ZAPF CREATION MOT HARMONISERINGBYRAN (NEW BORN BABY)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjsrde avdelningen)
den 3 oktober 2001 *

I mal T-140/00,

Zapf Creation AG, Rodental (Tyskland), foretritt av advokaten A. Kocklduner,
med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), féretridd av D. Schennen, A. von Miihlendahl och C. Rehl Seberg,
samtliga i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

* Riittegdngssprdk: tyska.
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angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av tredje overklagande-
nimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
ménster och modeller) den 21 mars 2000 (irende R 348/1999-3) angdende en
ansdkan om registrering av ordkombinationen New Born Baby sdsom gemen-
skapsvarumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektdren D. Christensen,

med hinsyn till ansékan som inkom till férstainstansrittens kansli den 25 maj
2000,

med hénsyn till svaromalet som inkom till forstainstansrittens kansli den 9 au-
gusti 2000,

med hinsyn till de handlingar som med svarandens tilldtelse ingavs till
forstainstansrétten av sokanden vid den muntliga forhandlingen den 8 mars
2001,

efter denna muntliga forhandling,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 6 oktober 1997 ingav sokanden, med stod av radets foérordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirket (EGT L 11,1994,
s. 15 svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i 4ndrad lydelse, en ansokan
om registrering av ett gemenskapsordmirke till Byrdn f6r harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)(nedan kallad harmoni-
seringsbyran).

Det varumirke som registreringsansdkan avser dr ordkombinationen New Born
Baby.

De produkter som registreringsansékan avser omfattas av klass 28, i den mening
som avses i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av
varor och tjinster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilldgg, och
motsvarar foljande beskrivning: ”Leksaksdockor och tillbehor till dessa dockor i
form av leksaker.”

Genom beslut av den 6 maj 1999 avslog granskaren anstkan med stéd av
artikel 38 i radets forordning nr 40/94 med motiveringen att kinnetecknet New
Born Baby var beskrivande i férhdllande till de berdrda produkterna och helt
saknade sirskiljningsformaga.
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Den 22 juni 1999 6éverklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byradn med stdd av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 21 mars 2000 ogillade tredje 6verklagandenimnden
overklagandet (nedan kallat det ifrigasatta beslutet).

Sammanfattningsvis ansig 6verklagandenimnden att granskaren hade stod for
sin tillimpning i artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifragasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna.

Vid den muntliga férhandlingen har sokanden dven yrkat att férstainstansritten i
andra hand skall ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet i den del det bekriftar
beslutet att avsl registreringsansékan for de andra produkterna som inte bestar
av leksaksdockor forestillande babyar som inte ir ildre 4n 28 dagar. -
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Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersétta rittegdngskostnaderna.

Rittsfragan

Sokanden har anfért tre grunder i sak som avser att artikel 7.1 c och artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94 har &sidosatts och att tidigare nationella registreringar inte
har beaktats, samt en formell grund som avser att ritten till forsvar har
dsidosatts.

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

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att registrering av ett varumarke endast kan végras
pa grundval av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 om det finns ett krav pa att
kiannetecknet i fraga skall héllas tillgdngligt f6r andra. Sokanden har anfort att
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forekomsten av ett sddant krav endast kan faststillas genom att konkurrenternas
nuvarande eller eventuella framtida anviindning av det ifrdgavarande kanneteck-
net beaktas.

Enligt s6kanden har det inte visats att dess konkurrenter for ndrvarande anvinder
ordkombinationen New Born Baby for att beteckna produkter i klass 28.

Sokanden har vidare hivdat att ett sddant krav pd tillginglighet inte heller
foreligger avseende framtida anvindning. S6kanden har nimligen gjort gillande
att det i detta fall ror sig om ett nyskapat kdnnetecken som inte férekommer i
nidgon ordbok, och att frigan huruvida det 4r ovanligt eller i6gonfallande inte
behover beroras. Sokanden har vidare angivit att dennes konkurrenter har
méjlighet att anvinda ett stort antal andra uttryck. Enligt sékanden har uttrycken
"NEW BABY”, "NEO BABY”, "NEWBORN” och "NEWBORNS?” registrerats
eller dtminstone varit féremal fér en ansdkan om registrering.

Harmoniseringsbyrin har erinrat om att i enlighet med artikel 7.1 c i férordning
nr 40/94 fir varumdrken inte registreras som endast bestir av kdnnetecken eller
upplysningar vilka i handeln bland annat visar varornas art, kvalitet eller avsedda
anvindning,.

Harmoniseringsbyrén har pipekat betriffande sékandens argument angé’lende
kravet pd tillganglighet att detta krav inte i sig utgor ett absolut registrerings-
hinder eller en inneboende begrinsning av registreringshindren som anges i
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrdn har anfort att det
snarare bor goras en objektiv beddémning i syfte att faststilla huruvida
kénnetecknet, for vilket registrering har begirts, dr beskrivande i férhallande
till de berérda varorna och tjinsterna.
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Enligt harmoniseringsbyrdn har ordkombinationen New Born Baby i det
forevarande fallet utan ndgon tvetydighet betydelsen nyfodd baby fér en
engelsktalande som #r representativ f6r malgruppen, vilken bestir av personer
som vill kopa leksaker, oberoende av om den utgér en tautologi eller ej.

Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att de produkter som omfattas av
ansdkan om varumirkesregistrering, det vill siga leksaksdockor och tillbehér till
dessa dockor i form av leksaker, omfattar sddana dockor som férestiller nyfodda
babyar och som har kroppar som fungerar som en riktig baby. Enligt harmoni-
seringsbyran bestdr varumirket ddrfor endast av uppgifter som visar produkter-
nas art (och kvaliteter) savitt avser leksaksdockor, och deras avsedda anvindning
savitt avser tillbehor till dessa dockor.

Harmoniseringsbyrdn har hivdat att kdnnetecknet New Born Baby saledes ar
beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94,
atminstone i de engelsksprakiga medlemsstaterna, f6r samtliga de produkter som
omfattas av ansokan om varumirkesregistrering. Hirav har den kommit till
slutsatsen att i enlighet med artikel 7.2 i férordning nr 40/94 skall ansékan om
registrering sdsom gemenskapsvarumirke avslas.

Harmoniseringsbyran har erinrat om forstainstansrittens rittspraxis (dom av den
12 januari 2000 i mal T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyran, COMPANY-
LINE, REG 2000, s. II-1, punkt 26) och har framhallit att denna uppfattning inte
pa ndgot sitt dndras av det forhallandet att det ifrdgavarande kdnnetecknet,
oavsett om det skrivs som ett enda ord eller inte, inte dterges i nagon ordbok.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 far registrering inte ske av *[v]arumar-
ken som endast bestdr av kdnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar
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varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjinsterna”.

Forstainstansritten skall dessutom préva de absoluta registreringshindren, som
anges i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94, i forhéllande till de varor och tjinster
som omfattas av registreringsansokan.

I artikel 7.2 i férordning nr 40/94 anges for 6vrigt att punkt 1 skall tillimpas
dven om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.

Vad avser leksaksdockorna har éverklagandenimnden i punkterna 19 och 20 i
det ifrigasatta beslutet endast konstaterat att ordkombinationen New Born Baby
betyder nyfodd baby och att ”den berérda allminheten som konfronteras med
det varumirke som ansékan avser kommer att, med hinsyn till det helhetsintryck
som detta ger, omedelbart och utan ytterligare analys forstd att leksaksdockorna
har den sérskilda egenskapen att de forestiller nyfédda babyar”.

Om det i detta avseende antas att kidnnetecknet New Born Baby skulle kunna
anses som beskrivande i forhillande till de dockor som det avser, dr detta
overvigande inte tillrackligt for att faststilla att det ifrigavarande kinnetecknet
beskriver sjilva dockorna.

Ett kinnetecken som beskriver det som en leksak forestiller kan endast anses
beskriva denna leksak om malgruppen vid beslutet att kopa den likstiller denna
leksak med det som den férestiller. Det ifrdgasatta beslutet innehaller inte nagot
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sddant konstaterande. Det kan vidare konstateras att harmoniseringsbyrin
varken i sitt svaromdl eller i sina svar pd f{orstainstansrittens fragor vid
forhandlingen har hivdat att malgruppen, det vill siga personer som vill kdpa
leksaker, hade en sddan uppfattning av de ifrdgavarande varorna.

Overklagandendmnden har siledes inte visat att milgruppen omedelbart och
utan ytterligare eftertanke forstod att kdnnetecknet New Born Baby utvisar en
kvalitet eller en annan beskaffenhet hos leksaksdockorna.

Vad avser tillbehoren till dockor i form av leksaker, har 6verklagandendmnden i
punkt 20 i det ifrdgasatta beslutet konstaterat att “den berdrda allménheten
omedelbart och utan ytterligare analys kommer att forstd att de produkter som
omfattas av ansokan, i det forevarande fallet tillbehor till dockor i form av
leksaker, har den sirskilda egenskapen att forestilla nyfédda babyar”.

Dessa argument kan inte godtas. Tillbehor till dockor i form av leksaker
forestiller inte nyfédda barn utan andra féremal sisom klider eller skor i
miniatyr.

Overklagandendmnden har vidare i slutet av punkt 20 i det ifrdgasatta beslutet
konstaterat att “vad avser tillbeh6ren innehdller anstkan en uppgift som
beskriver den avsedda anvindningen, eftersom dessa tillbehdr har framtagits
speciellt fér denna typ av dockor”.

Forstainstansritten konstaterar i detta avseende att tillbehér till dockor i form av
leksaker inte dr avsedda f6r nyfodda babyar. Dessa kan varken leka med dockor
eller, a fortiori, hantera tillbehér till dockor. Aven om det antas att ordkombi-
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nationen New Born Baby ir beskrivande i férhallande till leksaksdockor och att
de ovannimnda tillbehoren 4r avsedda for dessa dockor, gar det f6r 6vrigt inte att
dra slutsatsen att det for malgruppen finns ett direkt och konkret samband mellan
det ifrdgavarande kidnnetecknet och dessa tillbehor. Det forhallandet att en
produkt dr avsedd att utgora tillbehor till en annan produkt, i forhallande till
vilken kdnnetecknet i fraga ir besknvande, 4r i sig inte tillrackligt for att detta
kiannetecken skall anses beskrivande i férhallande till tillbehoret.

Forstainstansritten konstaterar siledes att ordkombinationen New Born Baby
varken utvisar kvaliteten, den avsedda anvindningen eller ndgon annan egenskap
hos tillbehoren till dockor i form av leksaker.

Av detta foljer att talan skall bifallas p4 den grunden att artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 40/94 har asidosatts.

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

Parternas argument

Sokanden har erinrat om att enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 fir
*[vlarumirken som saknar sirskiljningsféormdga” inte registreras. Sokanden
anser att det foljer av anvindningen av ordet saknar att om ett kdnnetecken har
sarskiliningsformiga, om #4n si liten, ricker det for att inte tillimpa detta
registreringshinder.
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Sokanden har hivdat att kinnetecknet New Born Baby utgér en “ovanlig
nyskapelse” bestdende av ett sprakvidrigt uttryck som malgruppen enkelt kan
komma ih&g och som av denna anledning kan sirprigla s6kandens produkter och
sdrskilja dem frdn andra produkter av annat ursprung,.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att kombinationen av orden new, born
och baby enbart bestir av beskrivande uppgifter och att det saknas ndgon
bestindsdel som medfér att ordkombinationen, som helhet, kan sirskilja
sokandens produkter frin produkter som hérrér frin andra foretag. Harmoni-
seringsbyrdn anser siledes att ordkombinationen i frdga helt saknar sirskilj-
ningsférmaga och att den dirfor inte fir registreras som gemenskapsvarumirke.

Forstainstansrittens beddmning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 far ”[v]arumérken som saknar
sdrskiljningsférmaga” inte registreras.

Forstainstansritten skall siledes préva ett kdnneteckens sirskiljningsférmaga i
forhallande till de varor och tjdnster som omfattas av registreringsansokan.

Overklagandendmnden har i det forevarande fallet i punkt 24 i det ifrdgasatta
beslutet hérlett kdnnetecknets bristande sirskiljningsférmaga fran dess beskri-
vande karaktir, och dédrvid enbart konstaterat att det saknar "inslag av fantasi”.

Sdsom forstainstansritten har konstaterat ovan har overklagandenimnden
felaktigt ansett att det ifrdgavarande kinnetecknet omfattas av forbudet i
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artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Foljaktligen kan overklagandendmndens
resonemang angaende artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte godtas, eftersom
det grundar sig pa denna felaktiga rittstillimpning.

Vidare foljer det av forstainstansrittens rittspraxis att avsaknaden av sirskilj-
ningsférmiga inte kan framgd av det enkla konstaterandet i det ifrigasatta
beslutet att det saknas inslag av fantasi (dom av den 31 januari 2001 i
mél T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrdn, CINE ACTION,
REG 2001, s. II-379, punkt 31, och i mal T-136/99, Taurus-Film mot harmoni-
seringsbyrdn, CINE COMEDY, REG 2001, s. II-397, punkt 31). ‘

Av detta foljer att talan skall vinna bifall pd den grunden att artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 har dsidosatts.

Av det ovanstiende foljer att det ifrigasatta beslutet skall ogiltigforklaras utan att
det 4r nodvindigt att prova de andra grunderna som har anférts av sokanden.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sékanden har yrkat att harmoni-
seringsbyrdn skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Harmoniserings-
byran har tappat mélet och skall dirfor forpliktas att bira sin rittegdngskostnad
och ersitta sokandens rittegingskostnad.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

féljande dom:

1) Beslutet av tredje dverklagandendmnden vid Byran f6r harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) av den
21 mars 2000 (drende R 348/1999-3) ogiltigférklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall bira sin rittegangskostnad samt ersitta sokan-
dens rittegangskostnad.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 3 oktober 2001.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordfdrande
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