DAIMLERCHRYSLER MOT HARMONISERINGSBYRAN

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 6 mars 2003 *

I mal T-128/01,

DaimlerChrysler Corporation, Auburn Hills, Michigan (Amerikas forenta stater),
foretritt av advokaten T. Cohen Jehoram, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretridd av A, von Miihlendahl och O. Waelbroeck, bida i egenskap
av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandendmnden vid Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 21 mars 2001 (drende R 309/1999-2),

* Riittegingssprak: engelska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren J. Palacio Gonzilez,

med hidnsyn till det skriftliga forfarandet och efter foérhandlingen den
23 oktober 2002,

f6ljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 29 april 1997 en ansdkan om registrering av ett gemen-
skapsvarumirke till Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) med
stod av rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.
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Det sokta varumirket dr det nedan dtergivna figurmarket.

il

De varor for vilka registrering stkts omfattas av klass 12 i Nicetverenskom-
melsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjinster
for varumirkesregistrering, med #ndringar och tilligg. Varorna motsvarar
foljande beskrivning: ”fordon samt fortskaffningsmedel f6r transport till lands,
i luften eller pa vatten, delar till dessa”.

I skrivelse av den 7 juli 1998 upplyste granskaren hos harmoniseringsbyrin
sokanden om att det ifrigavarande kinnetecknet enligt artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 inte forefoll kunna registreras eftersom det saknade sdrskiljnings-
formaga for en del av de varor som avsdgs i varumirkesansokan, ndmligen
*fordon samt fortskaffningsmedel fér transport till lands, delar till dessa”.

Genom skrivelse av den 5 januari 1999 inkom sokanden med ett flertal
handlingar, diribland ett utlitande av experten M.F.E. Hoadley av den 26 juni
1998 om kylargallrens historia och sérskilt betriffande det kylargaller som avses
med det sdkta varumiirket, for att pavisa att detta hade en unik karaktir och var
vilként.

Granskaren hos harmoniseringsbyrin avslog delvis varumérkesansékan genom
beslut av den 7 april 1999 med stéd av artikel 38 i foérordning 40/94 med
motiveringen att det sokta varumirket saknade sirskiljningsformiga avseende
*fordon samt fortskaffningsmedel foér transport till lands, delar till dessa”.
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Granskaren godtog ddremot varumirkesansokan till den del denna avsig
*fortskaffningsmedel for transport i luften eller pa vatten, delar till dessa”.
Granskaren ansig dven att sokanden inte hade visat att kinnetecknet till f6ljd av
dess anvindning hade uppndtt sirskiljningsférmaga i den mening som avses i
artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Den 4 juni 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byran med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 21 mars 2001 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet) ogillade
andra Gverklagandenimnden &verklagandet. Beslutet delgavs sokanden den
26 mars 2001.

Overklagandenimnden ansig att granskarens beslut var vilgrundat med hinsyn
till att ett kidnnetecken som forestiller ett kylargaller till ett fordon prima facie
saknar sdrskiljningsformaga enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och att det
inte framgick av de bevis som sékanden hade foretett att kiinnetecknet till foljd av
dess anvindning hade uppnitt sirskiljningsférmiga i den mening som avses i
artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt denna talan genom ansékan som inkom till forstainstans-
rittens kansli den 6 juni 2001.

Harmoniseringsbyrdn inkom med sin svarsinlaga den 17 september 2001.
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P4 forstainstansrittens begdran sisom en atgird fo6r processledning besvarade
harmoniseringsbyrin den 14 oktober 2002 forstainstansrittens frigor och ingav
handlingar som sokanden bilagt sitt yttrande av den § januari 1999.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det 6verklagade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrén att tilldela det s6kta gemenskapsvarumairket
ett registreringsdatum,

— forplikta harmoniseringsbyrin att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— avvisa talan till den del den avser att harmoniseringsbyrén skall férpliktas att
tilldela ansokan om gemenskapsvarumirke ett registreringsdatum,

— ogilla talan i 6vrigt.
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— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Under férhandlingen 4terkallade sékanden sitt andra yrkande avseende att
harmoniseringsbyran skulle férpliktas att tilldela det sokta gemenskapsvarumir-
ket ett registreringsdatum. I férhandlingsprotokollet noterade forstainstansritten
att yrkandet hade aterkallats.

Riittslig bedomning

Hurnvida bevisning kan tilldtas som forebringats forst vid forstainstansritten

Till sin ans6kan har sokanden fogat bevisning som inte beaktats av 6ver-
klagandendmnden, diribland en marknadsundersokning som genomforts i
Nederlinderna angdende igenkidnnande av kylargaller. Sokanden har for 6vrigt
forklarat sig villig att inkomma med marknadsundersokningar frén andra
medlemsstater om forstainstansritten anser detta relevant.

Harmoniseringsbyrdn har anfért att bevisning som férebringats forst vid
forstainstansritten inte kan beaktas.

Forstainstansritten erinrar om att talan vid ritten syftar till att préva
lagenligheten av beslut frin Gverklagandenimnderna vid harmoniseringsbyran i
den mening som avses i artikel 63 i forordning nr 40/94. Forstainstansrittens
uppgift 4r dirmed inte att ompréva de faktiska omstindigheterna mot bakgrund
av bevisning som foretes for forsta gangen vid ritten. Att tillita denna bevisning
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skulle strida mot artikel 135.4 i forstainstansrittens rittegdngsregler. Enligt
denna artikel kan parternas inlagor inte dndra foéremadlet for tvisten i Over-
klagandenimnden. Den bevisning som forebringats forst vid forstainstansritten
liksom sokandens forslag att férebringa bevisning kan ddrfor inte tilltas.

Prévning i sak

Sokanden har &beropat tvd grunder. Den forsta avser dsidosittande av
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och den andra avser 4sidosittande av
artikel 7.3 i forordning nr 40/94.

Den férsta grunden: Asidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har hivdat att en teckning av ett kylargaller i enlighet med artikel 4 i
forordning nr 40/94 kan registreras som gemenskapsvarumirke. Detta bekriftas
av att harmoniseringsbyran har registrerat nio gemenskapsvarumirken avseende
teckningar av kylargaller for motorfordon som omfattas av klass 12 i Nice6ver-
enskommelsen.

Sokanden har dirutdver hivdat att 6éverklagandendmnden tillimpat stringare
villkor #n vad som anges i férordning nr 40/94 nir den bedémt att allménheten
inte dr van vid att uppfatta ett kylargaller som en hinvisning till produktens
ursprung. Eftersom &verklagandenimnden emellertid har medgivit att det
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ifrigavarande kylargallret inte precis dr vanligt (”the grille device is not exactly
commonplace”) skall det sékta varumirket tillerkinnas den minsta sirskilj-
ningsférmdga som krivs.

Sokanden har hédvdat att det sékta varumirkets form inte 4r funktionell. Detta
overensstimmer med vad som framgir av M.F.E. Hoadleys expertutlitande,
vilket forebringats vid harmoniseringsbyran.,

3
Sékanden anser i 6vrigt att verklagandenimnden inte har bedomt det originella,
unika, ovanliga och saledes sirskiljande i det kylargaller som avses med
varumirkesansokan, vilket inte anviinds fér nagot annat landfordon.

Sokanden har anfort att mélgruppen utgérs av genomsnittskopare av landfordon
som anskaffar en produkt av detta slag efter att ha blivit korrekt upplysta.
Sokanden anser hirvid att képarna triffar sitt val med ledning av fordonets
tekniska egenskaper och utseende, av vilket kylargallret utgor en visentlig del.

Slutligen har enligt s6kanden 6verklagandenimnden i punkt 15 i det 6verklagade
beslutet felaktigt funnit att allminheten inte dr van vid att uppfatta det sokta
varumirket som en ursprungsangivelse fér produkten.

Harmoniseringsbyran har hdvdat att 6verklagandenimnden hade fog att, i likhet
med granskaren, konstatera att det ifrigavarande kinnetecknet prima facie
saknar sirskiljningsformiga for de aktuella varorna, eftersom kinnetecknet
enligt harmoniseringsbyrdn bestir av vanliga och enkla geometriska delar som
allmint anvinds for att avbilda strilkastare och det galler som utgor ett
kylargaller.
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Harmoniseringsbyran anser att det ifrAgavarande kdnnetecknet motsvarar vad en
genomsnittskonsument 4r van vid att betrakta som kylargaller for landfordon och
att det siledes inte har nigra fritt utformade eller originella drag. Kdnnetecknet
uppfattas dirfér i forsta hand som en del av fordonet och inte som en
ursprungsangivelse.

Harmoniseringsbyran har dessutom hivdat att det inte i sig dr tillrdckligt att det
ifrigavarande kylargallret pdstds vara av icke-funktionell karaktir for att komma
till slutsatsen att kdnnetecknet har sirskiljningsférméga.

Betriffande de nio gemenskapsvarumirkena avseende teckningar av kylargaller
for motorfordon har harmoniseringsbyran i sina svar av den 14 oktober 2002 och
under férhandlingen hidvdat att de kylargaller som avses med dessa registreringar
ir ovanliga, eftersom de satts samman av tvd symmetriska ramar.

— Forstainstansrittens bedomning

Enligt ordalydelsen i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 fir ”[v]arumirken som
saknar sirskiljningsformaga” inte registreras.

De kinnetecken som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 anses inte kunna
fylla varuméirkets huvudsakliga funktion, nimligen att identifiera varans eller
tjinstens kommersiella ursprung, f6r att dirigenom gora det mojligt for de
konsumenter som kodper den vara eller den tjdnst som varumairket avser att gora
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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
mal T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyrian, REG 2002, s. II-705,
punkt 26).

Fradgan huruvida ett varumirke har sidrskiljningsférmiga skall bedémas i
forhéllande till de varor och tjinster for vilka registrering av kinnetecknet
begirs och i férhdllande till hur en méilgrupp, vilken utgérs av konsumenterna av
dessa varor eller tjinster, uppfattar varumirket.

Slutligen foljer det av lydelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att ett
minimum av sirskiljningsférmaga ricker for att registreringshindret i denna
artikel inte skall vara tillimpligt (forstainstansrittens dom av den 27 februari
2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrdn (EUROCOOQOL),
REG 2002, s. II-683, punkt 39).

Malgruppen anses i det forevarande fallet utgéras av genomsnittskonsumenter
som dr normalt informerade och skiligen uppmirksamma och upplysta (se, for
ett motsvarande synsitt, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mil C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26, och forstainstans-
rittens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyran
(EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27). Med hinsyn till produktslaget
(fordon samt fortskaffningsmedel fér transport till lands, delar till dessa) ir
produkterna avsedda for allmidnheten i hela Europeiska unionen.

Vad forst avser sokandens argument om kylargallers registrerbarhet enligt
definitionen av gemenskapsvarumirke i artikel 4 i férordning nr 40/94, erinrar
forstainstansritten om att det inte finns ndgon kategori varumirken som, trots att
de har sdrskiljningsférméaga i sig eller till foljd av det bruk som har gjorts av dem,
inte dr dgnade att sdrskilja ett foretags produkter eller tjdnster frin andra foretags
(se, fér ett motsvarande synsitt, domstolens dom av den 18 juni 2002 i
mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. 1-5475, punkt 39).
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Vad i 6vrigt betridffar den konkreta sirskiljningsformagan kan det inte i forvig
uteslutas att en grafisk 4tergivning av ett kylargaller — 4ven en verklighets-
trogen sddan — kan ha sirskiljningsformiga (se, for ett motsvarande synsitt,
forstainstansrittens dom av den 19 september 2001 i mal T-30/00, Henkel mot
harmoniseringsbyran (atergivning av ett rengéringsmedel), REG 2001, s. 1I-2663,
punkterna 44 och 45).

Trots att harmoniseringsbyrins administrativa praxis inte ger ndgra klara
upplysningar om hur harmoniseringsbyrdn tillimpar beddmningskriterierna for
absoluta registreringshinder pad varumirken som avser kylargaller fér fordon,
erinrar forstainstansritten, betriffande den bevisning sdkanden forebringat om
att harmoniseringsbyrdn har registrerat nio gemenskapsvarumirken avseende
teckningar av kylargaller f6r motorfordon, om att lagenligheten av de beslut som
fattas av 6verklagandenimnderna under alla férhdllanden enbart skall bedomas
pé grundval av férordning nr 40/94, sisom den tolkas av gemenskapsdom-
stolarna och inte mot bakgrund av tidigare beslutspraxis (forstainstansrittens
dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniserings-
byr&n (STREAMSERVE), REG 2002, s. 1I-723, punkt 79). Sékandens argument
att harmoniseringsbyrdn har registrerat nio gemenskapsvarumirken avseende
kylargaller f6r motorfordon saknar dirmed betydelse.

Vad direfter betriffar sbkandens argument att det kriterium som 6verklagande-
nidmnden har tillimpat i férevarande fall dr felaktigt och mycket stringare dn de
villkor som anges i férordning nr 40/94, erinrar forstainstansritten om att det i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte gors ndgon atskillnad mellan olika slags
varumirken. De kriterier som skall tillimpas vid beddmningen av sirskiljnings-
formagan hos figurméarken som utgdrs av en dtergivning av sjilva varan eller av
en av dess bestdndsdelar, skall siledes inte skilja sig frin de kriterier som till-
limpas for andra slags varumirken (se, f6r ett motsvarande synsétt, domen i det
ovannimnda maélet 4tergivning av ett rengdringsmedel, punkt 48).

Vad giller s6kandens pdstiende att overklagandenimnden felaktigt funnit att
allminheten inte dr van vid att uppfatta det ifrdgavarande varumirket som en
ursprungsangivelse fér produkten (punkt 15 i det 6verklagade beslutet), beaktar
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forstainstansritten vidare den omstidndigheten att vid bedémningen av ett
varumirkes sirskiljningsférmdga skall alla relevanta uppgifter som har samband
med de sirskilda omstindigheterna i det enskilda fallet beaktas. Det kan hirvid
inte uteslutas att arten av det kdnnetecken och de varor som avses med det sokta
varumirket kan paverka hur allminheten uppfattar detta varumirke.

Forstainstansritten noterar i samband med detta att fordon och fortskaffnings-
medel for transport till lands dr varor av en sddan storlek att det kan vara
fordelaktigt att inte endast anvinda ett ordmirke, utan dven figurmirken eller
tredimensionella mirken, for att gora det méjligt fér milgruppen att visuellt
kidnna igen produkten.

Forstainstansritten konstaterar att kylargaller, vilket framgir av M.F.E. Hoad-
leys expertutlitande, sedan ling tid och fortfarande den dag di varumirke-
sansokan gavs in, vilken dr den relevanta tidpunkten fér bedémning av om
absoluta registreringshinder foreligger, inte lingre har en enbart teknisk funktion.
Till skillnad frdn de 6vriga delar som ett motorfordon dr uppbyggt av, tenderar
formen pa kylargaller i vissa fall att bestd dver tiden och att anvindas pa olika
modeller frin samma tillverkare.

Kylargaller har blivit en visentlig bestindsdel i utseendet hos fordon och ir
visentliga for att skilja mellan olika modeller pA marknaden som byggs av olika
tillverkare. De dr ddrmed en bestdndsdel som i sig kan vara anvindbar for att
med ledning av utseendet kunna skilja en modell, en serie eller till och med alla
modeller fran en viss tillverkare av motorfordon frin andra modeller.

Denna slutsats kullkastas inte av M.F.E. Hoadleys iakttagelse att kylargaller dven
tjdnar till att géra det mojligt att ventilera fordonets motor och att i viss min
stabilisera fordonets frimre del. Den omstindigheten att kinnetecknet fyller flera
funktioner samtidigt har ingen inverkan p4 dess sirskiljningsformaga (se, for ett
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motsvarande synsétt, forstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i mal
T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyrdn (glasskivas yta), REG 2002,
s. 11-3887, punkt 24). Detta giller i synnerhet om kinneteckensfunktionen &r
den évervigande.

Overklagandendmnden ansdg betriffande det ifrdgavarande kinnetecknet att
konsumenterna 4r vana vid att se kylargaller fér landfordon som innehaller
bestandsdelar som #r likadana som eller som liknar dem som ingar i det
ifrdgavarande kinnetecknet. Overklagandenimnden ansdg emellertid att formen
pa kylargallret inte precis var vanlig (”the grille device is not exactly
commonplace”) (punkt 15 i det dverklagade beslutet).

Sokanden har hdvdat att det 4r uppenbart att det sokta varumdrket skiljer sig fran
teckningar av kylargaller for alla andra landfordon. Harmoniseringsbyran har
genmilt att det ifrigavarande kdnnetecknet motsvarar vad en genomsnittskon-
sument ir van vid att betrakta som kylargaller f6r landfordon och att det siledes
inte har nagra fritt utformade eller originella drag.

Forstainstansritten noterar hdrvid att det ifrigavarande kidnnetecknet utgérs av
en avbildning av den frimre delen av en bil med en oregelbunden form. I mitten
av denna finns sju vida lodrita dppningar och i 6vre delen av varje sida finns en
cirkel som forestiller fordonets strilkastare. Vid den tidpunkt d& varumérke-
sansokan gavs in utgjorde denna figur en teckning av ett ovanligt kylargaller som
ser ut som ett kylargaller frin forr med en enkel sammansdttning som inte kan
anses ha varit vanligt forekommande under de forhallanden som ridde den dag
da ansokan gavs in.

Det ifragavarande kinnetecknet kan dérfor inte anses som en sjélvklar avbildning
av ett typiskt samtida kylargaller. Harmoniseringsbyrdns slutsats att det
ifragavarande kdnnetecknet bestir av delar som allmént anvénds for att avbilda
kylargaller kan ddrfér inte godtas.
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Under dessa forhdllanden finner forstainstansritten att det ifrigavarande
kylargallret 4r dgnat att pdverka malgruppens minnesbild som en angivelse av
det kommersiella ursprunget och sdledes att skilja motorfordon som férsetts med
detta kylargaller frin andra féretags motorfordon.

Det ifragavarande kdnnetecknet skall dirfér anses ha det minimum av sirskilj-
ningsférmdga som krivs for att inte omfattas av det absoluta registreringshindret
enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Denna slutsats stods i 6vrigt av att
6verklagandendmnden konstaterat, vilket anges i punkt 44 ovan, att kylargallret
inte precis var vanligt (”the grille device is not exactly commonplace”).

Av vad som anférts f6ljer att 6verklagandenimnden saknade fog att finna att det
sokta varumirket saknar sirskiljningsformaga.

Det 6verklagade beslutet skall sdledes ogiltigforklaras utan att det 4r nédvindigt
att préva den andra grunden for talan.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. S6kanden har yrkat att harmoni-
seringsbyrdn skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Harmoniserings-
byrdn har tappat malet och skall dirfor forpliktas att ersitta sékandens
rttegdngskostnad.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjiarde avdelningen)

féljande dom:

1) Det beslut som fattats av andra Overklagandenimnden vid Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 21 mars 2001 (4rende R 309/1999-2) ogiltigforklaras.

2) Svaranden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 6 mars 2003.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande

n-717



