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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
LUIS MIGUEL POIARES MADURO
foredraget den 17 juni 2004*

1. Forevarande mél ror ett dverklagande av
en dom av forstainstansrétten genom vilken
denna ogiltigférklarade ett beslut av tredje
overklagandeniimnden vid Byran for harmo-
nisering inom den inre marknaden om avslag
p en ansokan om registrering av ordkombi-
nationen DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT (bekviamlighetsprincipen) sdsom
gemenskagsvaruméirke for vissa kategorier
av varor.” Med anledning av detta Gver-
klagande, som ingivits av harmoniserings-
byran, har domstolen att tolka artikel 7.1 b i
radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20
december 1993 om gemenskapsvarumirken
(nedan kallad férordning nr 40/94) 3, i vilken
det foreskrivs att varumirken som saknar
sirskiljningsformaga inte fir registreras.
Malet ror i huvudsak fridgan om vilket
kriterium som skall anvindas for att bedéma
huruvida ett varumirke har sarskiljnings-
formaga i den mening som avses i artikel 7.1
b i férordning nr 40/94. Det skall &ven
avgéras huruvida det vid bedémningen av
sarskiljningsformégan finns skl att behandla
sddana ordkombinationer som slogan pa ett
annat och sirskilt sitt jimfort med andra
varumirkeskategorier.

1 — Originalsprik: portugisiska,

2 — Forstainstansrittens dom av den 11 december 2001 i mal
T-138/00, Erpo Mobelwerk GmbH mot harmoniseringsbyrin
(DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (REG 2001, s. II-
3739), nedan kallad den éverklagade domen.

3 — EGT L 11, 1994, 5. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym
2,5 3.
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I — Tillimpliga bestimmelser

2. I artikel 4 i forordning nr 40/94 foreskrivs
att "[e]tt gemenskapsvarumirke kan utgoras
av alla kiinnetecken som kan aterges grafiskt,
sarskilt ord, inbegripet personnamn, figurer,
bokstéver, siffror, formen pi en vara eller
dess utstyrsel, forutsatt att kdnnetecknet i
fraga kan sirskilja ett foretags varor eller
tjanster frin andra foretags”.

3. I artikel 7 i férordning nr 40/94, som rér
absoluta registreringshinder, foreskrivs fol-
jande:

"1. Foljande fér inte registreras:

a) Kinnetecken som inte uppfyller kraven i
artikel 4.
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b) Varumiirken som saknar sirskiljnings-
forméaga.

¢) Varumirken som endast bestir av
kiinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas
art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning, vdrde, geografiska ursprung, tiden
for deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjinsterna.

d) Varumirken som bestdr av endast
kinnetecken eller upplysningar vilka i
det dagliga sprikbruket eller enligt
branschens vedertagna handelsbruk
kommit att bli en sedvanlig beteckning
for varan eller tjénsten.

2. Punkt 1 skall tillimpas &ven om registre-
ringshindren endast finns i en del av
gemenskapen.,

3. Punkterna 1 b), ¢) och d) skall inte till-
limpas om varumirket till f6ljd av dess
anvindning har uppnitt en sirskiljnings-
formaga i friga om de varor eller tjinster
for vilka det anséks om registrering.”

II — Registreringsansikan, forfarandet
vid forstainstansritten och den overkla-
gade domen

4. Den 23 april 1998 ingav Erpo Mobelwerk
GmbH (nedan kallat Erpo) till harmoniser-
ingsbyrdn en anstkan om registrering av
ordkombinationen DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT sisom gemenskapsva-
rumirke for varor i klasserna 8 (handdrivna
verktyg, knivsmidesvaror, gafflar och skedar),
12 (fordon foér transport till lands och
reservdelar till dessa) och 20 (mobler, och i
synnerhet stoppade mébler, fitoljer, stolar,
skinkar och kontorsmébler) i Nicetéverens-
kommelsen, *

5. Granskaren vid harmoniseringsbyran
nekade i beslut av den 4 juni 1999 registre-
ring for samtliga dessa varor. Erpo &ver-
kiagade beslutet, men Sverklagandet avslogs
den 23 mars 2000 av harmoniseringsbyrans
tredje overklagandenimnd savitt giller alla
varor i dessa klasser med undantag for
varorna i klas. 8 (handdrivna verktyg, kniv-
smidesvaror, gafflar och skedar). Overkla-
gandenémnden ansig nimligen att de viktiga
egenskaperna hos de sistnimnda varorna
utgjordes av deras "sikerhet, effektivitet,
litthet att anviinda och estetiska utseende,
och inte av deras bekvimlighet”. Med hiinsyn
till att det betriiffande denna varukategori

4 — Nicebverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering
av varor och tjinster for varumirkesregistrering, med #nd-
ringac och tilligg.

I - 10035
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framstod som svért att forsta varfor bekvim-
lighetsprincipen dberopades och bekvimlig-
het sdledes inte kunde antas utgéra en
egenskap hos dessa varor, beslutade oGver-
klagandenimnden att bevilja registrering
hirfor. Vad giller varorna i klasserna 12
och 20 avslog nimnden o&verklagandet dé
den ans3g att ordkombinationen i fraga var
for beskrivande och saknade sirskiljnings-
formaga och siledes omfattades av savil
artikel 7.1 b som artikel 7.1 c i férordning
nr 40/94.

6. Erpo vickte talan vid forstainstansritten
om ogiltigforklaring av 6verklagandendmn-
dens beslut och aberopade till st6d hérfor tre
grunder avseende asidosittande av artikel 7.1
¢ i férordning nr 40/94, asidoséttande av
artikel 7.1 b i samma f6rordning och under-
latenhet att beakta tidigare registreringar i
nationella register. Forstainstansritten ogil-
tigforklarade i den 6verklagade domen &ver-
klagandenéimndens beslut. Forstainstansrét-
tens fjirde avdelning ansdg i denna dom att
varken artikel 7.1 ¢ eller artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 kunde aberopas som
grund for att végra att registrera den slogan
som #r i friga som gemenskapsvarumiérke
for varor i klasserna 12 (fordon for transport
till lands och reservdelar till dessa) och 20
(mébler, och i synnerhet stoppade mdébler,
fatoljer, stolar, skinkar och kontorsmébler).
Forstainstansritten forklarade vidare i den
&verklagade domen att den inte ansag det
nédvindigt att préva klagandens tredje
grund, eftersom overklagandendmndens
beslut skulle ogiltigférklaras redan pa de
forsta tva grunderna.
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7. Den 27 februari 2002 6verklagade harmo-
niseringsbyrdn denna dom till domstolen.
Harmoniseringsbyrdn har i malet yrkat att
domstolen skall upphiva den Gverklagade
domen och ogilla Erpos talan mot tredje
overklagandenimndens beslut av den
23 mars 2000, och i andra hand aterforvisa
malet till férstainstansritten fér ny provning.
Byran har &ven yrkat att motparten skall
forpliktas att ersitta rittegngskostnaderna,
savil dem som uppkommit i forsta instans
som dem som avser forevarande mal.

8. Genom beslut av domstolens ordférande
av den 9 september 2002 tillits Forenade
kungariket att intervenera till stod for
harmoniseringsbyréns yrkanden.

9, Erpo har i sin svarsskrivelse yrkat att

domstolen skall ogilla dverklagandet, fast-
stilla den 6verklagade domen och férplikta
harmoniseringsbyrén att ersitta rittegings-
kostnaderna, inklusive de ersittningsgilla
kostnaderna i detta mal.

10. Den 5 maj 2004 hélls en férhandling vid
domstolen, vid vilken harmoniseringsbyréan,
Erpo och Férenade kungariket utvecklade
grunderna for sin talan.
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IIT — Grunden for éverklagandet: asido-
siattande av artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94

11. Harmoniseringsbyrdn har &beropat en
enda grund f5r overklagandet, niimligen att
forstainstansritten har asidosatt artikel 7.1 b,
enligt vilken varumiirken som saknar sir-
skiljningsférméga inte fir registreras, Har-
moniseringsbyrin har endast dberopat denna
grund, trots att férstainstansritten i den
6verklagade domen forklarat att inte heller
artikel 7.1 ¢ kunde utgéra hinder fér
registrering av ordkombinationen DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT som
varumdrke for ifrdgavarande varor, tvirtemot
vad 6verklagandenimnden hade ansett.®

12, Harmoniseringsbyrin har hivdat att
forstainstansritten har asidosatt artikel 7.1
b genom att anse att kriteriet for att bedéma
den ifrigavarande grunden fér att vigra
registrering inte var huruvida varumirket
skulle anses ha sirskiljningsférméga pa
grundval av hur genomsnittskonsumenten
normalt uppfattar varumirket nir det
anvinds for varorna i frdga, och att i stillet
ett nytt och annorlunda kriterium skulle
anvindas, vilket faststills i punkt 46 i den
overklagade domen.

5 — Harmoniseringsbyrin har i mélet uttryckt tvivel om huruvida
den overklagade domen iir lagenlig, dA forstainstansritten
gjort en uppenbart oriktig bedomning av de faktiska
omstindigheter som faststdllts av dverklagandenimnden
med avseende pA tillimpningen av artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94. Harmoniseringsbyrdn har dock uttryckligen forklarat
att den inte Aberopar denna eventuellt felaktiga bedomning
som grund for dverklagandet.

13. Forstainstansritten forklarade i punkt 46,
vilken &r huvudforemalet for harmoniserings-
byrans kritik, féljande: "Overklagande-
ndmndens ogillande av ett Gverklagande
med stéd av artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 skulle bara ha varit motivera[t] fér
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 berérda varorna
eller tjansterna, allméint anvinds i kommer-
siella meddelanden, och sirskilt i reklam. Det
kan emellertid konstateras att det ifrigasatta
beslutet inte innehaller nigot sidant kon-
staterande och att harmoniseringsbyrn var-
ken i inlagorna eller vid férhandlingen har
pastétt att en sidan anvindning skulle fore-
komma.”

14. Forstainstansritten har hérigenom,
enligt harmoniseringsbyran, infort ett nytt
kriterium for att beddma ett varumirkes
sirskiljningsformaga, vilket strider mot arti-
kel 7.1 b i férordning nr 40/94. Byrin anser
att det nya kriteriet innebér att det blir alltfér
enkelt att uppfylla kravet pa sdrskiljnings-
forméga och att det &r oférenligt med det
kriterium som vanligen anviinds i dessa
sammanhang av domstolen och férstain-
stansritten.

IV — Bedémning

A — Inledande synpunkter

15. Innan den av harmoniseringsbyrin
dberopade grunden, att artikel 7.1 b i

I-10037
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forordning nr 40/94 har asidosatts, kan
provas, miste det klargoras vad denna
bestimmelse har for innebdrd och syfte
enligt domstolens och forstainstansrittens
praxis, Detta dr némligen av avgdrande
betydelse for faststéllandet av vilket krite-
rium som skall anvéndas for att bedéma om
ett varumirke har srskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b.

16. Det skall direfter provas huruvida detta
kriterium #r forenligt, inte bara med det som
forstainstansritten har angett i punkt 46 i
den &verklagade domen, vilken &r huvud-
foremalet for harmoniseringsbyrdns kritik,
utan #ven med punkterna 43-45 i nimnda
dom, vilka har féljande lydelse:

"43 ... overklagandenimnden [har] i
punkt 30 i det ifrgasatta beslutet gjort
gillande att ordkombinationen DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT
saknade 'nagon. strre uppfinningsrike-
dom’. I svaromalet har harmonisering-
sbyrdn for 6vrigt hdvdat att for att
kunna utgdra varumirke, maste en
slogan ha nagon ytterligare bestandsdel
som ger den originalitet’ och att en
sddan originalitet saknades savitt avser
uttrycket i fraga.

44 1 detta hénseende skall det erinras om
att det framgar av forstainstansrittens
rittspraxis att avsaknaden av sirskilj-
ningsférmaga inte kan folja av att det
saknas uppfinningsrikedom eller inslag

I-10038

av fantasi (forstainstansrittens dom av
den 31 januari 2001 i mal T-135/99,
Taurus-Film mot harmoniseringsbyran
(Cine Action), REG 2001, s. II-379,
punkt 31, i mdl T-136/99, Taurus-Film
mot harmoniseringsbyrdn (Cine
Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 31,
och av den 5 april 2001 i mal T-87/00,
Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot
harmoniseringsbyran (EASYBANK),
REG 2001, s. 1I-1259, punkterna 39
och 40). Det skall dven pépekas att det
inte skall tillimpas stringare kriterier pa
en slogan in de regler som dr tillimpliga
pi andra typer av kinnetecken.

45 Eftersom overklagandenimnden i
punkt 31 i det ifrdgasatta beslutet dven
har gjort gillande att det saknades
ett'idémissigt spinningsfilt som skulle
kunna ge en o6verraskningseffekt och
siledes en igenkinningseffekt’, skall det
papekas att detta pistiende i realiteten
enbart utgér en omskrivning av Gver-
klagandendmndens konstaterande att
det saknades 'ndgon storre uppfinnings-

n

rikedom’.

17. 1 dessa punkter i skilen i den &ver-
klagade domen riktas kritik mot 6verklagan-
denimndens utgingspunkt for bedomningen
av huruvida varumirket har sdrskiljnings-
formaga i den mening som avses i artikel 7.1
b i forordning nr 40/94. Denna kritik
utmynnar i punkt 46 med en beskrivning
av det kriterium som, enligt den overklagade
domen, borde ha anviints vid bedémningen
av varumirkets sirskiljningsférmaga.



HARMONISERINGSBYRAN MOT ERPO MOBELWERK

18. Av punkterna 43-46, sammantagna,
framgar att forstainstansritten anser att det
endast dr ett kriterium som skall anvindas
vid bedémningen av ett varumérkes sérskilj-
ningsférmaga enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94. Att s4 ir fallet framgar redan av det
aterkopplande ordet "emellertid” i bérjan av
punkt 46. [ Generaladvokaten utgér fran den
portugisiska sprékversionen av domen, dir
ett ord med denna innebdrd anvinds. Den
svenska sprikversionen innehéaller dock inte
nigot sidant ord. Overs. anm.] Det #r siledes
analysen av dessa punkter i domskilen som
skall ldggas till grund for bedémningen av
huruvida den 6verklagade domen strider mot
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

19. Det framgar av ordalydelsen i artikel 7.1 1
férordning nr 40/94 att det ér tillrickligt att
ett av de absoluta registreringshinder som
riknas upp i denna bestimmelse &r till-
lampligt for att kiinnetecknet i friga inte skall
kunna registreras som gemenskapsvaru-
miirke® Flera absoluta registreringshinder
kan dock foreligga samtidigt.

20. Ett upphidvande av den o&verklagade
domen pd grund av att den strider mot
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, sisom
harmoniseringsbyrdn har hivdat, skulle
kunna leda till att &verklagandendmndens
beslut att végra registrering av varumirket
skall anses lagenligt. Detta giller givetvis
under forutsiittning att den tredje grund som
Erpo har aberopat till stdd for sin talan i
forsta instans inte kan leda till bifall. Over-
klagandeniimndens beslut, i vilket den ansig
att varumirket saknade sirskiljningsférmaga

6 — Se, for ett motsvarande synsitt, domstolens dom av den
19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot harmoniser-
ingsbyrin (REG 2002, s. 1-7561), punkterna 28 och 29,

i den mening som avses i artikel 7.1 b, skulle
sdledes kunna anses lagenligt dven om det
ansigs att en slogan som Das Prinzip der
Bequemlichkeit inte uteslutande bestdr av
upplysningar vilka i handeln visar den
ifragavarande varans egenskaper och det
sdledes inte kunde anses att denna slogan
ar av sddan rent beskrivande art som avses i
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Aven om
det ar mojligt att tillimpa artikel 7.1 b och
7.1 ¢ samtidigt, vilka bestimmelser dock
utgdr klart atskilda registreringshinder, ir
detta pa intet sitt nddvindigt. Ett varumirke
som ér av rent beskrivande art, i den mening
som avses i artikel 7.1 ¢, saknar sikerligen i
princip sddan s#rskiljningsférmaga som
avses i artikel 7.1 b. For att ett varumirke
skall anses sakna siirskiljningsférméga i den
mening som avses i denna bestimmelse
krivs dock inte att det dven foreligger hinder
for registrering enligt artikel 7.1 ¢. Omvint
giller dven att ett varumirke inte med
nédvindighet har siirskiljningsférméaga enligt
artikel 7.1 b pé grund av att det uppfyller de
krav som féljer av artikel 7.1 c.

21. I punkt 41 i den o6verklagade domen
erinras om att Overklagandenimnden fann
att "det ifrigavarande uttrycket [DAS PRIN-
ZIP DER BEQUEMLICHKEIT] saknade
sérskiljningsforméga”. Enligt punkt 42 i den
overklagade domen kunde emellertid det
argument som harmoniseringsbyrin fram-
fort till stod for att kdnnetecknet saknade
sérskiljningsforméga inte godtas, dd kiinne-
tecknet inte var av sdan rent beskrivande art
som avses i artikel 7.1 ¢, Harmoniserings-
byran har egentligen inte bestritt denna
slutsats i forevarande mal, varfér jag inte
hir kommer att ndrmare analysera den. Det
kan likvil konstateras att detta argument inte
dr av avgérande betydelse for frigan huru-
vida harmoniseringsbyrans beslut att neka

1-10039
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registrering av varumirket var lagenligt.
Harmoniseringsbyrdn har nidmligen framfor
mer 4n enbart detta argument till stéd for sin
uppfattning att varumérket saknade sérskilj-
ningsférmdga i den mening som avses i
artikel 7.1 b. Detta framgér av punkterna 43—
46 i den dverklagade domen, i vilka forstain-
stansritten kritiserar de skil som harmoni-
seringsbyrén angett for att neka registrering
av varumirket med stod av artikel 7.1 b. Det
ir just forstainstansrittens uppfattning,
sasom den redovisats i den overklagade
domen, om det specifika kriterium som skall
anvindas for att beddma huruvida ett
varumirke har sérskiljningsforméga i den
mening som avses i artikel 7.1 b som avses
med harmoniseringsbyrans &verklagande i
detta mal.

B — Syftet med och innebirden av artikel 7.1
b i forordning nr 40/94

22. Enligt domstolens fasta praxis ér varu-
mirkets grundliggande funktion “att for
konsumenten eller slutanvéndaren av en
vara eller tjinst som ticks av varumirket
garantera dess ursprungsidentitet, si att
denne utan risk for forvixling kan sérskilja
denna vara eller tjinst frin andra med ett
annat ursprung. Fér att varumdérket skall
kunna fylla denna funktion och vara ett
visentligt inslag i det system med sund
konkurrens som fordraget syftar till att
infora och uppritthélla méiste det utgbra en
garanti for att alla produkter som bér det har
framstilits under kontroll av ett enda foretag
som &r ansvarigt for deras kvalitet ...”.” Aven
forstainstansriitten har slagit fast att det inte

7 — Domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon (REG 1998, s. 1-5507), punkt 28,
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4r nodvindigt att ett varumirke "ge[r] ndgon
exakt upplysning om vem som tillverkar
varan eller utfér tjinsten. Det &r tillrackligt
att den berdrda allménheten med hjilp av
varumirket kan sirskilja de varor eller
tjanster som bar varumirket frin andra
med ett annat ursprung i handeln och utgé
fran att alla varor eller tjinster som bir
varumirket har tillverkats, saluforts eller
levererats under kontroll av varumérkesin-
nehavaren, som ir ansvarig for deras kvalitet

» 8
see o

23. Det bor hir nimnas att det i artikel 4 i
forordning nr 40/94 foreskrivs att “[e]tt
gemenskapsvarumirke kan utgéras av alla
kinnetecken som kan &terges grafiskt ..
forutsatt att kiinnetecknet i fraga kan sér-
skilja ett foretags varor eller tjénster frin
andra foretags”.

24, Parallellt hirmed foreskrivs i artikel 7.1 b
i férordning nr 40/94 ett absolut registre-
ringshinder avseende ”[vlarumirken som
saknar sirskiljningsformaga”. Sasom general-
advokaten Jacobs nyligen har pépekat ar
detta férbud mot registrering av varumiérken
som saknar sirskiljningsférméga inte endast
en upprepning av kravet i artikel 4 i forord-
ning nr 40/94 att ett varumirke "kan sérskilja
ett foretags varor eller tjénster frin andra
foretags”, vilket dven det utgdr ett absolut

8 — Forstainstansrattens dom av den 19 september 2001 i mil
T-118/00, Procter & Gamble mot har iseringsbyrdn
(kvadratisk tablett med ett vitt skikt med gréna prickar och
ett ljusgront skikt) (REG 2001, s, 11-2731), punkt 53.
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registreringshinder p& grund av hinvis-
ningen i artikel 7.1 a i samma férordning.
Det forefaller nimligen "rimligt att anta att
artiklarna 4 och 7.1 a hénvisar till en allmén,
oinskrinkt, abstrakt forméga att sirskilja
varor med olika ursprung, medan artikel
7.1 b 4r avsedd att beteckna sérskiljnings-
férméga i forhéllande till den varuklass som
avses”.

25. Det krav pa sirskiljningsférmaga som
uppstélls i artikel 7.1 b tjinar siledes, sdsom
fastslagits i domen i méalet Windsurfing
Chiemsee, det sérskilda syftet att sikerstilla
att varumirket “ldmpar sig som identifika-
tionsmedel for att faststilla att den vara som
ar foremal for registreringsanstkan kommer
frén ett visst foretag och siledes att denna
vara kan sérskiljas fran andra foretags

varor”. ° Denna uppfattning har bekriftats i

senare domar frin domstolen. !

9 — Generaladvokaten Jacobs férslag till avgérande, foredraget den
11 mars 2004 i mal C-329/02 B, SAT.1 mot harmoniserings-
byrén (iinnu inte publicerat i rittsfallssamlingen), punkt 16. Se,
for ett motsvarande synsitt, domstolens dom av den 18 juni
2002 i mal C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkterna
37 och 39. Den sistnimnda domen avser den analoga
bestimmelse som dterfinns i artikel 3.1 b i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirm-
ningen)av medlemsstaternas varumiirkeslagar (EGT 1989, L
40,5, 1)

10 — Domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade milen

C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999,
s. 1-2779), punkt 46, vilken hiir dberopas analogivis pa grund
av att den rérde en bestimmelse i artikel 3 i direktiv 89/104
som har samma lydelse som artikel 7.1 b i forordmng
nr 40/94, Till skillnad frin forordning nr 40/94 dr direktiv
89/104 tillimpligt pd nationella varumirken och inte pA
gemenskapsvarumiirken.

11 — Se domen i det ovannimnda malet Philips, punkt 35, dom av
den 8 april 2003 i de forenade milen C-53/01-C-55/01,
Linde m.l. (REG 2003, s. I-3161), punkt 40, och av den
12 februari 2004 i mal C-218/01, Henkel (REG 2004, s, I-
1725), punkt 48. Samtliga domar avser artikel 3.b i direktiv
89/104, vilken har samma lydelse som artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94.

26. Av samma innebdrd dr dven forstain-
stansridttens senare praxis, i vilken ritten
uttryckligen har férklarat, med avseende pa
bedémningen av en slogans sirskiljnings-
formaga, att den "endast [har] s#rskiljnings-
férmaga i den mening som avses i artikel 7.1

. b i forordning nr 40/94 om tecknet omedel-

bart kan uppfattas som en upplysning om det
kommersiella ursprunget fér de berérda
varorna eller tjansterna, si att mélgruppen
utan risk fér férvixling kan sirskilja varu-
miirkesinnehavarens varor eller tjinster frin
dem som har ett annat kommersiellt
ursprung”, 12

C — Kuiteriet for bedémning av huruvida ett
varumdrke har sdrskiljningsformdga i den
mening som avses i artikel 7.1 b, och fidgan
huruvida en slogans séirskiljningsformdga bor
bedomas pa ett annat séitt én det som brukar
anvindas for att bedoma andra varumdér-
kens sdrskiljningsformaiga

27. Den forsta friga som maste provas, och
som #ven #r av avgbrande betydelse for
bedémningen av huruvida férstainstansriit-
ten har gjort en korrekt tolkning av artikel
7.1 b i férordning nr 40/94, dr hur man
egentligen skall forfara vid bedémningen av
huruvida ett varumirke har sirskiljnings-
formaga i den mening som avses i denna
bestimmelse. Det skall med andra ord
faststéllas vilket kriterium som skall anvin-
das vid denna bedomning. En annan friga,
som har anknytning till den forsta frigan, ir

12 — Forstainstansrittens dom av den 5 december 2002 i mil
T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyran (Real
People, Real SolulionsgJ (REG 2002, s, 11-5179), punkt 20. Se
dven dom av den 3 juli 2003 i mal T-122/01, Best Buy (REG
2003, s. 11-2235), punkt 21.
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huruvida en slogan bér behandlas pa ett
sirskilt sétt vad géller bedémningen av dess
sdrskiliningsformaga i egenskap av varu-
marke,

28. S&som harmoniseringsbyran och Fore-
nade kungariket har papekat dr domstolens
praxis klar vad giller den forsta frigan. I dom
av den 16 juli 1998 i malet Gut Springen-
heide och Tusky slog domstolen ndmligen
fast ett generellt tillimpligt och enhetligt
kriterium fér att bedéma huruvida en
reklamuppgift eller ett varumiérke kan vilse-
leda kdparna. Den utgick hirvid fran de
forvintningar som en normalt informerad
samt skiligen uppmérksam och eftertdnksam
genomsnittskonsument kan formodas ha, '3
Detta kriterium har bekriftats i dom av den
22 juni 1999 i malet Lloyd Schuhfabrik
Meyer, sérskilt vad géller bedémningen av
huruvida ett varumérke har en hég sirskilj-
ningsférméga. *

29. Bedémningen av om ett varumérke har
sirskiljningsférméga i den mening som avses
i artikel 7.1 b skall siledes goras med
avseende pé de varor eller tjénster for vilka
varumirket 6nskas bli registrerat och som
detta syftar till att sdrskilja,'® Vidare skall
denna beddmning grundas pd hur malgrup-
pen, konsumenterna av varorna och tjénste-
rna i fraga, uppfattar varumirket. Vid denna

13 — Domstolens dom av den 16 juli 1998 i mal C-210/96, Gut
Springenheide och Tusky (REG 1998, s. I- 4657), punkterna
30-31 och 37 samt domslutet.

14 — Domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. 1-3819), punkt 26.

15 — Se, for ett motsvarande synsitt betréffande divektiv 89/104,
domstolens dom av den 4 oktober 2001 i mat C-517/99, Merz
& Krell (REG 2001, 5. 1-6959), punkt 29.
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analys skall man utgd frén den uppfattning
som en normalt informerad samt skiligen
uppmiérksam och eftertinksam genomsnitts-
konsument kan férmodas ha.'® Denna
stindpunkt i friga om hur ett varumirkes
sirskiljningsformaga skall bedémas har dven
intagits i forstainstansrittens praxis fore den
overklagade domen, '

30. Direfter uppkommer en annan fraga,
némligen huruvida man vid prévningen av
om en slogan kan registreras som varurnir-
ken bor tillimpa detta traditionella och i
rittspraxis fastslagna kriterium pa ett sdrskilt
sitt, Domstolen har redan haft tillfille att
uttala att "[r]egistrering av ett varuméirke
som bestar av tecken eller upplysningar vilka
dessutom anvinds som reklamsloganler],
kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar
att kopa de varor eller tjinster som avses
med varumirket dr .. inte som sddan
utesluten pad grund av en sidan anvind-
ning”.*®

16 — Se, for ett motsvarande synsiitt vad giller artikel 3.1 b i
direktiv 89/104 betriffande en varas form, de nyligen
meddelade domarna i de ovannimnda mdlen Philips,
punkt 63, Linde m.fl, punkt 41, och Henkel, punkt 50.

17 — I domen i det ovannidmnda malet Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrin, punkt 54, forklarade férstainstansrat-
ten att man, for att beddma huruvida ett varumirke har
sdrskiljningsférmdga enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94,
"[i] ett forsta skede, och helt utan att beakta kiinnetecknets
anvindning i den mening som avses i artikel 7.3 i forordning
nr 40/94, skall .., utreda huruvida det begirda varumirket
gor det mojligt for allménheten i malgruppen att sirskilja de
avsedda varorna frin varor med annat ursprung i handeln nir
den skall gora ett val vid inkép”. I punkt 57 i domen anférde
forstainstansrétten vidare att “sarskiljningsformagan hos det
begirda varumirket [skall saledes] bedémas med hinsyn till
de forvdntningar som en normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument kan tinkas
ha", varvid den foljde Jen stdndpunkt som antagits i domen i
det o imnda malet Gut Springenheide och Tusky.

18 — Domen i det ovannimnda malet Merz & Krell, punkt 40.
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31. Den i malet aktuella frigan &r dock en
annan, ndmligen huruvida en slogan, pa
grund av att det dr en ordkombination som
innehaller en uppgift om kvaliteten pa den
vara eller tjinst som den avser, bor behandlas
pa ett annat sitt 4n andra typer av varu-
miirken. Jag tror inte att det kan ifrigasittas
att den i den 6verklagade domen fastslagna
principen, att det inte finns skil att behandla
en slogan stringare dn andra varumérken,
generellt sett dr riktig.

32. Denna uppfattning har stod i flera
nyligen meddelade domar av domstolen *°, i
vilka den konstaterat att det i artikel 3.1 b i
dirvektiv 89/104: (vilken motsvarar artikel 7.1
b i férordning nr 40/94) inte gors atskillnad
mellan olika kategorier av varumirken vad
giller bedémningen av om de har sérskilj-
ningsférmaga. Forstainstansritten har intagit
samma stindpunkt i domen i det ovan-
nimnda malet Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran?®, vilken meddelats
fére den Overklagade domen, betriffande
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

33. Beddmningen av huruvida ett visst
varumirke dr dgnat att identifiera det kom-

19 — Se, betrdffande varumiirken som bestdr av tredimensionella
ormer, domarna i de ovannimnda mélen Philips, punkt 48,
och Linde, punkterna 42 och 43.

20 — Ibidem, punkt 55, i vilken det konstateras att det i artikel 7.1
b { firordning nr 40/94 inte gérs nigon "Atskillnad melfan
olika slags varumiitken. Kriterierna for beddémning av
sirskiljningsformagan hos tredimensionella varumirken
som utgtrs av sjilva varans form skiljer sig siledes inte frin
de kriterier som tillimpas for andra slags varumirken.”

mersiella ursprunget for de berdrda varorna
eller tjinsterna skall dock goras utifrin
omstindigheterna i det konkreta fallet. Aven
om det allménna kriterium som skall anvin-
das vid bedémningen av om ett varumirke,
oavsett typ, har sirskiljningsforméiga enligt
artikel 7.1 b utgdrs av den formodade
uppfattningen hos genomsnittskonsumenten
av varorna i den klass for vilken registrering
sokts, 4r nidmligen myndigheterna skyldiga
att vid den konkreta bedémningen av
sirskiliningsformagan tillimpa detta krite-
rium med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av varorna i
fraiga.?® Vid denna konkreta bedémning
maste ofrinkomligen arten av och de sir-
skilda egenskaperna hos det varuméirke som
avses med registreringsansékan beaktas.

34. Domstolen har i detta avseende slagit
fast att man vid den konkreta bedémningen
av huruvida tredimensionella varumirken
eller varumérken som bestir av en firg har
sirskiljningsformaga inte nédvindigtvis kan
utgd fran att genomsnittskonsumenten upp-
fattar varumirket pd samma sitt som ett
ord- eller figurmirke, som bestir av ett
kinnetecken som &r oberoende av utform-
ningen av de varor som det avser. > Férstain-
stansriitten har intagit samma stindpunkt,
innan den oOverklagade domen meddelades,
betriffande tredimensionella varumérken, 2

21 — Se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannimnda
malet Henkel, punkt 51,

22 — Se domen i det ovannimnda méalet Henkel, punkt 52, och
dom av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel (REG 2003,
s. [-3793), punkt 65.

23 — Se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannimnda
milet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn, punkt 56,
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35. Genomsnittskonsumenten &r inte van
vid att uppfatta exempelvis formen av en
varas férpackning eller en varas firg, utan
grafik- eller textinslag, som en uppgift om
varans ursprung, och det kan siledes i
praktiken vara svdrare att bevisa att ett
sddant tredimensionellt varumirke har sir-
skiljningsférméga 4n det &r att bevisa att ett
ord- eller figurmirke har det.?*

36. Detsamma giller enligt min uppfattning
den konkreta bedémningen av séirskiljnings-
férmagan hos en ordkombination som dr en
slogan, vilken innefattar ett reklambudskap i
frga om en viss vara pa det sprik som den &r
avfattad pa. Det ir litt att tinka sig att det
kan vara svart for en genomsnittskonsument
att uppfatta en ordkombination av denna typ
som en uppgift om varans kommersiella
ursprung som gor det mojligt att sérskilja
den fran andra varor som tillhér samma klass
men som har ett annat ursprung. Detta géller
i synnerhet om denna slogan lovordar egen-
skaper som samtliga varor eller tjinster i
denna klass normalt forknippas med.

37. En genomsnittskonsument uppfattar
siledes inte denna ordkombination, vilken
lovordar kvaliteten hos en vara, som en
uppgift om att varan har ett annat kom-
mersiellt ursprung 4n andra varor i samma
klass vilka tillverkas av andra féretag. Héri-
genom skiljer sig detta fail fran vad som
giller i friga om ordmirken av annat slag,

24 — Se, for ett motsvarande synsétt, domarna i de ovannamnda
malen Henkel, punkt 52, och Linde, punkt 48, betriffande ett
tredimensionellt varumirke, och domen i det ovannimnda
milet Libertel, punkt 65, betriffande ett varumirke som
bestar av en firg.
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sasom ett pahittat uttryck (exempelvis
XTPO33) som inte har ndgon egen innebérd
som innebir ett lovordande av egenskaper
som i allminhet forknippas med samtliga
varor i en viss klass. Det skiljer sig dven fran
det fallet att en slogan innehaller nigon
uppgift som gor det mojligt fér genomsnitts-
konsumenten att identifiera det kommersi-
ella ursprunget hos den vara for vilken en
slogan onskas registrerad och siledes sir-
skilier den frin andra varor som tillhor
samma klass men som har ett annat
kommersiellt ursprung,

38. En slogan kan siledes anses ha sirskilj-
ningsformiga som varumérke, om genom-
snittskonsumenten inte utan vidare gér en
koppling mellan innehéllet i en slogan och de
egenskaper som konsumenterna normalt
forknippar varuklassen i fraga med. En
slogan kan dérmed, beroende pid hur en
genomsnittskonsument uppfattar den, vara
dgnad att identifiera det kommersiella
ursprunget hos den vara for vilken en slogan
onskas registrerad. Det nu sagda hindrar inte
att en slogan, av vilket slag som helst, efter
en ling tids anvindning kan komma att
uppfattas av genomsnittskonsumenten som
en uppgift om varans kommersiella
ursprung. I detta fall dr det "genom anvind-
ning som varumirket férvirvar den sirskilj-
ningsforméga som erfordras for registre-
ring”.?® Detta #r uttryckligen tillitet enligt
artikel 7.3 i forordning nr 40/94. Det fore-
varande fallet avser dock uppenbarligen inte
denna situation.

25 — Domen i det ovannimnda malet Philips, punkt 58, avseende
en bestaimmelse med motsvarande innehdll i direktiv 89/104,
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39. Det som konkret skall avgoras i fore-
varande fall 4r huruvida en genomsnittskon-
sument av varor i klasserna 12 och 20 kan
uppfatta bekvimlighetsprincipen sisom en
beskrivning av en egenskap hos enbart Erpos
varor, eller om en sidan konsument tvirtom
antar att denna princip avser en egenskap
hos samtliga varor i samma klass, oberoende
av vilket foretag som har tillverkat dem,
eftersom samtliga tillverkare av dessa varor
naturligtvis forsoker se till att deras varor
Overensstimmer med denna princip.

D — Huruvida punkterna 43-46 i den
overklagade domen dr oforenliga med det
beskrivna kriteriet for bedomning av huru-
vida ett varumdirke har sdrskiljningsformdga
i den wmening som avses i artikel 71 b i
Jforordning nr 40/94

40. I den 6verklagade domen avviker for-
stainstansriitten klart fran det ovan beskrivna
kriteriet f6r bedémning av huruvida ett
varumérke har sirskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b.

41. Detta framgar klart, inte endast av
punkt 46 utan dven av punkterna 43-45 i
den 6verklagade domen. Forstainstansriitten
kritiserar i dessa punkter &verklagande-
nimndens resonemang till stéd for dess
uppfattning att uttrycket DAS PRINCIP
DER BEQUEMLICHKEIT saknade sirskilj-
ningsférmaga med avseende pd varorna i
klas. 12 (fordon for transport till lands och
reservdelar till dessa) och klas, 20 (mébler
och kontorsmaobler).

42, 1 de nimnda punkterna 43-45 i den
6verklagade domen kritiseras 6verklagande-
nimndens analys i den utstrickning som
ndmnden i punkterna 30 och 31 i det
overklagade beslutet hidvdat att ordkombina-
tionen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICH-
KEIT inte hade "nagon ytterligare bestinds-
del som ger den originalitet” och att det
saknades ett "idémissigt spidnningsfilt som
skulle kunna ge en Gverraskningseffekt och
sledes en igenkdnningseffekt” hos genom-
snittskonsumenten, med avseende pa det
kommersiella ursprunget hos de varor som
registreringsansdkan avsig.

43, 1 den overklagade domen anses vidare
att 6verklagandenimndens bedémning av en
slogans sirskiljningsférmaga i det konkreta
fallet stred mot principen att bedémningen
av huruvida en slogan i egenskap av varu-
mirke har sirskiljningsformaga inte skall ske
med tillimpning av stringare kriterier &n
dem som &r tillimpliga pad andra typer av
kiinnetecken. 26

44, Jag instdmmer i att en slogan inte kan
anses sakna sérskiljningsforméiga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 endast pa grund av att den saknar
s L . 27
uppfinningsrikedom eller inslag av fantasi.

26 — Se punkt 44 in fine i den éverklagade domen,

27 — Denna uppfattning har stéd i den i punkt 44 i den
dverklagade domen niimnda riittspraxisen.
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45, Det som under alla omstdndigheter
framstar som oférenligt med artikel 7.1 b dr
den i den dverklagade domen intagna stdnd-
punkten att de behoriga myndigheterna, nér
de konkret skall beddma ett varumirkes
sirskiljningsforméga med avseende pd en
slogan som DAS PRINZIP DER BEQUEM-
LICHKEIT, inte fir beakta huruvida denna
slogan innehaller ett inslag av originalitet
som goér det mojligt fér genomsnittskon-
sumenten att sdrskilja den vara for vilken en
slogan onskas registrerad frén varor med
annat ursprung i handeln nir konsumenten
skall vélja vilken vara han eller hon vill képa.

46. Vid en konkret bedémning av en slogans
formaga att i malgruppen, vilken skall anses
bestd av genomsnittskonsumenter, ge upp-
hov till uppfattningen att det finns en
koppling mellan varumirkets innehavare
och de varor eller tjinster vars kommersiella
ursprung varumirket syftar till att identifiera,
maste arten av och de specifika egenskaperna
hos det ordmirke som Onskas registrerat
beaktas.

47. Alla varumirken ar inte av samma art
och har inte samma egenskaper. Det finns
relevanta skillnader till och med mellan olika
ordmirken. Exempelvis kan ett helt och
hallet pahittat uttryck avseende en viss vara
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littare uppfylla kravet i artikel 7.1 b pa att ett
kinnetecken skall ha sérskiljningsforméga i
forhallande till genomsnittskonsumenten, én
en slogan som presenterar, om &n inte i rent
beskrivande ordalag, en viss egenskap eller
princip som varan uppges inneha respektive
iaktta.

48. Det kan foljaktligen inte strida mot
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att de
behoriga myndigheterna har méjlighet att sla
fast att en slogan i genomsnittskonsumen-
tens 6gon endast hinfor sig till en dnskvird
egenskap hos samtliga varor i klassen i fraga
och inte enbart hos de varor som har sitt
kommersiella ursprung hos det foretag som
har ansékt om registrering. Jag anser dérfor
att det #r tillitet for harmoniseringsbyrdn,
vid den praktiska tillimpningen av kriteriet
for bedémning av huruvida ett varumérke
har sirskiljningsférmaga, att faststélla att en
reklamslogan som helt saknar ytterligare
sirskilda inslag inte gér det moéjligt, a priori,
fér malgruppen att identifiera det kommer-
siella ursprunget hos den vara for vilken
registrering av varumirket har begirts, i
forhallande till varor med annat ursprung
men som tillhér samma klass.

49, Jag anser dirfor att uttalandena i punk-
terna 43-45 i den verklagade domen visar
att ritten missuppfattat bade innebérden av
kriteriet f6r bedémning av huruvida ett
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varumiérke har sirskiljningsforméga i den
mening som avses i némnda artikel 7.1 b och
hur detta skall tillimpas i praktiken. Detta
utmynnar i punkt 46 i domen i en beskriv-
ning av det nya kriterium som harmoniser-
ingsbyrén enligt rédtten borde ha tillimpat.

50. Av det ovan anférda star det klart att det
i punkt 46 i den 6verklagade domen anforda
kriteriet, med det sérskilda beviskrav som det
innebdr, strider mot artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94. Jag finner inte Erpos argument till
stdd for motsatsen vara dvertygande. I den
overklagade domen ersitts ndmligen det
etablerade kriteriet fér bedémning av huru-
vida ett varumérke har sérskiljningsformaga i
den mening som avses i nimnda artikel 7.1 b,
varvid utgdngspunkten #r hur milgruppen
for varorna eller tjinsterna i fraga normalt
uppfattar varumirket, med ett nytt och
vésentligen annorlunda kriterium.

51. Enligt det nya kriteriet maste harmoni-
seringsbyrén, for att med stdd av artikel 7.1 b
kunna viigra att registrera en slogan, bevisa
att detta ordmérke allmint anviinds i affirs-
livet, I sjilva verket krivs tvirtom, for att
kunna vigra registrering p& grund av avsak-
nad av sirskiljningsférmaga, att malgruppen
for denna varuklass normalt sett inte upp-
fattar ordkombinationen i friga som inneb#-
rande en sddan upplysning om det kommer-
siella ursprunget for varorna eller tjinsterna
som skulle kunna géra det majligt att skilja
dessa frén varor och tjiinster med ett annat
kommersiellt ursprung. Detta giller obe-
roende av huruvida den slogan som #r i
fréga faktiskt anvdnds i handeln.

52. Kravet pa bevis f6r att den ordkombina-
tion som oOnskas registrerad "allmint
anvinds i kommersiella meddelanden, och
sarskilt i reklam”, for att det skall vara
mojligt att vigra registrering med stéd av
artikel 7.1 b dr siledes uppenbart oférenligt
med det korrekta, och ovan beskrivna,
kriteriet for bedémning av huruvida ett
varumirke har sérskiljningsforméga i den
mening som avses i nimnda artikel 7.1 b,

53. Mot inforandet av det nya kriterium som
foreslagits av forstainstansritten i den dver-
klagade domen talar &ven, enligt min
mening, andra argument som &beropats av
harmoniseringsbyrdn och av Férenade
kungarikets regering. Det nya kriteriet med-
ger att ett foretag far ensamuitt till en slogan
av den typ som hidr #r i frdga, vilket skulle
medfora att Gvriga foretag som tillverkar
varor som tillhor samma varuklasser, sdsom
exempelvis kontorsmébler, inte lingre hade
rdtt att fritt beskriva sina varor sésom
utformade och tillverkade i enlighet med
bekvimlighetsprincipen. Detta #r enligt min
mening oacceptabelt, och det dr inte heller
uppenbart att det gar att komma till ritta
med dessa problem med stéd av artikel 12 b i
férordning nr 40/94. Konkurrerande féretags
anvindning av uttrycket bekviamlighetsprin-
cipen kan dessutom ldttare ifrigasittas

28 — Se ovan punkterna 27~39,
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sdsom otillbérlig, om ett annat foretag har
tillatits registrera det som gemenskapsvaru-
mirke.

54. Inférandet av ett mycket generdst krite-
rium for att godkdnna registrering sésom
varumérken av olika reklamslogan som,
oberoende av vilken grad av kreativitet de
uppvisar, lovprisar en egenskap hos varan
eller tjansten, skulle begrinsa yttrandefri-
heten for &vriga tillverkare av varor eller
tjinster som tillhér samma klass. Dessa
maste kunna Aberopa samma egenskaper
nir de presenterar sina varor, utan nagra
juridiska begrdnsningar. Majligheten att
registrera en slogan pa de villkor som anges
i punkterna 43-46 i den Gverklagade domen
skulle ge redan etablerade foretag ett incita-
ment till att s& snabbt som mdjligt registrera
uttryck, av de mest varierande slag, som
lovordar egenskaper hos deras varor eller
tjanster. Dérigenom skulle det blir svarare for
nya aktdrer att etablera sig p4 marknaden for
dessa varor eller tjénster.

55. Det kan inte vara ett for artikel 71 b i
férordning nr 40/94 helt frimmande syfte att
undvika registrering av ordkombinationer
som saknar sirskiljningsférméga, vilka
annars otillborligen skulle begrinsa ovriga
ekonomiska aktérers méjlighet att anvinda
sig av dessa i friga om denna klass av varor
eller tjanster. >

29 — Se, i detta avseende, domen i det ovanniimnda malet Libertel,
punkterna 44-60, betriffande registrering av ett varumirke.
Se dven generaladvokaten Jacobs forslag till avgorande i det
ovanniamnda malet SAT.1, punkt 57.
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56. Ett annat problem som det nya kriteriet
ger upphov till &r den inkonsekventa till-
lampning detta skulle leda till i forhéllande
till domstolens hittillsvarande praxis. I praxis
har nimligen ansetts att det dr mojligt att
vigra registrering av ett ordmirke pa grund
av att detta har en rent beskrivande karaktir,
dven ndr uttrycket i friga dnnu inte har
anvints for att beskriva varukategorin i fraga.
Det har hirvid ansetts tillréckligt att en
sadan anvindning dr tinkbar.’’ Denna
standpunkt har nyligen bekriftats av dom-
stolen i dess dom i malet harmoniserings-
byrdn mot Wrigley, i vilken den konstaterade
foljande: “For att harmoniseringsbyran skall
kunna vigra registrering med stod av artikel
7.1 ¢ i forordning nr 40/94 kravs det inte att
de kinnetecken eller upplysningar av vilka de
varumirken som avses i denna artikel &r
sammansatta faktiskt anviinds vid tidpunkten
for registreringsansokan for att beskriva
sddana varor eller tjanster som dem som
ansokan avser eller dessa varors eller tjéns-
ters egenskaper. Sisom foljer av sjilva
ordalydelsen i denna bestimmelse ar det
tillriickligt att dessa kiinnetecken och upplys-
ningar kan anvéndas for sidana dndamal.”*"

57. Med beaktande hérav anser jag att
harmoniseringsbyran har fog for sin uppfatt-
ning att den ¢verklagade domen, genom att

30 — Se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovannéimnda
maélet Windsurfing Chiemsee, punkt 37.

31 — Domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mil C-191/01 P,
harmoniseringsbyrdn mot Wrigley (REG 2003, s. 1-2447),
punkt 32,
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den uppstiller ett krav pa bevis for att en
slogan anvints i kommersiella meddelanden,
i synnerhet i reklam, f6r att registrering skall
kunna vigras med stdd av artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, #r oférenlig med det
kriterium som antagits av domstolen for
bedémning av ett varumirkes sirskiljnings-
férméga enligt artikel 7.1 ¢, Denna oféren-
lighet &r sirskilt olycklig dd de bada bestim-
melserna ofta tillimpas samtidigt.

58. Enligt den uppfatining som foretriids i
den 6verklagade domen skulle bedémningen
av ett varumérkes sérskiljningsformaga enligt
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 ske med
tillimpning av ett kriterjum som dr mycket
mer generdst 4n det som antagits for
bedémningen av om det féreligger hinder
for registrering med anledning av att kiinne-
tecknet har beskrivande karaktir, Nagot skal
som skulle motivera en sidan atskillnad kan
emellertid inte urskiljas, och inte heller ges
det i artikel 7.1 b ndgon som helst antydan
om att det skulle vara nédvindigt att bevisa
att varumdrket i fraga regelbundet anviinds i
kommersiella meddelanden for att man skall
kunna végra att registrera det pi grund av
dess bristande sérskiljningsférméga,

59. Ett sadant krav uppstills inte i artikel 7.1
b utan endast i artikel 7.1 d, enligt vilken "en
viigran att registrera ett varumirke endast
forutsitter att de tecken eller upplysningar
som varumérket uteslutande bestir av i det
dagliga sprakbruket eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk har kommit att bli
en sedvanlig beteckning f6r de varor eller

tjanster for vilka varumirket har anmilts for
registrering.” ** Sasom harmoniseringsbyran
har framhallit skuile artikel 7.1 d inte ha
négot existensberittigande om det kriterium
som skall anvindas for att bedéma om ett
varumérke har sirskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b skulle vara
det kriterium som forstainstansriitten angett
i den 6verklagade domen.

60. Jag vill avslutningsvis nimna det fér-
héllandet att detta nya kriterium fér bedém-
ningen av huruvida ett varumirke har
sdrskiljningsforméga i den mening som avses
i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, som
foreslagits i den 6verklagade domen och som
med rétta har kritiserats av harmoniserings-
byran, under tiden av forstainstansriittens
fjirde avdelning — som #r den avdelning
som har meddelat den $verklagade domen —
har ansetts, dtminstone underférstatt, inte
vara tillimpligt. I dom av den 31 mars
2004%, i ett mal som rorde registreringen
av ordmirket "LOOKS LIKE GRASS...
FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE
GRASS...” for klasser avseende syntetiska
ytbelidggningar och installation av sidana,
har forstainstansritten siledes forkastat det
kriterium som foreslagits i punkt 46 i den
overklagade domen, ®*

32 — Domen i det ovannimnda mélet Merz & Krell, punkt 41,
betriffande artikel 3.1 d I direktiv 89/104 som har ett
motsvarande innehall.

33 — Forstainstansrittens dom av den 31 mars 2004 i mil
T-216/02, Fieldtutf (innu ej offentliggjort i rittsfallssam-
lingen).

34 — 1 punkt 34 i domen uttalas foljande: "... enligt den rittspraxis
som meddelats efter denna dom [i malet ERPO] avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 inte endast de varumirken
som ir allmiint forek de, i handeln, for att presentera
de berérda varorna eller tjinsterna, utan dven dem som
skuile kunna bli allmiint forekon le i detta le”. 1
punkt 35 tilliggs att "varumirket inte [kan} omedelbart ...
uppfattas som en upplysning om de avsedda varornas och
tjansternas kommersiella ursprung, utan som en enkel
reklamslogan™,
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61. Sasom namnts i det foregiende paverkar
ett upphévande av den overklagade domen
inte nodvindigtvis lagenligheten av beslutet
att avsla registreringsansokan, eftersom for-
stainstansritten inte har provat den tredje

V — Forslag till avgérande

grunden som Erpo dberopat till st6d for sin
talan om ogiltigforklaring av 6verklagande-
nimndens beslut. Jag foreslar dirfor att
domstolen aterférvisar malet till forstain-
stansritten.

62. Mot bakgrund av vad ovan anforts foreslar jag att domstolen

1) upphiéver forstainstansrittens dom i mal T-138/00,

2) aterforvisar malet till forstainstansritten, och

3) forordnar att beslut om rittegdngskostnaderna kommer att meddelas senare.
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