DOM AV DEN 20.11.2002 — FORENADE MALEN 1T-79/01 OCH T-86/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 20 november 2002 *

I de férenade mélen T-79/01 och T-86/01,

Robert Bosch GmbH, Stuttgart (Tyskland), foretritt av advokaten S. Vélker, med
delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretradd av G. Schneider, 1 egenskap av ombud,

svarande,

* Réttegdngssprak: tyska,
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BOSCH MOT HARMONISERINGSBYRAN (KIT PRO OCH KIT SUPER PRO)

angdende en talan mot tv4 beslut som fattats av forsta 6verklagandendmnden vid
Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumédrken, ménster och
modeller) den 31 januari 2001 (drendena R 124/2000-1 och R 123/2000-1)
rorande registrering av ordkombinationen Kit Pro respektive ordkombinationen
Kit Super Pro som gemenskapsvarumirken,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektren D. Christensen,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den 10 juli
2002,

foljande

Dom

Sokanden ingav den 3 mars 1998, med stod av radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgiva, omrdde 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse, tva ansokningar
om registrering av gemenskapsordmairken till Byrdn for harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)(nedan kallad harmonise-
ringsbyréan).

I - 4885



DOM AV DEN 20,11,2002 — FORENADE MALEN T-79/01 OCH T-86/01

De varumirken som registreringsansokan avser dr ordkombinationerna Kit Pro
och Kit Super Pro.

De varor som registreringsansdkan avser omfattas av klass 12 enligt Niceover-
enskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjinster for
varumirkesregistrering, med #ndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning:

”Delar for reparation av trumbromsar i fordon.”

Granskaren avslog genom beslut av den 13 december 1999 ansdkningarna i
enlighet med artikel 38 i forordning nr 40/94, med motiveringen att de
varumirken som ansékan avser var beskrivande f6r de aktuella varorna och
saknade all sirskiljningsférméga i den mening som avses i artikel 7.1 c och b i
forordning nr 40/94.

Den 24 januari 2000 éverklagade sdkanden granskarens beslut till harmonise-
ringsbyrdn med st6d av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Forsta overklagandenamnden avslog overklagandena genom beslut av
den 31 januari 2001 (nedan kallade de omtvistade besluten), vilka delgavs
sokanden den 6 februari 2001. Vad gillde varumirket Kit Pro fann over-
klagandenimnden i sak att detta, betraktat i sin helhet, ger uttryck for en
forestillning om en samlad grupp varor for yrkesmissigt bruk eller en samlad
grupp varor som ir sirskilt tillforlitliga och av hog kvalitet. Vad gillde
varumirket Kit Super Pro ansig overklagandenimnden att detta, betraktat i sin
helhet, ger uttryck for en férstillning om en samlad grupp varor for yrkesmassigt
bruk av exceptionell kvalitet eller en samlad grupp varor som dr sarskilt
tillforlitliga och kan uppfylla hogt stillda krav. Overklagandenimnden fann
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ddrfor att de varumirken som ansékan avser, genom vilka egenskaper hos de
varor som anstkan avser anges, i enlighet med artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
inte kunde registreras. Overklagandenimnden fann dessutom att dessa varumar-
ken dven omfattas av tillimpningsomradet for artikel 7.1 b i samma férordning,
eftersom de var beskrivande fér de varor som avses i ansokan.

Férfarande och parternas yrkanden

Sokanden har, genom anstkningar som inkom till forstainstansrittens kansli
den § respektive den 11 april 2001, vickt forevarande talan. Malen har
registrerats under milnummer T-79/01 respektive T-86/01.

Genom beslut av fjirde avdelningens ordférande av den 4 juni 2002 férenades i
enlighet med artikel 50 i rattegingsreglerna mélen T-79/01 och T-86/01 vad
giller det muntliga férfarandet och domen.

Seékanden har yrkat att forstainstansritten skall:

— ogiltigférklara de omtvistade besluten,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.
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10 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall:

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

11 Sékanden har dberopat tvd grunder, avseende dsidosittanden av artikel 7.1 b
respektive 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.

Parternas argument

12 Sokanden har anfort att det foljer av uttrycket ”saknar sdrskiljningsformédga” i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att all sirskiljningsférmaga, dven om den &r
mycket begrinsad, ir tillricklig for att ett kidnnetecken skall kunna registreras
som varumirke, vilket innebir att en alltfor strikt tolkning inte far géras vid
bedémningen av sirskiljningsformdgan.

13 Vad giller de ifrdgavarande ordkombinationerna har sékanden hivdat att bida
utgdr nya ordbildningar, vilka betraktade i sin helhet uppndr den minsta
sarskiljningsférmdga som krévs.
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Vad sirskilt avser bestindsdelen ”Kit” har sékanden anfért att de omtvistade
besluten inte innehaller nigon upplysning som gor det mojligt att konstatera att
denna bestandsdel skall forstds just som ”[reparations]sats”. Enligt s6kanden kan
detta ord ha manga olika betydelser pd engelska (utrustning, anordning,
soldatpackning, redskap, verktyg, verktygsviska, rinsel, gryta, hink, sak, korg,
saker, klider, liten trestrdngad fiol fér dansledare, kattunge). Sokanden har
vidare anfort att bestdndsdelen *kit” ofta anvinds som en del i ett varumdrke i de
mest skilda sammansittningar.

Sokanden har slutligen gjort gillande att en registrering av de varumirken som
ansbkan avser dr motiverad med hidnsyn till 6verklagandendmndernas
beslutspraxis. I detta hidnseende har sékanden aberopat de beslut genom vilka
det faststillts att ordméirkena ProBank, Pro Care och PROLIPID kan registreras
som varumirken, i samband med vilka 6verklagandenimnderna har uttalat att
ordet ”pro” har flera betydelser. S6kanden har vidare 4beropat beslut avseende
varumirkena NETMEETING, CareService, Schiilerhilfe, GLOBAL CARE,
MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK,
helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD,
OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att det av den omstdndigheten att de
varumirken som ansokan avser ir beskrivande for de aktuella varorna foljer att
nimnda varumirken dven saknar sirskiljningsférmdga. I detta hdnseende har
byran anfort att det sitt pd vilket bestindsdelarna i den ifrdgavarande
ordkombinationen har satts samman inte medfér att de varumirken som
ansdkan avser far sdrskiljningsférmaga. I detta ssmmanhang har harmoniserings-
byran pépekat att orden "Pro” och ”Super” anvinds mycket ofta i reklam-
spraket.

Vad giller de beslut fran 6verklagandenimnderna som sokanden &beropat har
harmoniseringsbyran anfort att sékanden, vad giller den klart vervigande delen
av dessa beslut, inte har klargjort vare sig pd vilket sdtt de varumdrken som
nimnda beslut avser dr jimforbara med de varumirken som dr i friga i
forevarande mal eller vad den pastidda beslutspraxisen innebir. Vad giller
besluten avseende varumirkena ProBank, Pro Care och PROLIPID har harmo-
niseringsbyran sdrskilt anfort att dessa varumirken skiljer sig fran de varumérken
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som ansbkan avser pid si sitt att bestdndsdelen ”Pro” kommer fére den
dominerande bestindsdelen i de forstnimnda varumirkena. Enligt harmonise-
ringsbyrdn innebir inte endast den omstindigheten att dessa tre varumirken,
vilka innehaller bestindsdelen ”pro”, har registrerats att det kan konstateras att
en beslutspraxis finns, eftersom dessa beslut inte innehdller ndgra enhetliga och
standardiserade motiveringar.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 fir ”[v]arumirken som saknar
sarskiljningsforméga” inte registreras. Enligt artikel 7.2 i férordning nr 40/94
skall ”[pJunkt 1... tillimpas dven om registreringshindren endast finns i endast en
del av gemenskapen”.

Ssom framgar av rittspraxis avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 bland
annat sidana varumirken som ur mdlgruppens perspektiv dr allmint fore-
kommande i handeln f6r att presentera de aktuella varorna eller tjinsterna eller i
forhillande till vilka det dtminstone finns konkreta indikationer pa att de kan
anvindas pa ett sidant sitt (forstainstansrittens dom av den 2 juli 2002 i
mal T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyrdn (nedan kallad SAT.2),
REG 2002, s. I1-2839, punkt 37). Sddana varumirken gor det dessutom inte
mojligt for malgruppen att triffa samma val vid ett senare kop, om erfarenheten
varit god, eller att gora ett annat val, om den varit dilig (forstainstansrittens dom
av den 27 februari 2002 i mél T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyran
(nedan kallad LITE), REG 2002, s. II-704, punkt 26).

Ett varumirkes sirskiljningsformdga skall sdledes endast bedomas dels i
forhéllande till de varor och tjinster for vilka registreringen soks, dels i
forhallande till den uppfattning malgruppen har (domen i det ovannimnda maélet
LITE, punkt 27, och i det ovannimnda madlet SAT.2, punkt 37).
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Harmoniseringsbyran har vid den muntliga férhandlingen, som svar pa en friga
fran forstainstansritten och utan att motsigas av sokanden, i detta hinseende
angett att milgruppen bestdr av sjdlvstindiga reparationsverkstider samt av
privatpersoner som sjilva vill reparera sina fordon. Det kan didrfor anses att
malgruppen utgdrs av personer som kinner till det omrade till vilket de aktuella
varorna hor. Eftersom de ifrdgavarande ordkombinationerna dr sammansatta av
ord som tillhér det engelska spraket, bestdr malgruppen dessutom av personer
som behirskar engelska.

Nir friga 4r om ett varumirke som dr sammansatt av olika bestdndsdelar
(sammansatt varumirke) skall det bedémas sammantaget vid bedémningen av
dess sarskiljningsférmaga. Detta 4r inte oforenligt med en successiv bedémning
av de olika bestindsdelarna i varumirket (férstainstansrittens dom av
den 19 september 2001 i mél T-118/00, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrin (Vit kvadratisk tablett med gréna prickar och ett ljusgront skikt),
REG 2001, s. II-2731, punkt 59).

Vad for det forsta giller bestdndsdelen “kit” kan det allmidnt konstateras att ett
tecken som kan anvindas f6r att beteckna de egenskaper hos de berérda varorna
eller tjinsterna som kan ha betydelse f6r malgruppens val vanligen kan anvindas
i handeln for att presentera dessa varor eller tjdnster. Ett sidant tecken saknar
dérfor sirskiljningsformaga i forhallande till dessa produkter och tjdnster (domen
i det ovannimnda malet SAT.2, punkt 40).

Sasom overklagandenimnden har konstaterat i punkterna 14 och 15 i de
omtvistade besluten och sdsom harmoniseringsbyran har anfort i sitt svaromal
betyder ordet “kit” i forevarande fall bland annat ”samlad grupp verktyg” och
“samlad grupp delar av en utrustning, som 4r klar att sittas samman”. Genom
ordet anges saledes en egenskap hos de aktuella varorna som kan ha betydelse for
malgruppens val, nimligen att varorna saluférs gemensamt. Sékandens argument
att bestandsdelen ”kit” saknar klar och bestimd betydelse kan mot denna
bakgrund avfirdas. Betydelsen av ett ordmirke och dess bestindsdelar skall
nidmligen prévas med hinsyn till de varor och tjdnster som avses i registrerings-
ansbkan (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
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20 mars 2002 i mal T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrin
(CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkt 30). Med beaktande av de varor som
registreringsansbkan avser visar det sig emellertid i férevarande fall att den
betydelse som &verklagandenimnden faststillt, ndmligen ”samlad grupp”, dr den
korrekta.

Det kan siledes konstateras att bestdndsdelen “kit” saknar sdrskiljningsférmaga i
forhéllande till de varor som registreringsansdkan avser.

Vad f6r det andra giller bestindsdelarna *pro” och ”super” kan det konstateras
att dessa dr av lovprisande reklamkaraktir och har till funktion att framhiva de
positiva egenskaperna hos de varor eller tjinster som skall presenteras genom
dessa bestdndsdelar. Harmoniseringsbyrdn har dessutom p4 ett korrekt sitt visat
att dessa bestindsdelar anvinds allmint i handeln f6r att presentera alla sorters
varor och tjinster. Man kan dirfor sluta sig till att ndimnda bestdndsdelar kan
anvindas pi detta sitt dven i férhdllande till varor som kan presenteras genom de
varumirken ansokan avser, dven om det inte har visats att dessa varumirken
faktiskt anvinds for dessa varor.

Bestindsdelarna “pro” och ”super” saknar siledes sirskiljningsférmdga vad
. p . . (-] M . o ] g
giller de varor som ir i friga i forevarande mal.

Hirav foljer att vart och ett av de varumirken som ansokan avser bestar av en
sammansittning av bestindsdelar som var och en saknar sirskiljningsférméga i
forhallande till dessa varor.

Det kan vidare rent allmint konstateras att det forhallandet att ett sammansatt
varumirke endast bestdr av bestdndsdelar som saknar sirskiljningsférmdaga i
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forhallande till de aktuella varorna eller tjinsterna utgdr en indikation pi att
detta varumirke, betraktat i sin helhet, likaledes saknar sdrskiljningsférmaga i
forhallande till samma varor eller tjinster. Endast om det finns konkreta
indikationer, exempelvis avseende det sitt pa vilket de olika bestdndsdelarna 4r
sammansatta, pi att det sammansatta varumirket har en vidare-innebord én
summan av de bestdndsdelar som det 4r uppbyggt av, kan en sddan slutsats inte
avfirdas (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda mélet SAT.2,
punkt 49, samt generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag av den 31 januari
2002 till avgrande i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, i vilket dom
dnnu inte har avkunnats, punkt 65).

I motsats till vad s6kanden har pastitt verkar det inte som om négra sddana
indikationer finns i férevarande mal. En sammansittning bestdende av ett ord,
genom vilket en egenskap hos de aktuella varorna som kan paverka mélgruppens
val anges, samt ett eller flera lovprisande ord for inte med sig att de varumérken
som ansokan avser, betraktade i sin helhet, fir en vidare innebord 4n summan av
de bestindsdelar som det dr uppbyggt av. Mot denna bakgrund kan det
konstateras att dessa varumirkens uppbyggnad, som i huvudsak kdnnetecknas av
att bestdndsdelarna ”pro” eller “super Pro” placerats efter substantivet “kit”, 4r
vanligt forekommande i reklamspraket. Harmoniseringsbyrdn har i tillrdcklig
grad visat att sd dr fallet i sitt svaromdl samt vid fdrhandlingen, genom att
hinvisa till sékningar som gjorts pd Internet.

Det skall siledes konstateras att de varumirken som ansdkan avser, vart och ett
betraktade i sin helhet, vanligen kan anvindas i handeln for att presentera de
varor som avses i registreringsansokan och att varumirkena saledes saknar
sirskiljningsférmaga i forhallande till dessa varor.

Vad giller s6kandens argument avseende 6verklagandenimndens beslut att
registrera andra varumérken, framgar det av rittspraxis att de beslut betrdffande
registrering av ett kinnetecken sdsom gemenskapsvarumirke som &verklagan-
denimnderna skall fatta med stéd av forordning nr 40/94 omfattas av en
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begrinsad behorighet och inte av en befogenhet att foreta skonsmissiga
bedémningar. Frigan om ett kinnetecken kan registreras som gemenskaps-
varumirke skall dirfér enbart bedémas p4 grundval av denna férordning, sdsom
den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte p4 grundval av dverklagande-
ndmndernas tidigare beslutspraxis (se, for ett liknande resonemang, forsta-
instansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot
harmoniseringsbyrin (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66).

Vidare skall det anges att faktiska eller rittsliga motiveringar i ett tidigare beslut
visserligen kan utgora argument till stod fér en grund avseende asidosittande av
en bestimmelse i forordning nr 40/94. Det mdste idndd konstateras att i
forevarande mal har sdkanden inte dberopat nigra skil i dessa beslut — férutom
vad giller besluten avseende varumirkena ProBank, Pro Care och PROLIPID —
som innebir att den ovan gjorda bedémningen av grunden avseende dsidosit-
tande av artikel 7.1 b i foérordning nr 40/94 kan sittas i friga. Sokandens
pastdende att Gverklagandenimnderna vad giller de sistnimnda varumirkena
har angett att bestindsdelen ”pro” har flera olika betydelser saknar relevans for
bedémningen av sirskiljningsférmigan hos de varumirken som ansokan avser.
Sasom har angetts ovan i punkterna 26 och 27 grundar sig slutsatsen att denna
bestandsdel saknar sirskiljningsférmaga ndmligen pa det forhallandet att den dr
av lovprisande karaktir och dessutom vanligen kan anvindas i handeln for att
presentera de varor som forevarande mal rér. Sdsom harmoniseringsbyrdn med
riatta har anfort i sitt svaromil dr varumirkena ProBank, Pro Care och
PROLIPID inte jimférbara med de varumirken som avses i de aktuella
registreringsansdkningarna, eftersom bestindsdelen ”pro” foregdr den domine-
rande bestandsdelen i de forstnimnda varumirkena. Varumirkena ProBank, Pro
Care och PROLIPID har dessutom registrerats for andra varor eller tjinster 4n
dem som ir i friga i forevarande mal.

Sokandens argument avseende éverklagandenimndernas beslut att tillita regist-
rering av andra varumirken skall siledes limnas utan avseende.
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Hirav foljer att talan inte kan winna bifall pd den grunden att artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 har sidosatts.

Mot denna bakgrund saknas anledning att préva den grund som avser
asidosittande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94. Enligt en fast rittspraxis
ar det nimligen tillrickligt att ett av de absoluta registreringshindren ar till-
limpligt for att ett tecken inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke
(f6rstainstansrittens dom av den 26 oktober 2000 i mal T-345/99, Harbinger
mot harmoniseringsbyran (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 31, av
den 26 oktober 2000 i mal T-360/99, Community Concepts mot harmoniserings-
byran (Investorworld), REG 2000, s. II-3545, punkt 26, och av den 31 januari
2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyran (VITALITE), REG 2001,
s. I1-449, punkt 28).

Talan skall foljaktligen ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part {6rpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sokanden har tappat
malet, skall den forpliktas att ersdtta rittegingskostnaderna i enlighet med
harmoniseringsbyréns yrkande.

I - 4895



DOM AV DEN 20.11.2002 — FORENADE MALEN T-79/01 OCH T-86/01

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

f6ljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 20 november 2002.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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