REWE-ZENTRAL MOT HARMONISERINGSBYRAN (LITE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 27 februari 2002 *

I mal T-79/00,

Rewe Zentral AG, Koln (Tyskland), foretritt av advokaten M. Kinkeldey,

s6kande,

mot

Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), inledningsvis foretridd av V. Melgar och
P. von Kapff, direfter av V. Melgar och G. Schneider, samtliga i egenskap av
ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av tredje
6verklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 27 januari 2000 (drende R 275/1999-3)
betriffande registrering av uttrycket LITE som gemenskapsvarumirke,

* Rittegdngssprik: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektoren D. Christensen,

med beaktande av den ansékan som ingavs till f6rstainstansrittens kansli den
4 april 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till férstainstansrittens kansli
den 27 juni 2000,

efter forhandlingen den § juli 2001,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 29 mars 1996 ingav s6kanden med st6d av rddets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
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svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en ansékan om
registrering av ett gemenskapsordmirke till Byrdn f6r harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)(nedan kallad harmonise-
ringsbyran). Ansokningsdag faststilldes till den 1 april 1996.

Ansokan avsdg registrering av uttrycket LITE som varumirke.

De varor och tjanster som registreringsansékan avsig omfattades av klasserna 5,
29, 30, 32, 33 och 42 i Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjinster fér varumairkesregistrering, med indringar
och tilligg, och motsvarar fér var och en av dessa klasser foljande beskrivning:

?klass 5

klass 29

Dietiska livsmedel och livsmedelstillredningar, dietiska hjalpmedel for
hilsovard, speciellt vitaminer, mineraler och uppbyggande niringstill-
skott; spidbarnsmat.

Kott, fisk, fjaderfa, vilt, blét- och skaldjur (bearbetat), nimnda varor
dven tillredda; charkuteri-, kott-, fjaderfi- och fiskvaror, kaviar;
sallader av kott, fisk, fjaderfi och vilt; kott-, fjaderfi-, vilt- och
fiskpastejer, kottextrakt; frukt, gronsaker och baljfrukter (bearbetade);
frukt- och gronsakspuré; delikatessallader av gronsaks- eller bladsal-
lader; potatisprodukter av alla slag, nimligen pommes frites, kroketter,
stekpotatis, forstekt potatis, raggmunkar, potatisbullar, stekt potatis
(rdsti), rdrakor, chips, pinnar; matritter i halvfabrikat och firdiglagade
rétter, nimligen soppor (inkluderande snabbsoppor), grytritter, firdiga
rétter i torr och flytande form, vilka i huvudsak bestir av en eller flera
av foljande varor: kott, fisk, gronsaker, tillredd frukt, ost, pasta, ris;
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kott-, frukt- och gronsaksgeléer; sylter, dgg, mjélk och mjolkprodukter,
speciellt dricksmjélk, surmjolk, kirnmjolk, yoghurt, fruktyoghurt,
yoghurt med choklad eller kakaotillsatser, icke alkoholhaltiga
mjolkblandningsdrycker, kefir, gridde, kvarg, frukt- och o6rtkvarg-
ritter, efterritter, i huvudsak bestdende av mj6lk och smaktillsatser
med gelatin och/eller stirkelse som konsistensgivare, smor, smalt
(skirat) smor, ost och osttillredningar; fruktgeléer (av pulver); dtliga
oljor och fetter; saltade och osaltade notter samt andra snacks,
ingdende i klass 29; samtliga nimnda varor (om mojligt) dven
djupfrysta respektive konserverade, steriliserade eller homogeniserade.

Pizzor; siser, inklusive salladsdressing, fruktsaser, ketchup, pepparrot,
kapris; kaffe, te, kakao; choklad, chokladvaror, kakaohaltiga dryck-
espulver; marsipan, nougat, marsipan- och nougatprodukter; smorgas-
pilidgg, huvudsakligen innehéllande socker, kakao, nougat, mj6lk och/
eller fett; praliner, dven fyllda; socker, sotsaker, karameller, speciellt
karamell-, pepparmint-, frukt- och gummikarameller, sugkarameller,
tuggummi (icke-medicinskt); ris, tapioka, kaffeersittning; mj6él och
niringspreparat tillverkade av spannmal, skalad fullkornsspannmal,
nimligen ris, vete, havre, korn, rig, hirs, majs och bovete, nimnda
varor dven i form av blandningar och andra tillredningar, speciellt
vetekli, vetegroddar, majsmjol, majsgryn, linfrén, miisli och miislikakor
(i huvudsak bestiende av spannmailsflingor, torkad frukt, nétter),
frukostflingor, popcorn; bréd, kuvertbrdéd, konditorivaror och god-
saker; pasta och fullkornspasta, speciellt nudlar; glass, glasskram;
honung, sirap; jist, bakpulver; salt; senap; viniger; kryddor,
kryddblandningar, pepparkorn; saltbakverk, spannmailschips, snacks,
ingdende i klass 30; chokladdrycker, puddmgar, samtliga nimnda varor
(om méijligt) dven d]upfrysta respektive konserverade, steriliserade eller
homogeniserade.
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klass 32 Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker; fruktdrycker och fruktsafter, gronsaksjuicer, saftkoncentrat
och andra preparat for tillredning av drycker; vassledrycker, pulver for
snabbdrycker.

klass 33 Alkoholhaltiga drycker, speciellt vin, mousserande vin, spritdrycker,
likor.

klass 42 Upplitande av kortvarigt boende och utskinkning av mat och dryck.”

Granskaren upplyste den 26 maj 1998 sokanden om att uttrycket LITE inte
forefoll kunna registreras, eftersom det saknade sirskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 f6r de berorda varorna och
tjansterna. S6kanden inkom med yttrande i skrivelse av den 24 juli 1998. Genom
beslut av den 29 mars 1999 avslog granskaren ansokan med st6d av artikel 38 i
forordning nr 40/94, med den motivering som angavs i dennes skrivelse av den
26 maj 1998. Granskarens beslut har framfér allt grundats pid en semantisk
analys av varumairket i frdga. Enligt denna motsvarar varumirket i fonetiskt
hinseende det vanliga engelska ordet light. Enligt granskaren ir uttrycket LITE
pa denna grund direkt beskrivande betriffande de varor och tjanster som anges i
ans6kan och det saknar dirfér sirskiljningsformaga.

Den 20 maj 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmoniserings-
byran i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 27 januari 2000, vilket delgavs sokanden den 4 februari
2000, faststillde overklagandenimnden granskarens avslagsbeslut, utom avse-
ende tjansten "upplitande av kortvarigt boende”, med motiveringen att uttrycket
LITE saknade sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
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forordning nr 40/94 och att det var rent beskrivande i den mening som avses i
artikel 7.1 ¢ i samma férordning (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet).

I sak har 6verklagandenimnden anfort foljande 6verviaganden. Rent beskrivande
benimningar mdste vara allmint tillgiangliga, eftersom konkurrenterna har ett
berittigat intresse av att fritt anvinda detta slags benimningar. Beskrivande
kinnetecken kan bara uteslutas fran skydd i den mén en ensamritt skulle strida
mot allminhetens behov, och i synnerhet mot konkurrenternas behov av att fritt
kunna anvinda dessa kidnnetecken. Detta krav p4 tillgianglighet maste gilla for de
varor och tjinster som registreringsansdkan omfattar. Det ir slutligen enbart rent
beskrivande kinnetecken och benimningar som kan undantas frin skydd
(punkterna 13—16 i det ifrigasatta beslutet). Overklagandenimnden har darefter
papekat att uttrycket i friga enbart utgdrs av termen LITE, vilken syftar pa en av
de huvudsakliga egenskaperna hos de berorda produkterna, nimligen att det ror
sig om litta produkter. LITE utgér en allmin beteckning for livsmedel vars
oonskade bestdndsdelar delvis har tagits bort for att 6ka intresset hos de
konsumenter som ir noggranna med sin kosthillning. Overklagandenimnden
drog av dessa omstindigheter slutsatsen att uttrycket i friga utgor en visentlig
beskrivande benimning avseende berérda varor och tjanster, dtminstone i den
engelsksprikiga delen av gemenskapen. Enligt 6verklagandenimnden madste
sokandens konkurrenter dessutom ha en absolut ritt att anvinda termen LITE.
Overklagandenimnden har slutligen gjort den bedomningen att uttrycket i friga
saknar den sirskiljningsformiga som minst krivs, eftersom det pd den berorda
marknaden enbart uppfattas som en enkel bendmning for varornas kvalitet.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,
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— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyrin har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta s6kanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Rittslig bed6mning

Sékanden har 4beropat tre grunder, nimligen dsidosittande av principen om
ritten till forsvar samt av artikel 7.1 ¢ respektive 7.1 b i férordning nr 40/94.

Principen om ritten till férsvar

Parternas argument

Sokanden har anmirkt att 6verklagandenimnden inte anmodade sékanden att
yttra sig 6ver det registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i forordning 40/94
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och att denne siledes inte har haft mojlighet att uttala sig om ett eventuellt krav
pa tillginglighet avseende uttrycket LITE.

Harmoniseringsbyran har anfort att denna grund ir obefogad, eftersom skilen
for att vigra registrering i enlighet med artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och i
enlighet med artikel 7.1 ¢ i samma foérordning sammanfaller fullstindigt.
Harmoniseringsbyran understryker dirutéver att det foreligger en grundliggande
skillnad p& bide det rittsliga och det faktiska planet mellan omstandigheterna i
forevarande fall och omstindigheterna i det mal som gav upphov till forsta-
instansrittens dom av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble
mot Harmoniseringsbyrin (formen pd en tvil) (REG 2000, s. II-26S5,
punkterna 39—42).

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten konstaterar inledningsvis att principen om skydd for ritten
till forsvar har fastslagits i artikel 73 i férordning nr 40/94, enligt vilken byrins
beslut endast far grunda sig pd omstindigheter som parterna har haft tillfille att
yttra sig over.

Skyldigheten att iaktta ritten till forsvar utgdr i Ovrigt en allmén princip i
gemenskapsritten. Enligt denna skall adressater av ett av de offentliga
myndigheterna fattat beslut som, i likhet med i férevarande fall, markbart
piverkar deras intressen limnas tillfille att vederborligen framfora sina
synpunkter (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i mal 17/74, Transocean
Marine Paint mot kommissionen, REG 1974, s. 1063, punkt 15; svensk
specialutgdva, volym 2, s. 357).

Det framgir av forstainstansrittens rittspraxis att Overklagandenimnderna
asidositter sokandens ritt till forsvar om de inte ger denne tillfille att uttala
sig om de absoluta registreringshinder som de har konstaterat pa eget initiativ
(domen i det ovannimnda méilet formen pa en tvdl, punkt 47).

1I-714



16

17

18

19

20

REWE-ZENTRAL MOT HARMONISERINGSBYRAN (LITE)

Det ér i forevarande mal ostridigt att det ifrigasatta beslutet grundades p3 de tva
absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94, niamligen avsaknad av sirskiljningsformiga och den rent beskrivande
karaktiren hos uttrycket LITE, medan granskarens beslut enbart grundades pa
ett enda av dessa, nimligen avsaknad av sirskiljningsférmaga hos uttrycket i
friga.

I det ifrdgasatta beslutet gor dverklagandenimnden gillande att beskrivande
benidmningar maste vara tillgidngliga och att detta sirskilt giller uttrycket LITE
(se punkt 7 ovan). Detta argument, som uteslutande avser tillimpningen av
artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, nimndes dock inte i granskarens beslut.

Aven om man godetar att de omstindigheter som kan utgéra grund fér de absoluta
registreringshindren som anges i artikel 7.1 b och 7.1 c i férordning nr 40/94 i viss
man kan sammanfalla, kvarstir det férhillandet att vart och ett av dessa hinder
har sitt eget tillimpningsomrade (se, for ett liknande resonemang, férstainstans-
rittens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyran
(EuroHealth) (REG 2001, s. II-1645, punkt 48)).

Overklagandendmnden har séledes sidosatt sékandens ritt till forsvar genom att
pd eget initiativ konstatera det absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 pa grundval av att beskrivande benimningar
madste vara tillgingliga och att detta sirskilt giller uttrycket LITE, utan att ge
sokanden mojlighet att uttala sig om tillimpningen i forevarande fall av detta
absoluta registreringshinder och om det resonemang som har 4beropats som stsd.

Grunden rorande 3sidosittande av ritten till forsvar skall i detta hinseende
godtas.
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Eftersom o6verklagandenimnden har isidosatt sokandens ritt till forsvar
avseende det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94, behover det inte utredas huruvida detta hinder foreligger. Det ir
emellertid nédvindigt att beddma huruvida overklagandenimnden med ritta
ansett att uttrycket LITE saknar sirskiljningsformaga.

Asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har erinrat om att sirskiljningsformaga enligt harmoniseringsbyran
kan vara synnerligen begrinsad och att varje férmaga, dven mycket begrinsad,
hos ett varumirke att ange varornas ursprung ir tillricklig for att undanréja
registreringshindret enligt artikel 7.1 b férordning nr 40/94.

Varumirkets sirskiljande funktion skall enligt s6kanden bedomas med hinsyn
till varje vara som angivits i ansékan och med beaktande av det slags konsument
som varan riktar sig till samt varuslaget. Sokanden anser i forevarande fall att
konsumenterna kommer att anse att varumirket LITE utg6r en benimning som
anger det kommersiella ursprunget.

Harmoniseringsbyran anser, pd grundval av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94,
att kinnetecknet LITE saknar sirskiljningsformiga av samma skil som dem som
avser artikel 7.1 ¢ i samma forordning, eftersom dessa tva absoluta registrerings-
hinder sammanfaller enligt harmoniseringsbyrén.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
”[vlarumirken som saknar sirskiljningsformaga”. I artikel 7.2 i férordning
nr 40/94 anges darutover att ”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registrerings-
hindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.

De kinnetecken som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 anses inte kunna
fylla varumirkets huvudsakliga syfte, nimligen att identifiera varans eller
tjdnstens ursprung, for att dirigenom méjliggora for de konsumenter som koper
den vara eller den tjinst som varumirket avser att triffa samma val vid ett senare
kop, om erfarenheten varit god, eller att géra ett annat val, om den varit dalig.

Ett varumirkes sarskiljningsformaga skall bedomas dels i férhillande till de varor
och tjdnster for vilka registrering av kiannetecknet soks (se forstainstansrittens
dom av den 26 oktober 2000 i mal T-345/99, Harbinger mot harmoniserings-
byran (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 31), dels i férhallande till
den uppfattning en malgrupp fir som ir sammansatt av konsumenter av varan
eller tjansten.

Det framgar av lydelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att det ricker med ett
minimum av sirskiljningsformaga for att det registreringshinder som anges i
denna artikel inte skall tillimpas.
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I forevarande fall har 6verklagandenimnden ansett att det sokta varumarket
saknar den sirskiljningsformiga som minst krivs, eftersom det pd den ber6rda
marknaden bara kunde uppfattas som en enkel benimning for de berdrda
varornas speciella kvalitet, och inte som en bendmning som anger de ber6érda
varornas kommersiella ursprung. Overklagandenimnden har i 6vrigt gjort
gillande att det sokta varumirket dven saknar fantasi, eftersom det inte
innehiller nigra ytterligare inslag till hjilp for identifiering.

Betriffande den sistnimnda bedémningen bor det pdpekas att det framgar av
forstainstansrittens rittspraxis att avsaknaden av sirskiljningsformaga inte kan
faststillas genom att konstatera att det saknas ett inslag av fantasi (forstainstans-
rittens dom av den S april 2001 i mdl T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft
mot harmoniseringsbyran (EASYBANK), REG 2001, s. II-1259, punkt 39) eller
att det saknas ett minsta inslag av fantasi (férstainstansrittens dom av den
31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrin
(Cine Action), REG 2001, s. I1-379, punkt 31, och i mél T-136/99, Taurus-Film
mot harmoniseringsbyran (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 31). Ext
gemenskapsvarumirke har nimligen inte nodvandigtvis sitt ursprung i ndgot
nyskapande och det grundas inte pd ndgot originellt eller fantasifullt, utan pa
formagan att skilja varor eller tjinster pA marknaden fran de varor eller tjanster
av samma slag som konkurrenterna tillhandahéller.

I férevarande fall skall det dirfor faststillas huruvida uttrycket LITE gor det
moijligt for malgruppen ate sirskilja varorna och tjdnsten i friga fran varor och
tjanster som har ett annat kommersiellt ursprung.

Malgruppen anses vara genomsnittskonsumenter som dr normalt informerade
och skiligen uppmirksamma och upplysta (se, for ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och domen i det ovannimnda malet EuroHealth,
punkt 27). Med hinsyn till varuslaget och tjinsten i friga (livsmedel och
utskinkning av mat och dryck, nimnda i punkt 3 ovan) avses hela allminheten
och saledes konsumenter som inte ir specialiserade. Den malgrupp i férhillande
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till vilken det absoluta registreringshindret bér bedémas utgérs dessutom av
engelsksprikiga konsumenter.

Forstainstansritten konstaterar vidare att uttrycket LITE f6r nirvarande dr en
generisk beteckning som vanligen eller i allminhet anvinds inom sektorn fér
varorna och tjinsten i friga. LITE ir ett ord som skapats genom en fonetisk
omskrivning av det engelska uttrycket light. Enligt definitionen i det engelska
spraklexikonet The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical
Principles, 1993, ir termen LITE en variation av det engelska uttrycket light och
anvinds numera frimst i kommersiella sammanhang. P4 engelska uttalas
emellertid light och LITE likadant.

Forstainstansritten konstaterar dven att av de varor och den tjinst i forhillande
till vilka det skall bedémas huruvida uttrycket LITE har sirskiljningsformaga,
utgdr varorna ett stort antal dmnen (fast foda och drycker) som kan kategoriseras
som livsmedel, och tjinsten utgér tillagning och férsiljning av mat och lagade
ratter.

Forstainstansritten konstaterar sdledes att uttrycket LITE ar i allmint bruk i den
engelsktalande delen av Europeiska unionen som en gingse term inom sektorn
for livsmedel och utskinkning av mat och dryck for att identifiera eller
karaktirisera en kvalitet hos livsmedel.

Sdsom framgdr av det ifrdgasatta beslutet ansdg 6verklagandenimnden med ritta
att termen LITE enbart upplyser malgruppen om en egenskap hos varorna och
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tjansten i friga, nimligen att livsmedlen och de ritter som lagas och serveras i
restaurang ir av litt karaktir. Sdsom harmoniseringsbyran har anfért i sin
svarsskrivelse, anser milgruppen att LITE-livsmedel ir kalorifattiga, eftersom de
har en 14g fett- eller sockerhalt, att LITE-drycker har ldg alkohol- eller sockerhalt
och att LITE-utskinkning av mat och dryck utgérs av ritter och maltider med
dessa egenskaper.

Med beaktande av dessa omstindigheter, konstaterar forstainstansritten att
uttrycket LITE inom livsmedelssektorn enbart har den betydelse som beskrivits
ovan. Nir malgruppen stills infér varorna och tjdnsten i friga, uppfattar den
ddrfor endast den uppenbara innebérd som angivits ovan, utan att tanka sig att
uttrycket skulle ha en andra betydelse som varumirke.

Forstainstansritten konstaterar foljaktligen att uttrycket LITE inte gor det
moijligt for den berérda allminheten att, nir denna skall triffa sitt val, skilja de
berorda varorna och tjinsten frin sidana som har ett annat kommersiellt
ursprung.

Av vad som anforts foljer att dverklagandenimnden med rdtta har ansett att
uttrycket LITE saknar sirskiljningsformdga enligt artikel 7.1 b och 7.2 i
forordning nr 40/94.

Det bor erinras om att det framgar av artikel 7.1 i forordning nr 40/94 att det ar
tillrdckligt att ett av de uppriknade absoluta registreringshindren ir tillimpligt
for att kinnetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke
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(forstainstansrittens dom av den 26 oktober 2000 i mal T-360/99, Community
Concepts mot harmoniseringsbyrin (Investorworld), REG 2000, s. 1I-3545,
punkt 26).

Eftersom det inte var oriktigt av 6verklagandenimnden att anse att det absoluta
registreringshindret enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 var tillimpligt i
forevarande fall, dr grunden avseende &sidosittande av ritten till forsvar
verkningsl§s.

Talan skall dirfor ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 forsta stycket i rittegingsreglerna kan forstainstansritten
besluta att vardera parten skall bira sin kostnad om parterna 6msom tappar
milet pa en eller flera punkter eller om sirskilda omstindigheter motiverar det.

Trots att talan i forevarande mal skall ogillas, finner forstainstansritten att det
finns skil att tillimpa artikel 87.3 férsta stycket i rittegangsreglerna och att
besluta att vardera parten skall bira sin rittegingskostnad, eftersom sokandens
rdtt till forsvar har 3sidosatts.
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DOM AV DEN 27.2.2002 — MAL T-79/00

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Vardera parten skall bira sin rattegangskostnad.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 27 februari 2002.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordforande
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