ERPO MOBELWERK MOT HARMONISERINGSBYRAN

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 11 december 2001 *

I mal T-138/00,

Erpo Mobelwerk GmbH, Ertingen (Tyskland), foretritt av advokaten S. von Pe-
tersdorff-Campen, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av E Lopez de Rego och G. Schneider, bada i egenskap av
ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angaende en talan som vickts mot det beslut som fattats av tredje éverklagande-
nimnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,

* Rattegingssprik: tyska.
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monster och modeller) den 23 mars 2000 (drende R 392/1999-3) angdende en
ansokan om registrering av ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT sisom gemenskapsvarumirke,

meddelar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FORSTAINSTANSRATT
(fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och
R.M. Moura Ramos,

justitiesekreterare: byradirektéren J. Palacio Gonzalez,

med hinsyn till ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den 23 maj
2000,

med hidnsyn till svaromdlet som inkom till férstainstansrittens kansli den
15 september 2000,

med hinsyn till de handlingar som sékanden ingav efter det att det skriftliga
forfarandet hade avslutats, och vilka svaranden hade tillfille att yttra sig 6ver vid
forhandlingen den 15 maj 2001,

efter denna férhandling,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 23 april 1998 ingav s6kanden, med stéd av radets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i indrad lydelse, en ansékan om
registrering av ett gemenskapsordmairke till Byrdn for harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, monster och modeller)(nedan kallad harmoniser-
ingsbyran).

Registreringsansokan avsag ett varumirke bestiende av ordkombinationen DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.

De varor som registreringsansékan avsag omfattas av klasserna 8, 12 och 20, i
den mening som avses i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjinster for varumirkesregistrering, med dndringar
och tilligg, och motsvarar for respektive klass foljande beskrivning:

— klass 8: ”handdrivna verktyg, knivsmidesvaror, gafflar och skedar”,
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— klass 12: ”fordon for transport till lands och reservdelar till dessa”,

— klass 20: ”maobler, och i synnerhet stoppade mébler, fatéljer, stolar, skiankar
och kontorsmébler”.

Genom beslut av den 4 juni 1999 avslog granskaren anstkan med stéd av
artikel 38 i forordning nr 40/94 med motiveringen att den ordkombination som
ansokan avsdg beskrev vad som kinnetecknar de berérda varorna och att den helt
saknade sarskiljningsférmaga.

Den 7 juli 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byran med stéd av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Den 4 oktober 1999 6verlimnades 6verklagandet till granskaren fér omprévning
enligt artikel 60 i forordning nr 40/94.

Den 4 november 1999 6verlimnades 6verklagandet till éverklagandenimnden.
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I beslut av den 23 mars 2000 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet) ogiltigfor-
klarade tredje &verklagandenimnden granskarens beslut i den del denne hade
avslagit ansokan fér de varor som omfattas av klass 8. Overklagandenimnden
ogillade 6verklagandet i ovrigt.

Vad avser de varor som omfattas av klasserna 12 och 20 ansig overklagande-
nimnden i huvudsak att den ordkombination som anstkan avsag inte uppfyllde
kraven i artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta riattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,
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— forplikta sokanden att ersitta rittegiangskostnaderna.

Rittsfragan

Sokanden har anfort tre grunder som avser att artikel 7.1 ¢ och b i forordning
nr 40/94 har asidosatts samt att tidigare nationella registreringar inte har
beaktats.

Huruvida artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 bar asidosatts

Parternas argument

Enligt sbkanden utgoér det varumirke som ansokan avsdg inte en konkret
beskrivande upplysning.

Sokanden har vidare hivdat att det maste foreligga ett verkligt “tillginglighets-
krav” for att registrering av ett gemenskapsvarumirke med stod av artikel 7.1 c i
férordning nr 40/94 inte skall beviljas.
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Sokanden har péstitt att harmoniseringsbyrdn i foérevarande fall enbart har
antagit att det foreldg ett tillginglighetskrav i stillet for att visa att det varumairke
som ansokan avsdg verkligen anvinds fér att beskriva de berorda varorna eller att
det foreligger ett verkligt behov av att kunna anvinda varumirket for detta
dndamal. Enligr sokanden giller detta dven ordkombinationen “das Prinzip
der...” (principen om...), tillsammans med angivandet av en egenskap.

Sokanden har anfort att 6verklagandenimnden inte har beaktat artikel 12 b i
forordning nr 40/94, trots att det varumirke som ansokan avsig under alla
omstiandigheter skall registreras mot bakgrund av denna bestimmelse. Sokanden
har i derta hinseende gjort gillande att for det fall det omtvistade varumirket
skulle registreras, kommer sokandens konkurrenter, i enlighet med nimnda
bestimmelse, att behalla ritten att i upplysningar eller reklam pa liknande sitt
hinvisa till att deras varor ir bekvima.

Sokanden har vidare aberopat beslut av 6verklagandenimnden i vilka den godtog
registrering av ordvarumirkena BLOODSTREAM (foér medicinsk utrustning
avsedd att anvindas for att pumpa runt blodet i minniskokroppen, drende
R 33/1998-2), TRANSEUROPA (for tjinster inom resebranschen, irende
R 125/1998-3) och ALLTRAVEL (likas3 f6r tjanster inom resebranschen, drende
R 185/1998-3). Sokanden har pastatt att det har tillimpats stringare kriterier i
det ifragasatta beslutet 4n i andra fall rérande ordkinnetecken.

Harmoniseringsbyran har hivdat att den berérda allminheten, omedelbart och
utan sirskild eftertanke, uppfattar den ifrigavarande ordkombinationen som om
de berorda varorna har tillverkats i enlighet med regler och principer om
bekviamlighet.
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Enligt harmoniseringsbyrdn utgér bekvimligheten en visentlig omstindighet vid
ett kopbeslut avseende sdvil varor i klass 12 (landfordon och reservdelar till
dessa) som varor i klass 20 (mébler och kontorsmobler).

Enligt harmoniseringsbyrdn innebir inte det férhdllandet att orden Prinzip
(princip) och Bequemlichkeit (bekvimlighet) kombineras att den ifrdgavarande
ordkombinationens beskrivande karaktir forindras i forhéllande till de berorda
varorna.

Harmoniseringsbyran har betriffande artikel 12 b i férordning nr 40/94 hiavdat
att det 4r riktigt att det ifrigasatta beslutet inte har beaktat denna bestimmelse. 1
detta hinseende har harmoniseringsbyran gjort gillande att ett avslag p:‘i en
ansokan med stéd av artikel 7.1 boch c i forordning nr 40/94 inte grundas pa ett
tillginglighetskrav utan pd att kinnetecknet inte limpar sig som varumirke.
Enligt harmoniseringsbyrén ir det siledes normalt att artikel 12 b i forordning
nr 40/94 inte beaktades vid provningen.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 far registrering inte ske av ”[v]arumar-
ken som endast bestir av kinnetecken 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 tjansterna”.
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Forstainstansriatten skall préva huruvida ett kdnnetecken ir beskrivande i
forhillande till de varor eller tjinster som omfattas av registreringsanstkan.

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

Om det i forevarande fall antas att ordet Bequemlichkeit betyder bekvamlighet pd
tyska, sésom harmoniseringsbyran har gjort gillande, och att ordkombinationen i
fraga saledes betyder principen om bekvimlighet, kan det konstateras att denna
ordkombination 4r nagot mer dn bara ett angivande av de berdrda varornas
egenskaper.

Overklagandenimnden har i det avseendet i punkt 26 i det ifragasatta beslutet
noterat att “berorda potentiella kunder, omedelbart och utan sirskild eftertanke,
uppfattar att de ber6rda varorna... har en sirskild egenskap, namligen att de har
tillverkats i enlighet med reglerna och principerna om bekvimlighet”. Over-
klagandenimnden har séledes i huvudsak bedémt huruvida den ordkombination
som ansOkan avsig ir beskrivande enbart mot bakgrund av bestindsdelen
Bequemlichkeit (som betyder bekvimlighet) och inte mot bakgrund av uttrycket
DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT i dess helhet. Enligt den berérda
allmidnheten sammanblandas niamligen kvaliteten hos de ifrdgavarande varorna,
som bestar i att ha "tillverkats i enlighet med reglerna och principerna om
bekviamlighet”, med egenskapen att de idr bekvima. Den berérda allminheten
anses i det forevarande fallet vara en tysksprakig genomsnittskonsument som ir
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mil C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26, och forstainstansrittens
dom av den 7 juni 2001 i mdil T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrin
(EuroHealth), REG 2001, s. 1I-1648, punkt 27).
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I detta hinseende erinras det om att enbart varumirken som “endast” bestar av
kdannetecken eller upplysningar som visar en egenskap hos de berdérda varorna
eller tjansterna omfattas av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Vad betriffar ett
ordkinnetecken som dr sammansatt av flera bestindsdelar, foljer det av detta
krav att en bedomning av huruvida detta ir beskrivande skall goéras med
beaktande av alla bestdndsdelar som ordkinnetecknet dr sammansatt av, och inte
med beaktande av enbart en av dessa bestandsdelar.

Om det f6ljaktligen antas att bestindsdelen Bequemlichkeit i sig utvisar en viss
kvalitet hos de berorda varorna som den berérda allminheten kan komma att
beakta vid ett kdpbeslut, kan ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT, vid en bedomning av samtliga bestdndsdelar och i ett sammanhang,
inte anses vara sammansatt av endast kinnetecken eller upplysningar som visar
de berorda varornas kvalitet.

Av detta foljer att talan skall bifallas pd den grunden att artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94 har asidosatts.

¢

Huruvida artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 bar asidosatts

Parternas argument

Sokanden har, med hinvisning till harmoniseringsbyrdns praxis, pastatt att det
ricker med en mycket ringa sirskiljningsférmdga for att det inte skall anses
foreligga ett sddant absolut registreringshinder som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94.
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Sokanden har betriffande sloganer hivdat att det férhdllandet att en slogans
funktion att 6verfora budskap inte under ndgra omstiandigheter motiverar att den
bedoms enligt stringare kriterier 4n dem som giller for andra ordkinnetecken.
For att bedoma om en slogan har sirskiljningsformdga maste det enligt sékanden
beaktas huruvida den har originalitet, dr koncis och om det finns ett behov av
tolkning till foljd av att den 4r svarbegriplig eller tvetydig.

Sokanden har i detta hinseende gjort gillande att det ifrdgavarande kinnetecknet
har originalitet. Sokanden har sirskilt gjort gillande att anvidndningen av
ordkombinationen das Prinzip der... i syfte att ge mer kraft 4t och framhiva
upplysningen om Bequemlichkeit (bekvimlighet) dr ovanlig. Sokanden har
aberopat det overraskningsmoment som skapas av kombinationen av ordet
Prinzip (princip), som avser regelbundenhet, grundliggande egenskaper och
objektivitet, och ordet Bequemlichkeit, som uttrycker en kinsla eller en subjektiv
virdering. Dessutom har s6kanden pastitt att denna slogan pa ett originellt sitt
anvinder tvetydigheten i ordet Bequemlichkeit, som betyder dels nonchalans,
latyja, vardsloshet, dels bekvamlighet, komfort.

Sokanden anser att uttrycket ”grundliggande regel for bekvimlighet”, som ir det
allminna intryck som det forevarande kinnetecknet ger, helt saknar konkret
betydelse. Hirvid har sokanden pdstitt att de motsatta betydelserna av
bestandsdelarna ”grundliggande regel”, som ir objektiv, och ”bekvimlighet”,
som 4r en subjektiv kinsla, neutraliserar varandra. Denna slogan, som avser att
framfora ett positivt reklammeddelande, ir enligt sokanden siledes Gverraskande
och dgnad att vicka uppmirksamhet, och har dirfor sirskiljningsformaga.

Sokanden har hivdat att 6verklagandenimnden inte har visat att kinnetecknet i
fraga har en betydelse som ir konkret beskrivande betriffande de varor som
omfattas av klass 12 (fordon for transporter till lands och reservdelar till dessa)
och klass 20 (mébler och kontorsmébler). Sékanden har gjort gillande att den
skillnad som 6verklagandendmnden har gjort mellan sistnimnda varor och de
varor som omfattas av klass 8 (handdrivna verktyg, knivsmidesvaror, gafflar och
skedar) inte dr 6vertygande. Enligt sokanden har 6verklagandenimnden felaktigt
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grundat denna skillnad pa att de sistnimnda varorna har andra kvaliteter dn
bekvimlighet som en huvudsaklig kvalitet, sdsom att de idr sikra, effektiva,
littanvinda eller estetiska, trots att dessa kvaliteter dven dr av betydelse i
forhéllande till varorna i klasserna 12 och 20.

Sokanden har pastdtt att harmoniseringsbyrdn har handlat tvirtemot sin egen
beslutspraxis genom att avsld registreringsanstkan. Sokanden har dirvid
dberopat att harmoniseringsbyrdn ansdg att ordet Leicht hade sirskiljnings-
formaga med hinsyn till att det dr tvetydigt. Sokanden anser att eftersom
sloganen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT har minst lika mycket
siarskiljningsférmdga som ordet Leicht, innebir det felaktiga tillvigagangssitt
som anvints i det ifrdgasatta beslutet att harmoniseringsbyran tillimpar
stringare kriterier pd sloganer in pa andra ordkinnetecken. Sokanden har
vidare hivdat att det varumirke som ansokan avsag inte har mindre sirskilj-
ningsférmaga 4n sloganerna BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT
LOOKING GOOD och Friiher an Spiter denken, vilka har registrerats. Diaremot
ir enligt sokanden det varumirke som ansokan avsag inte jimforbart med
sloganerna THE WORLD’S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE
WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING
SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE, THE PROFESSIONAL FLASH
LIGHT, som dberopats av 6verklagandenimnden. Sékanden har i det avseendet
anfort att samtliga dessa sloganer, vars registreringsansokningar avslogs, inte
bara ir otvetydiga — sd att de inte behover tolkas — utan dven saknar
originalitet och inte dr koncisa.

Harmoniseringsbyrdn anser att en slogan som i allmdnhet har en reklamfunktion
och som hinvisar till egenskaper som kinnetecknar varor, tjanster, tillverkare
eller distributérer maste for att kunna utgéra ett varumairke ha nigon ytterligare
bestindsdel som ger den originalitet.

Enligt harmoniseringsbyran saknar sloganen DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT originalitet, eftersom den enbart har en reklamfunktion och enbart
beskriver de berdrda varorna. Harmoniseringsbyran har pastétt att den berérda
allminheten uppfattar det varumirke som ansdokan avag som en hinvisning till
arten och kvaliteten hos de berérda varorna och inte som en hinvisning till deras
ursprung.
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Harmoniseringsbyran har gjort gillande att det ifrigasatta beslutet foljer
overklagandenimndens beslutspraxis avseende sloganer. Harmoniseringsbyrin
har i detta hinseende sirskilt dberopat ett beslut av tredje 6verklagandenimnden
av den 3 april 2000, i vilket ett 6verklagande av ett beslut att inte registrera
sloganen THE ADVANTAGE OF INFORMATION fér varor och tjinster i
klasserna 9, 16 och 42 ogillades pd grund av att den saknade sirskiljnings-
formdga. Betriffande de beslut som har aberopats av sokanden, har harmoni-
seringsbyran papekat att sloganen BEAUTY ISN’T ABOUT LOOKING YOUNG
BUT LOOKING GOOD inte hinvisar till varorna i friga och att varumirkena
LEICHT och Friiher an Spiter denken inte idr beskrivande i forhallande till de
berorda varorna och tjinsterna.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 fir ”[v]arumirken som saknar
sdrskiljningsféormaga™ inte registreras.

Forstainstansratten skall siledes prova ett kinneteckens sirskiljningsformaga i
forhallande till de varor eller tjdnster som omfattas av registreringsansékan.

I punkt 30 i det ifrdgasatta beslutet har $verklagandenimnden pépekat att den
ifrdgavarande ordkombinationen saknar sirskiljningsformiga ”med hinsyn till
att den ber6rda milgruppen uppfattar denna enbart som en hinvisning till arten
och kvaliteten... hos de berorda varorna och inte som ett varumirke som anger
det ursprung som kinnetecknar det tillverkande foretaget”. Overklagandenimn-
den fann siledes att det ifrigavarande uttrycket saknade sirskiljningsformaga
framfér allt pd grund av att det ansags beskrivande.
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Forstainstansritten har ovan fastslagit att registrering av ordkombinationen DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT inte far vigras med stod av artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94. Foljaktligen kan de huvudsakliga argumenten som har
anforts av overklagandenimnden angéende artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
inte godtas i den man de grundas pa ovan konstaterade felaktiga rittstillimpning.

Vidare har overklagandenimnden i punkt 30 i det ifrdgasatta beslutet gjort
gillande att ordkombinationen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT
saknade “ndgon storre uppfinningsrikedom”. I svaromalet har harmoniserings-
byran for 6vrigt hivdat att ”f6r att kunna utgora varumairke, maste en slogan ha
nagon ytterligare bestindsdel som ger den originalitet” och att en siadan
originalitet saknades savitt avser uttrycket i fraga.

I detta hinseende skall det erinras om att det framgar av forstainstansrittens
rattspraxis att avsaknaden av sirskiljningsférmaga inte kan folja av att det saknas
uppfinningsrikedom eller inslag av fantasi (forstainstansrittens dom av den
31 januari 2001 1 mal T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyran
(Cine Action), REG 2001, s. 1I-379, punkt 31, i mal T-136/99, Taurus-Film
mot harmoniseringsbyrian (Cine Comedy), REG 2001, s. I[I-397, punkt 31, och av
den § april 2001 i mal T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoni-
seringsbyran (EASYBANK), REG 2001, s. [I-1259, punkterna 39 och 40). Det
skall 4ven papekas att det inte skall tillimpas stringare kriterier pa sloganer dn de
regler som ir tillimpliga pa andra typer av kinnetecken.

Eftersom 6verklagandenimnden i punkt 31 i det ifrdgasatta beslutet dven har
gjort gillande att det saknades ett ”idémissigt spanningsfilt som skulle kunna ge
en overraskningseffekt och saledes en igenkianningseffekt”, skall det papekas att
detta pastidende i realiteten enbart utgér en omskrivning av dverklagandenimn-
P gor g av overklag
dens konstaterande att det saknades ”nagon storre uppfinningsrikedom”.
g PP g
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Overklagandenimndens ogillande av ett 6verklagande med stod av artikel 7.1 bi
térordning nr 40/94 skulle bara ha varit motiverad for det fall det hade visats att
en kombination bestdende av ordkombinationen ”das Prinzip der...” (principen
om...) och ett ord som utvisar en egenskap hos de berorda varorna eller
tjdnsterna, allmint anvinds i kommersiella meddelanden, och sirskilt i reklam.
Det kan emellertid konstateras att det ifrigasatta beslutet inte innehaller nagot
sddant konstaterande och att harmoniseringsbyran varken i inlagorna eller vid
forhandlingen har péstitt att en sidan anvindning skulle forekomma.

Av detta foljer att talan skall vinna bifall 4ven pa den grunden att artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 har isidosatts.

Av det ovanstdende foljer att det ifrdgasatta beslutet skall ogiltigforklaras utan att
det 4r nodvindigt att préva den tredje grunden som har anforts av sdkanden.

Rittegangskostnader

Enligr artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rdttegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoni-
seringsbyran skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Harmoniserings-
byrdn har tappat malet och skall dirfér bira sin rittegingskostnad och ersitta
sokandens rittegdngskostnad.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Beslutet av tredje 6verklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) av den
23 mars 2000 (drende R 392/1999-3) ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall bira sin rattegdngskostnad och ersitta sokandens
rattegangskostnad.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantriade i Luxemburg den 11 december 2001.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordforande
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