DOM AV DEN 5.6.2002 — MAL T-198/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 5 juni 2002 *

I mal T-198/00,

Hershey Foods Corporation, Hershey, Pennsylvania (Forenta staterna), foretritt
av advokaten R. Wyand, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretradd av A. von Miihlendahl, J. Miranda de Sousa och A. Di
Carlo, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av tredje overklagan-
dendmnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) den 29 maj 2000 (irende R 391/1999-3),

* Rittegdngssprak: engelska.

IT- 2570



HERSHEY FOODS MOT HARMONISERINGSBYRAN (KISS DEVICE WITH PLUME)

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och
A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: byradirektoren J. Plingers,

med beaktande av den ansokan som ingavs till f6rstainstansrittens kansli
den 28 juli 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 13 november 2000,

efter férhandlingen den 9 januari 2002,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 24 december 1997 ingav sokanden med stéd av rddets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
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s 1; svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ansbkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke till Byrén for harmonise-
ring inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran).

Det figurmirke som ansokan om registrering avsig var f6ljande:

De varor som ansokan om registrering avsig omfattas av klasserna 5 och 30 i den
mening som avses i Nicebverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internatio-
nell klassificering av varor och tjdnster for varumirkesregistrering, med
dndringar och tillagg.

Genom meddelande av den 21 januari 1999 underrittade granskaren sékanden
om att det kdnnetecken som avsdgs i ansokan inte forefoll kunna registreras,
eftersom det saknade sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 f6r de varor i klass 30 i Nicedverenskommelsen som avsigs i
varumérkesansokan.
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Genom beslut av den 12 maj 1999 avslog granskaren med stod av artikel 38 i
férordning nr 40/94 del av ansdkan betriffande alla varor i klass 30 i
Nicedverenskommelsen pa de grunder som angivits i dess meddelande av den
21 januari 1999.

Den 12 juli 1999 6verklagade sokanden hos harmoniseringsbyran, med std av
artikel 59 i férordning nr 40/94, granskarens beslut om att delvis avsld sdkandens
ans6kan om varumirket i friga.

Genom beslut av den 29 maj 2000 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet), som
sokanden delgavs den 31 maj 2000, faststillde tredje 6verklagandenimnden
delvis granskarens beslut om avslag pa den grunden att méirket i frdga betriffande
flertalet av de varor som omfattades av klass 30 i Nicedverenskommelsen f6r
vilka registrering hade begirts, saknade sirskiljningsférmdaga i den mening som
avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 samt ogiltigférklarade granskarens
beslut betriffande vissa andra varor som omfattades av samma klass.

Overklagandendmnden konstaterade i huvudsak att det kdnnetecken som avsags i
ans6kan om varumérke hade formen av konfekt inslagen i aluminiumfolie, som
sokanden beskrivit som en “kiss device with plume”. Overklagandenimnden
ansdg att ett sddant kdnnetecken av konsumenterna skulle betraktas som en
ordinarie och vanlig férpackning f6r sddan konfekt av detta slag som omfattas av
klass 30 (punkt 19 i det ifrdgasatta beslutet). Dessutom &terférvisades drendet till
granskaren for provning av huruvida det varumirke som avsdgs i ansokan hade
uppnétt en sirskiljningsformdaga i den mening som avses i artikel 7.3 i férordning
nr 40/94 (punkt 2 i det ifrdgasatta beslutet).
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— dndra det ifrgasatta beslutet pd si sdtt att granskarens beslut att avsld
begiran om registrering av det varumirke som avses i ansékan ogiltig-
forklaras samt forordna att detta varumirke registreras betriffande alla de
varor som avses i ansokan om varumairke.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegadngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sékanden har till stod for sin talan &beropat tvd grunder. Den férsta avser
asidosittande av artikel 73 i forordning nr 40/94 och den andra dsidosittande av
férordning nr 40/94 genom att tidigare nationella registreringar inte har beaktats
i tillracklig omfattning.
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Den férsta grunden: Asidoséittande av artikel 73 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att det ifrdgasatta beslutet strider mot artikel 73 i
férordning nr 40/94 sdvitt det dr grundat pd omstindigheter och bevisning som
sokanden inte har kunnat ta stillning till, ndmligen de som anges i f6ljande fyra
punkter.

Foér det forsta har tredje 6verklagandendmnden ansett att orden kiss device with
plume, som har skrivits i den del av ansdkningsblanketten f6r registrering av
gemenskapsvarumirke som dr avsedd for Atergivningen av ordmirken, var
relevanta trots att sokanden hade ansokt om registrering av ett figurmarke. Enligt
sokanden skrevs dessa ord emellertid av misstag i blanketten och motsvarade inte
beskrivningen av det kinnetecken som avsags i ansokan om varumirke. De borde
ddrfor ha ldmnats utan avseende. Sokanden hade kunnat klargéra denna friga
om tillfille hade beretts sokanden att yttra sig 6ver denna.

Sokanden har for det andra gjort gillande att den inte beretts tillfille att yttra sig
over de definitioner av ordet kiss som férekommer i de engelsksprakiga
ordbdckerna Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary och The New Shorter
Oxford English Dictionary, sdrskilt frigan huruvida dessa definitioner giller och
ar relevanta i forevarande fall.

Sokanden anser f6r det tredje att den heller inte har haft mojlighet att uttala sig
om overklagandenimndens pastdende att det aktuella varumirket har formen av
sddan konfekt som allmint bendmns kiss (punkt 13 i det ifrdgasatta beslutet).
Sokanden har uppgett att det inte finns ndgon konfekt som allmént bendmns pa
det viset.
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Sokanden har for det fjirde ifrdgasatt dverklagandendmndens beddmning att det
grafiska varumirket av berord allminhet skulle betraktas som den gingse formen
for sddan konfekt inslagen i aluminiumfolie, som avses i den aktuella anstkan om
varumirke och som omfattas av klass 30 i Nicedverenskommelsen (punkt 19 i det
ifrdgasatta beslutet). Savitt denna bedémning beror p4 en felaktig tolkning av de
definitioner av ordet kiss som foérekommer i ordbéckerna har sdkanden inte haft
mojlighet att framfora sin stdndpunkt. Sokanden anser slutligen att den inte har
godtagit att varumirket i friga har formen av en kiss inslagen i aluminiumfolie
och att sékanden inte heller har kunnat uttala sig i den fragan.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att tredje 6verklagandendmnden inte har
dsidosatt artikel 73 i forordning nr 40/94. Nidmnden har nimligen inte varit
skyldig att ge s6kanden mojlighet att ta stillning i frdgorna huruvida orden kiss
device with plume var relevanta eller huruvida de definitioner av ordet som
térekommer i ordbockerna gillde.

Harmoniseringsbyrdn anser att det ifrigavarande kinnetecknet saknar sirskilj-
ningsférméga eftersom den helt enkelt utgor en skiss av en vanlig form av konfekt
inslagen i aluminiumfolie. ' ' ’

Forstainstansridttens bedomning

Harmoniseringsbyrans beslut fir enligt artikel 73 i férordning nr 40/94 endast
grunda sig pd omstidndigheter som parterna har beretts tillfdlle att yttra sig Gver.
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Vad forst giller sokandens pastdende att den inte kunnat yttra sig 6ver frigan
huruvida orden kiss device with plume, som s6kanden péstdr sig av misstag ha
skrivit i den del av ansdkningsblanketten for registrering av gemenskapsvaru-
mirke som 4r avsedd fér dtergivningen av ordmdrken, var relevanta pdpekar
forstainstansritten att 6verklagandenimndens beslut dr grundat pd omstindig-
heter som framgick av handlingarna i drendet om ansdkan om varumirke och
som sokanden kinde till. Vid granskningen av drendet fick 6verklagandendmn-
den anvinda sig av alla de i ansékan om varumdrke angivna omsténdigheterna
utan att forst ge sdkanden mojlighet att ta stillning till dessa. Overklagande-
nimnden hade ingen skyldighet att bereda skanden tillfille att yttra sig 6ver
orden kiss device with plume, som sdkanden sjilv skrivit i ans6kan, eftersom
dessa ord inte framstdr som resultatet av ett uppenbart misstag som begitts av
den som ans6ker om registrering av ett varumirke.

Den omstindigheten att 6verklagandenimnden inte beaktat de i ans6kan angivna
orden kiss device with plume strider inte mot artikel 73 i férordning nr 40/94.

Sékanden anser for det andra att den borde ha beretts tillfille att yttra sig over de
definitioner av ordet kiss som forekommer i de ordbicker som éverklagande-
nimnden anvint sig av, sdrskilt 6ver huruvida dessa definitioner giller och ir
relevanta i férevarande fall.

Granskaren ansdg sdvil i sin skrivelse av den 21 januari 1999 som i beslutet av
den 12 maj 1999 om avslag pd ansdkan att varumirket saknade sdrskiljnings-
forméga eftersom det utgjordes av en normal atergivning av en kiss. For att prova
om denna bedémning var riktig maste 6verklagandenimnden underséka detta
ords innebdrd. Med hjilp av ordbocker kunde nimnden konstatera att detta ord
kan vara en benidmning pd formen pa vissa varor for vilka varumairket begirts
registrerat, Detta gjorde det mojligt f6r ndmnden att bekrifta granskarens
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bedémning att mirket utgjorde en av de vanliga formerna fér en sddan vara.
Under dessa omstindigheter utgor hinvisningen till de i ordbéckerna angivna
definitionerna av ordet kiss en relevant omstindighet i 6verklagandenimndens
resonemang.

Under dessa férhéllanden kan 6verklagandenimndens anvindning av definitioner
i ordbocker for att klargora innebérden av ordet kiss inte anses som en sidan
omstindighet i den mening som avses i artikel 73 i férordning nr 40/94, som
sokanden borde ha beretts tillfille att ta stillning till. Den i det ifrigasatta
beslutet gjorda hdnvisningen till definitioner av ordet kiss i ordbdcker har sdledes
inte varit i strid med denna bestimmelse.

Under alla omstidndigheter méste éverklagandenimnderna alltid kunna grunda
sina beslut pd argument som inte framforts for granskaren om den berérda parten
har kunnat yttra sig 6ver de omstindigheter som inverkar p3 tillimpningen av
den rittsregel som 4r i fraga. Enligt principen om funktionell kontinuitet mellan
granskaren och 6verklagandenimnderna kan de senare dteruppta granskningen
av ansokan utan att vara begrinsade genom granskarens resonemang (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 16 februari 2000 i
mal T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (Formen p4 en tval),
REG 2000, s. II-265, punkt 27).

For det tredje och for det fjirde har sékanden uppgett att den heller inte har haft
mojlighet att uttala sig i friga om 6verklagandenimndens pastiende att det
aktuella varumirket har formen av sidan konfekt som allméint benidmns kiss och
att detta mirke av berérd allminhet skulle betraktas som den gingse formen for
sddan konfekt inslagen i aluminiumfolie.
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I detta hidnseende kan konstateras att granskaren i sitt beslut av den 12 maj 1999
redan hade uppgett att varumairket enbart utgjordes av en vanlig dtergivning av
en kiss (“the trade mark simply consists of an ordinary representation of a ’kiss’”)
och att det 4r vil kint att kisses har en rund form och 4r inslagna i papper eller
aluminiumfolie pd det sitt som de aterges i varumérket ovan (”it is commonplace
that kisses are roundshaped and wrapped in paper or foil as represented in the
above mark”). Det har sdledes varit mojligt for s6kanden att genom skilen i
granskarens beslut om avslag fi veta varfor ansdékan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke fatt avslag och att pa ett dndamalsenligt sitt 6verklaga
detta beslut hos o6verklagandenimnden (se, foér ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-Film
mot harmoniseringsbyrdn (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 35, och i
mal T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrdn (Cine Comedy),
REG 2001, s. I1I-397, punkt 35), vilket framgdr av sékandens motivering i
overklagandet till tredje Overklagandenimnden. Hirav foljer att sékanden i
huvudsak kinde till 6verklagandenimndens argument for att faststdlla beslutet
att avsld ansokan om varumirke. Sokanden har alltsd haft mojlighet att uttala sig
i denna friga.

Overklagandendmnden har foéljaktligen inte 4sidosatt artikel 73 i forordning
nr 40/94 genom att inte bereda sckanden tillfdlle att yttra sig Gver de
ovanndmnda frdgorna. Overklagandenimnden har nimligen inte grundat sitt
beslut pd omstindigheter som ar nya i forhallande till granskarens beslut och
vilka sékanden inte hade kunnat ta stillning till. Mot bakgrund av det ovan sagda
kan sokandens 6verklagande inte vinna bifall pd den av sokanden dberopade
forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosittande av forordning nr 40/94 genom att inte i
tillviicklig omfatining beakta tidigare nationella registreringar samt provningen
ex officio av huruvida motiveringsskyldigheten efterlevis i sistndmnda avseende

Parternas argument

Enligt sékanden har dverklagandendmnden i punkt 22 i det ifrdgasatta beslutet
dsidosatt forordning nr 40/94 genom att inte i tillricklig omfattning beakta att
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det i Frankrike, Irland, Benelux, Spanien och Grekland finns registrerade
varumdrken som 4r identiska med det som avses i ifrigavarande ansokan om
gemenskapsvarumirke.

S6kanden har erinrat om att det i sextonde skilet i forordning nr 40/94 anges att
motstridiga avgoranden bor undvikas i m3l mellan samma parter avseende
samma sak rorande ett gemenskapsvarumirke och parallella nationella varu-
mdrken. S6kanden har vidare uppgett att det av sextonde skilet med nodvin-
dighet f6ljer att bestimmelserna i férordning nr 40/94 skall tolkas pd samma sitt
som bestimmelserna i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178). Harmoniseringsbyran borde
sdledes beakta beslut som fattats av de nationella varumirkesbyrierna i
medlemsstaterna betriffande identiska kinnetecken och inte avvika fran dessa
férutom ndr de dr uppenbart felaktiga.

Harmoniseringsbyran anser att den av sokanden dberopade grunden bygger pa en
dalig forstdelse av 4 ena sidan kopplingen mellan systemet for gemenskaps-
varumirken och systemen fér medlemsstaternas nationella varumirken och &
andra sidan skrivningen av sextonde skilet i férordning nr 40/94.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten erinrar om att syftet med gemenskapsvarumarket enligt férsta
skilet i forordning nr 40/94 ir att mojliggora for foretagen att “sdrskilja foretags
varor och tjinster p4 samma sitt inom hela gemenskapen, oavsett grinser”. De
registreringar som redan dgt rum i vissa medlemsstater utgor siledes omstindig-
heter som inte dr avgorande vid provningen av de absoluta registreringshinder
som avses i artikel 7 i forordning nr 40/94 i samband med en ans6kan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke (se, for ett liknande resonemang, domen
i det ovanndmnda mélet Formen pa en tvil, punkterna 60 och 61). Med hinsyn
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till gemenskapsvarumirkets enhetliga karaktir bor det pdpekas att gemenskaps-
ordningen for varumirken 4r ett sjdlvstindigt rattssystem med mdlsdttningar som
ir specifika f6r detta system, eftersom denna ordning skall tillimpas utan hinsyn
till de nationella systemen (f6rstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i
mél T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyrén (electronica), REG 2000,
s. 11-3829, punkt 47). Foljaktligen skall frigan huruvida ett kdnnetecken kan
registreras som gemenskapsvarumirke bedomas enbart pd grundval av relevant
gemenskapslagstiftning. Harav f6ljer att nationella registreringar av varumirken
utgdr omstindigheter som inte dr bindande for harmoniseringsbyran. Icke desto
mindre kan dessa nationella registreringar beaktas vid prévningen av absoluta
registreringshinder.

Fragan huruvida nationella registreringar inverkar pd bedomningen av om ett
begirt varumirke, mot bakgrund av de kriterier som avses i artikel 7 i férordning
nr 40/94, kan registreras beror pd de konkreta omstindigheterna i varje enskilt

fall.

I forevarande fall har sdkanden sirskilt uppmirksammat éverklagandenimnden
pd den i Irland gjorda registreringen genom att uppge att kriterierna for att
registrera varumirken i denna medlemsstat fore inférlivandet av direktiv 89/104
var stringare dn de som tillimpas inom ramen f6r f6rordning nr 40/94. Sékanden
har emellertid inte givit stdd &t sina pastdenden genom precisa upplysningar
rorande innehdllet i irlindsk rdtt. Det dr inte heller mojligt att utifrdn de av
sokanden limnade upplysningarna rérande registreringen av varumérket i Irland
med sikerhet faststilla att anvindningen av kidnnetecknet inte har beaktas i
samband med de nationella myndigheternas bedémning av dess sirskiljnings-
formdga. De av sbkanden uppgivna omstindigheterna betrdffande andra
nationella registreringar av det gemenskapsvarumirke som ansbékan avser ir
inte mer precisa.
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Under dessa forhallanden kan éverklagandenimnden inte klandras for att den
inte beaktat de av sokanden &beropade nationella registreringarna i den
omfattning som den borde.

Vad hirefter giller frigan om motiveringen av det ifrdgasatta beslutet i detta
hinseende, en friga som uppkom under férhandlingen och som forstainstans-
rdtten i forevarande fall har att underséka ex officio, konstaterar forstainstans-
ritten att Overklagandendmnden i det ifrigasatta beslutet har uppgett att den
beaktat de av sokanden dberopade tidigare gjorda nationella registreringarna
(punkterna 21 och 22 i det ifragasatta beslutet). Overklagandenimnden kan inte
klandras for att den i det ifrdgasatta beslutet angett kortfattade skil i detta
hinseende, eftersom sbkanden inte hade limnat nigra sidana precisa fakta
rérande de nationella registreringarna som gjorde det nédvindigt for Over-
klagandenimnden att nirmare underséka dem innan de kunde limnas utan
avseende. Hirav f6ljer att harmoniseringsbyran inte har &sidosatt sin motive-
ringsskyldighet enligt artikel 73 i férordning nr 40/94.

Sokandens argument i friga om att harmoniseringsbyran underldtit att fullgora
den i sextonde skilet i forordning nr 40/94 angivna skyldigheten att undvika
motstridiga avgoranden, kan saledes inte godtas. Som harmoniseringsbyran har
uppgett avser sextonde skilet i forordning nr 40/94 nimligen i huvudsak
nddvindigheten av att undvika motstridiga avgéranden mellan nationella
domstolar antingen genom nationella processrittsliga regler eller genom bestim-
melser som inspirerats av 1968 ars Brysselkonvention om domstols behérighet
och om verkstillighet av domar pd privatrittens omrade (konsoliderad version,
EGT C27, 1998, s. 1). I sextonde skilet avses diremot inte administrativa beslut

II- 2582



37

38

39

40

HERSHEY FOODS MOT HARMONISERINGSBYRAN (KISS DEVICE WITH PLUME)

som fattas av harmoniseringsbyrdn och av medlemsstaternas nationella varu-
mirkesbyraer.

Den omstindigheten att de parallella bestimmelserna i direktiv 89/104 och i
férordning nr 40/94 i princip skall tolkas pd samma sitt dndrar inte den ovan
redovisade bedomningen.

Av det ovan sagda foljer att talan inte kan vinna bifall pa foérevarande grund.

Talan skall darfor ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrén har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden
har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

f6ljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rdttegdngskostnaderna.

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 5 juni 2002.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordférande
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