inte hade visats vara kinda i
forhallande till de berérda varorna, anses vara relevanta.

Foljaktligen saknar de av sokandens argument som enbart baserats pa harmoni-
seringsbyrans eller den tyska patentmyndighetens tidigare registreringar relevans.

Dessutom ricker det med att ett av de registreringshinder som avses i artikel 7.1 i
forordningen forekommer i en del av gemenskapen for att en registreringsansékan
skall kunna avslas. I férevarande fall forekommer hindret i Tyskland (se analogt
forstainstansrittens dom av den 30 mars 2000 i mil T-91/99, Ford Motor mot
harmoniseringsbyran (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkterna 25—27).

Men hinsyn till det ovan anforda kan talan inte vinna bifall pi den forsta
grunden.

Den andra grunden: Asidosiittande av artikel 12 b i forordningen

Parternas argument

Sokanden har anfort att for det fall det finns en risk fér att registreringen av det
aktuella varumirket kommer att hindra anvindningen av adjektivet oldenburger
elimineras denna genom den klara lydelsen av budskapet i artikel 12 b i
férordningen.
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Harmoniseringsbyrdn har anfért att den begriansning av ensamritten till ett
varumirke som foreskrivs i artikel 12 b i forordningen inte leder till att mirken
som normalt sett inte kan registreras med stod av artikel 7.1 ¢ i férordningen blir
registreringsbara.

Harmoniseringsbyrdn har i och for sig medgett att domstolen i sin dom av den
20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrdn, REG 2001, s. I-6251, faststillde att det finns ett samband mellan artikel
7.1 och artikel 12 i férordningen. Denna koppling resulterar enligt harmoniser-
ingsbyrdn emellertid inte i att tecken som inte kan skyddas blir registreringsbara.
De omstindigheter som var fér handen i det ovannimnda maélet Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyrdn foreligger for Gvrigt inte i férevarande fall.
Uttrycket Oldenburger ir inte en ovanlig ordkombination, utan en vanligt

forekommande kommersiell beteckning pd produkter som kommer frin
Oldenburg.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten erinrar om att artikel 12 b i férordningen, beaktad i
forhédllande till artikel 7.1 ¢ i forordningen, bland annat syftar till att undanta
nyttjandet av uppgifter om geografiskt ursprung som ingir i komplexa mirken
frdn det nyttjandeforbud som innehavaren av ett sidant varumirke kan gora
gillande med stod av artikel 9 i férordningen, nidr uppgiften anvinds pa ett sdtt
som overensstimmer med god affirssed. Detta giller sarskilt {or varumirken som
inte omfattas av artikel 7.1 ¢ i forordningen med anledning av att de inte dr av
rent beskrivande karaktir (se analogt domen i det ovannimnda mélet Windsurf-
ing Chiemsee, punkt 28, och forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i
mél T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrdn (EuroHealth), REG 2001, s. II-
1645, punkt 28).
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Nimnda artikel kan dirmed endast tillimpas om innehavaren av ett registrerat
varumirke har gjort gillande sina rittigheter. Den person som pistis ha gjort
intrdng i varumirkesinnehavarens rittigheter kan di till sitt férsvar aberopa
artikel 12 i forordningen och pd s4 sitt undgd ansvar for varumirkesintrang.

Bestimmelsen i friga kan silunda inte tillimpas under registreringsforfarandet.
Eftersom varumairket inte kan registreras kan talan diarmed inte heller vinna bifall
pé den andra grunden.

Den tredje grunden: Asidosiittande av artikel 38.2 i forordningen

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att det skulle ha varit mojligt att registrera det
aktuella varumirket om en forklaring av det slag som avses i artikel 38.2 i
forordningen och regel 11.2 i tillimpningsférordningen hade bifogats registre-
ringsansokan och forklaringen hade haft féljande lydelse:

”Den for ansokan om registrering av gemenskapsvarumirket 607 895 OLDEN-
BURGER ansvarige avstir hirmed i enlighet med artikel 38.2 i férordningen och
regel 11.2 i tillimpningsférordningen frin ensamritten till det fonetiskt identiska
adjektivet oldenburger.”
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Sokanden anser att en sddan férklaring skulle begrinsa skyddet till det isolerade
uttrycket OLDENBURGER med versaler. Sokanden har for 6vrigt uppgett att den
sjalv anvinder varumirket OLDENBURGER ihop med den geografiska och
beskrivande upplysningen Oldenburger Butter (eller snarare OLDENBURGER
BUTTER).

Sokanden har gjort gillande att harmoniseringsbyrdn, enligt artikel 38.2 i
férordningen, regel 11.2 i tillimpningsforordningen och punkt 8.13 i “anvis-
ningar for granskning” (Byrdns officiella tidning 1996, s. 1347), borde ha
uppmanat s6kanden att inkomma med en siddan forklaring.

Harmoniseringsbyran forstir inte vilken bestimmelse s6kanden anser att den har
dsidosatt. Sokanden har nimligen inte klarlagt huruvida den 4beropar ett
asidosittande av ritten att yttra sig eller ett dsidosidttande av artikel 38.2 i
férordningen jaimfoérd med regel 11 i tillimpningsforordningen.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 38.2 i férordningen kan harmoniseringsbyrdn begira en forklaring
om avstdende nir en bestdndsdel i varumairket saknar sirskiljningsférmaga.
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I forevarande fall bestir varumirket av en enda bestiandsdel.

Harmoniseringsbyrdn ir, enligt de bestimmelser som giller fér sidana forklar-
ingar, inte skyldig att begira att skanden avger en sidan forklaring som avses i
artikel 38. En sddan forklaring kan inte heller begiras nir varumirket saknar
bestindsdelar som sokanden kan avstd frin. Den enda bestindsdel som
varumirket bestdr av ir inte registrerbar, och varumirket saknar bestindsdelar
som sokanden kan avstd frin.

Av detta foljer att talan inte kan vinna bifall pd den tredje grunden.

Talan skall dirmed ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att s6kanden
skall forpliktas att bira sina egna rittegdngskostnader och ersitta harmoniser-
ingsbyrdns rittegingskostnader. Eftersom sokanden har tappat madlet, skall
svarandens yrkande bifallas.
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P43 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 15 15 oktober 2003.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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