KWS SAAT MOT HARMONISERINGSBYRAN

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PHILIPPE LEGER
foredraget den 19 maj 2004 *

1. Forevarande dverklagande avser en ansi-
kan om registrering av en firg i sig som
gemenskapsvarumiérke. Talan har vickis av
bolaget KWS Saat AG? mot Europeiska
gemenskapernas forstainstansritts dom av
den 9 oktober 2002, KWS Saat mot harmoni-
seringsbyrdn (Nyans av firgen orange)?,
Genom denna dom ogillade férstainstansrét-
ten delvis den talan som KWS hade vickt
mot andra dverklagandenfimndens (Byran
for harmonisering inom den inre marknaden
{(varumirken, monster och modeller) (har-
moniseringsbyran) * beslut av den 19 april
2000 (drende R 282/1999-2), genom vilket
KWS ansokan om registrering av firgen
orange i sig som gemenskapsvarumirke for
varor och tjidnster, huvudsakligen med kopp-
ling till utside som anvinds inom jord-
bruket, avslogs >,

2. Domstolen kommer séledes att pa nytt
préva fragan om registrering av en firg i sig
som varumirke, i vilken domstolen redan
har uttalat sig, fore den overklagade domen,

1 — Originalsprak: franska.
2 — Nedan kallat K\VS,

3 — Dom av den 9 oktober 2002 i mal T-173/00, K\VS Saat mot
harmoniseringsbyrin (REG 2002, s, 11-3843) (nedan kallad den
éverklagade domen),

4 — Nedan kallad harmoniseringsbyrin,
5 — Nedan kallat det ifrigasatta beslutet.

inom ramen fér radets forsta direktiv
89/104/EEG®, i dom av den 6 maj 2003 i
malet Libertel?, och infér vilken domstolen
dven star i milet Heidelberger Bauchemie®,

I — Tillimpliga bestimmelser

3. De materiella och processuella bestim-
melser om registrering av ett gemenskaps-
varumérke, som &r relevanta i forevarande
mdl, finns i radets férordning (EG)
nr 40/94°.

4. 1 artikel 4 i férordningen anges de
kinnetecken som kan utgéra ett gemen-
skapsvarumirke, Enligt denna artikel avses
"alla kénnetecken som kan &terges grafiskt,
sdrskilt ord, inbegripet personnamn, figurer,

6 — Direktiv av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirtkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1;
svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178) (nedan
kallat direktivet).

7 — Dom av den 6 maj 2003 i ma3l C-104/01, Libertel (REG 2003,
s. 1-3793).

8 — Pigiende mal vid domstolen, C-49/02, Heidelberg Bauchemie,

9 — Ridets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumiirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
speclalu(ggva, omrdde 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad
forordningen).
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bokstiver, siffror, formen pd en vara eller
dess utstyrsel, forutsatt att kéinnetecknet i
fraga kan sirskilja ett foretags varor eller
tjanster frdn andra foretags”.

5. Artikel 7.1 och 7.3 i férordningen géller
absoluta registreringshinder. I artikeln fore-
skrivs foljande:

"1. Féljande far inte registreras:

b) Varumirken som saknar sérskiljnings-
formaga;

3. Punkterna 1 b, ¢ och d skall inte tillimpas
om varumirket till foljd av dess anvindning
har uppndtt en sérskiljningsformaga i fraga
om de varor eller tjinster for vilka det ansoks
om registrering.”
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6. Artiklarna 73 och 74 i foérordning
nr 40/94 tillhér avdelning IX om forfarande-
bestimmelser. I artikel 73, som avser beslu-
tets grunder, foreskrivs att "[b]yrans beslut
skall innehalla beslutets grunder” och att "[b]
eslut ... endast [far] grunda sig pd omstéindig-
heter som parterna har haft tillfille att yttra
sig Gver”.

7. 1 artikel 74.1 i férordningen anges att "[v]
id forfarande infor byran skall denna utan
sirskilt yrkande prova sakfrhallandena;
dock skall i drenden om relativa registre-
ringshinder prévningen vara begrénsad till
vad parterna aberopat och yrkat”,

II — Bakgrund och forfarandet

8. Den 17 mars 1998 ansokte KWS hos
harmoniseringsbyran om registrering av
firgen orange i sig som gemenskapsvaru-
mirke. Denna ansékan innehdll en rektangu-
lir orangefirgad yta i det utrymme i
formuldret som #r avsett for atergivning av
varumirket och benimningen Orange
(HKS?7) i utrymmet avsett for beskrivning
av detta,
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9. Registreringsansékan i friga avsig varor
och tjinster tillhérande klasserna 7, 11 och
31 respektive klas. 42 i Nicetverenskommel-
sen ', De var beskrivna pa féljande sitt:

— "Behandlingsanldggningar fér rensning,
betning, pelletering, sortering, behand-
ling med bekdmpningsmedel, kvalitets-
kontroll och sallning av utsiéide” (klas. 7).

— "Behandlingsanliggningar for torkning
av utsiide” (klas. 11).

— "Jordbruks-, tridgards- och skogspro-
dukter” (tillhorande klas. 31).

— "Teknisk rddgivning och professionell
affirsradgivning pd omradena odling
och vixter, sirskilt inom grenen utside”
(klas, 42).

10 — Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av
varor och tjinster for varumirkesregistrering av den 15 juni
1957, § reviderad och iindrad upplaga.

10. Genom beslut av den 25 mars 1999
avslog harmoniseringsbyrins granskare KWS
ansékan med motiveringen att firgen orange
i sig saknade sirskiljningsformaga for de
avsedda varorna och tjinsterna, i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordningen.

11. Den andra o6verklagandenimnden
avslog, genom det ifragasatta beslutet av
den 19 april 2000, KWS bestridande och
bekriftade att registreringsansdkan stred
mot regeln om absoluta registreringshinder
i artikel 7.1 b i férordningen.

12. KWS vickte talan om ogiltigforklaring
av detta beslut genom ansékan som inkom
till forstainstansriittens kansli den 28 juni
2000.

III — Den éverklagade domen

13, KWS aberopade tva grunder till st6d for
sin talan, ndmligen dels att artikel 7.1 b i
forordningen hade dvertritts, dels att artik-
larna 73 och 74 i denna forordning hade
oOvertritts.
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A — Den forsta grunden: Overtriidelse av
artikel 7.1 b i forordningen

14. KWS gjorde gillande att tillverkarna av
utsiide fargar sina varor for att sérskilja dem
fran konkurrenternas, att de firger som
vanligtvis anvinds #r olika nyanser av
firgerna blatt, gult eller r6tt, och inte orange,
och att den orange nyans for vilken KWS
anstkt om registrering darfér omedelbart
kommer att uppfattas som en ursprungs-
beteckning. Till skillnad fran vad 6verkla-
gandenamnden framhallit, &r det inte nod-
vindigt att denna firg forblir tillginglig for
konkurrenterna, eftersom den #r ovanlig i
den berérda branschen. Vad giller behand-
lingsanldggningarna for utside uppgav KWS
att den firg som vanligtvis anvinds &r rétt
och att dessa anliggningar skiyer sig fran

jordbruksmaskiner i allminhet ',

15. Forstainstansritten anforde i bedém-
ningen att “firgerna eller firgkombinatio-
nerna i sig kan utgdra gemenskapsvarumdr-
ken om de kan sirskilja ett foretags varor och
tjénster fran andra foretags” '

11 — Den 6verklagade domen, punkterna 16-19.
12 — Ibidem, punkt 25.
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16. Forstainstansritten anforde att den
omstindigheten att ett kiinnetecken allmént
sett dr Hgnat att utgdra ett varumirke
emellertid inte medfér att kinnetecken av
detta slag nodvindigtvis har sdrskiljnings-
formaga i den mening som avses i artikel 7.1
b i férordningen och att sérskiljningsforma-
gan endast kan bed6mas i forhallande till de
varor eller tjanster som registreringsansékan
avser och i forhéllande till hur den relevanta
mélgruppen uppfattar kinnetecknet 13,

17. Forstainstansritten anforde vidare att
dven om det i artikel 7.1 b i férordningen
inte gbrs nagon Aatskillnad mellan kénne-
tecken av skilda slag, dr "den relevanta
malgruppens uppfatining inte nédvindigtvis
densamma nér ett kéinnetecken utgérs av en
firg eller en firgkombination som sddan som
nir ett ord- eller figurmirke bestir av ett
kéinnetecken som &r oberoende av det slags
vara som det avser. 1 sjilva verket &r det s
att om allméinheten vanligvis uppfattar ord-
eller figurmirken som kénnetecken som
anger en varas kommersiella ursprung behs-
ver det inte nddvindigtvis vara pa det viset
nir ett kinnetecken sammanfaller med
varans utseende eller nir kinnetecknet
endast bestir av en eller flera firger for att
ange tjinster” %,

13 — Ibidem, punkterna 26 och 27.
14 — Ibidem, punkt 29.
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18. Rétten preciserade att den relevanta
malgruppen i férevarande fall utgors av en
specifik grupp av ménniskor som besitter
storre kunskap och dr mer uppmirksamma
dn minniskor i allménhet, utan att f6r den
skulllsvara specialister pad varje individuell
vara ",

19. Nér det géller jordbruks-, tradgards- och
skogsprodukter i klas. 31, av vilka sidana
som avser utsdde sérskilt framholls av
sékanden, anférde forstainstansriitten att
den relevanta mélgruppen kan uppfatta
varornas firgnyans, eftersom den skiljer sig
fran dessa varors naturliga firg, som en
ursprungsbeteckning, Detta giller i &nnu
hégre grad med tanke pa att varornas storlek
inte tilliter att ett ord- eller figurmirke
anbringas p4 dem och da utséidet skall s3s,
eftersom mélgruppen inte har anledning att
tro att firgnyansen har en dekorativ funk-
tion 1S,

20. Forstainstansriitten anférde vidare fol-
jande:

"33 Som harmoniseringsbyrn har konsta-
terat i punkt 18 i det ifrigasatta beslutet
ir det emellertid inte ovanligt att firger
anvinds for detta slag av varor, bade den
aktuella nyansen av firgen orange och
andra nérliggande nyanser. Foljaktligen
gor det aktuella kiinnetecknet inte det

15 — Ibidem, punkt 31.
16 — Ibidem, punkt 32.

34,

35.

36.

mojligt fér den relevanta mélgruppen
att omedelbart och pa ett sikert sitt
sirskilja stkandens varor frén andra
foretags varor som har firglagts med
andra nyanser av firgen orange.

Aven om man antar att denna firg inte
dr allmint férekommande for vissa
typer av utsiide, exempelvis majs eller
betor som sdkanden hinvisade till
under forhandlingen, skall det for Svrigt
beaktas att vissa foretag anviinder dven
andra firger for att ange att utsidet har
behandlats.

I detta avseende skall det erinras om att
den relevanta mélgruppen besitter en
viss grad av specifik kunskap, sisom
ppekats i punkt 31 ovan, som atmin-
stone #r tillricklig f6r att malgruppen
inte skall vara ovetande om att utsiidets
farg bland annat kan ange att utsidet
har behandlats. Som harmoniseringsby-
rdn har uppgivit kommer siledes inte
den relevanta malgruppen att uppfatta
den aktuella firgen som angivelse av det
aktuella utsidets kommersiella
ursprung.

Denna slutsats vederliggs inte av sokan-
dens argument att den aktuella firgen
pa dennes varor inte har ngon teknisk
funktion i samband med tillverkningen
av utsédet.
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37. Med beaktande av hur firger allmint
sett anviinds i tekniskt hiinseende inom
den aktuella sektorn kan den relevanta
malgruppen némligen inte omedelbart
bortse frin méjligheten att firgen
orange anger, eller kan ange, att utsiddet
har behandlats. Om det inte tidigare har
uppgivits kan den relevanta malgruppen
foljaktligen inte dra slutsatsen att den
aktuella firgen orange anger utsidets
kommersiella ursprung.

38. For 6vrigt begridnsas inte varumirkes-
ansokan till utside for sockerbetor och
majs och skall foljaktligen bedomas i
forhallande till utséde i allménhet, en
kategori som i varumirkesansdkan
nimns som exempel pd berérda jord-
bruksprodukter, och inte i forhéllande
till utsiide av ett specifikt slag som
uttryckligen har angivits.”

21, Nér det giller behandlingsanldggning-
arna i klasserna 7 och 11, ansig forstain-
stansritten att dessa varor hor till den
allménna kategorin jordbruksmaskiner, att
s6kanden inte hade framfort nigra omstén-
digheter som medférde att dessa anlédgg-
ningar skulle utgéra en sirskild kategori
varor for vilka vissa firger inte vanligtvis
anviinds och att den relevanta mélgruppen
utgérs av den genomsnittlige konsumenten
av samtliga jordbruksmaskiner 7.

17 — Ibidem, punkt 39.
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22. Av det ovan anforda drog forstainstans-
ritten foljande slutsats:

40 Mot bakgrund av detta har 6verklagan-
denimnden i punkt 21 i det ifragasatta
beslutet helt korrekt konstaterat att det
inte dr ovanligt med maskiner som har
denna firg eller en liknande fargskift-
ning. Det skall konstateras att eftersom
firgen orange foljaktligen dr vanligt
férekommande kan den relevanta mal-
gruppen inte omedelbart och pé ett
sikert sitt sirskilja sdkandens anligg-
ningar frdn maskiner som har en
liknande orange firg och ett annat
kommersiellt ursprung. Foljaktligen
uppfattar den relevanta mélgruppen
snarare den aktuella firgen som enbart
ett inslag i den aktuella varans
utseende.”

23. Nir det giller tjinster papekade forstain-
stansritten for det forsta att en firg inte kan
tillimpas pa sjilva tjinsten, som av naturliga
skil saknar firg, och inte heller ger tjansten
nigot substantiellt virde. Den relevanta
malgruppen kan dérfor skilja mellan anvin-
dandet av en firg som ett enkelt dekorativt
inslag och anvindandet av den som en
angivelse av tjinstens kommersiella
ursprung '8, Forstainstansritten konstate-
rade foér det andra att i den man det inte
har visats att firgen fyller andra funktioner
kan den pd ett enkelt och direkt sdtt
ihdgkommas av den berdrda mélgruppen
som ett sirskiljande kinnetecken for de
aktuella tjinsterna. Forstainstansritten ansag

18 — Ibidem, punkt 42,
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slutligen att dd den firg som anstkan avser
ar en specifik nyans finns det ménga firger
kvar for identiska eller liknande tjénster.
Forstainstansritten drog slutsatsen att den
ifragavarande firgen gor det majligh for den
berdrda mélgruppen att sirskilja de aktuella
tjdnsterna frdn tjénster med ett annat kom-
mersiellt ursprung *°,

24, Vad avser grunden om en vertriidelse av
artikel 7.1 b i foérordningen, beslutade
forstainstansriitten att bifalla den del av talan
som avsdg tjdnster och att ogilla den del som
avsig samtliga varor.

B — Den andra grunden: Overtréiidelse av
artiklarna 73 och 74 i fovordningen

25. Forstainstansritten atergav sodkandens
argument pd foljande sitt:

"48 Sokanden har understrukit att det i
artikel 73 ... i férordning nr 40/94
foreskrivs att harmoniseringsbyrdn ir
skyldig att redovisa grunderna f6r sina
beslut. Denna motiveringsskyldighet
syftar till att tvinga administrationen
att basera sina beslut pi en noggrann
utredning av sakomstiindigheterna,

19 — Ibidem, punkt 46.

49 Sokanden har gjort gillande att den inte
har erhallit de handlingar som harmoni-
seringsbyrdn har baserat sitt besiut p3,
och detta har gjort det oméjligt att
kontrollera relevansen av byrans efter-
forskningar, inklusive att forstd argu-
menteringen och grunderna samt att
eventuellt kunna bestrida de slutsatser
som dragits dédrav. P4 grund av detta har
sokanden gjort gillande att dennes ritt
att yttra sig och mdjligheten ait
begrinsa férteckningen Gver varor och
tjanster i anstkan har dsidosatts.

50 I enlighet med artikel 74.1 i forordning
nr 40/94 skall enligt s6kanden dessutom
varje beslut grundas pd konkreta sak-
forhéllanden. I férevarande mal innebir
inte férekomsten av beslut som liknar
det ifrdgasatta beslutet att motiverings-
skyldigheten bortfaller i detta fall.”

26. I sin beddmning papekade forstainstans-
ritten inledningsvis att skyldigheten for
harmoniseringsbyran att motivera sina beslut
foreskrivs i artikel 73 férsta meningen i
férordningen och att denna motivering skall
gora det mojligt att i férekommande fall {3
kinnedom om skilen for avslaget pa regi-
streringsansokan och pa ett dndamélsenligt
siatt ifrdgasitta det omtvistade beslutet ",
Férstainstansritten ansdg att det ifrigasatta
beslutet inneholl de uppgifter som var
nodvindiga for att sokanden skulle forstd
beslutet och kunna bestrida dess laglighet %,

20 — Ibidem, punkterna 54 och 55,
21 — Ibidem, punkt 56,
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27. Forstainstansritten papekade vidare att
harmoniseringsbyrans beslut enligt artikel 73
i forordningen inte kan baseras pi andra
grunder in sidana som parterna har haft
tillfille att yttra sig dver. Forstainstansritten
ansig emellertid inte att de handlingar som
sokanden inte hade tagit del av var nodvin-
diga for att denne skulle forsta det ifrigasatta
beslutet och eventuellt utéva sin ritt att
begrinsa forteckningen Sver berdrda varor
och tjinster. Forstainstansritten konstate-
rade att det av motiveringen till sékandens
talan infér éverklagandendmnden framgick
att den i sak kiinde till de argument och de
omstindigheter som skulle undersékas av
niamnden for att vederligga eller bekrifta
granskarens beslut och att sokanden alltsd
haft mojlighet att yttra sig i denna sak.
Forstainstansritten drog av det ovan anférda
slutsatsen att 6verklagandenimnden inte
hade overtritt artikel 73 i forordningen 22,

28. Slutligen, nir det giller harmoniserings-
byrans skyldighet att i enlighet med artikel
74.1 i férordningen préva sakforhallandena
ex officio, konstaterade forstainstansritten
att 6verklagandendmnden faktiskt hade pro-
vat och anvint en del av de relevanta
sakomstindigheterna for att bedéma kinne-
tecknets sirskiljningsférmaga med avseende
pd de olika varor och tjanster som varu-
mirkesansokan avsag >,

29, Férstainstansritten ogiltigforklarade det
ifrigasatta beslutet betriffande {jénsterna i
klas. 42 och ogillade talan i dvrigt.

22 — Ibidem, punkterna 58 och 59.
23 — Ibidem, punkt 60.
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IV — Férfarandet vid domstolen och
parternas yrkanden

30. KWS har, genom ansékan som inkom: till
domstolens kansli den 11 december 2002,
6verklagat den ifrigasatta domen, Harmoni-
seringsbyran ingav sin svarsinlaga den 3 mars
2003. Replik och duplik ansédgs, i enlighet
med artikel 117 i domstolens réittegingsreg-
ler, inte erforderliga, Parterna hordes emel-
lertid muntligen vid férhandlingen den
4 mars 2004, Under denna férhandling gavs
parterna tillfille att ta stillning till de
konsekvenser som domen i det ovannéimnda
mélet Libertel fir inom ramen for fore-
varande 6verklagande.

31. KWS har yrkat att domstolen skall

— upphiva den dverklagade domen i den
del som talan ogillas,

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet i
den méan det inte redan ogiltigforklarats
genom den 6verklagade domen; och
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—  férplikta motparten att ersitta ritte-
gingskostnaderna.

32. Harmoniseringsbyrén, som i sin svarsin-
laga 2* papekade att forstainstansriitten borde
ha ogillat talan dven i den del som gillde
tjanster, har inte ingett nigot anslutnings-
6verklagande. Harmoniseringsbyran har
yrkat att domstolen skall

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersiitta ritte-
gangskostnaderna.

V — Overklagandet

33. KWS har till stéd for oéverklagandet
dberopat flera grunder. For det forsta har
KWS gjort gillande att motiveringsskyldig-
heten dsidosattes, for det andra att ritten att
yttra sig 4asidosattes, fér det tredje att
forordningens artikel 74, som avser prévning
av sakforhallandena pd eget initiativ, Gver-
tridddes och for det fjirde att artikel 7.1 b i
foérordningen Overtriiddes. Grunderna skall
bed6mas i den ordning som angivits ovan.

24 — Punkt 9.

A — Asidosiittande av motiveringsskyldig-
heten

1. Parternas argument

34. Inom ramen fér denna grund har KWS
till att borja med anfort att forstainstansrit-
ten asidosatte bestimmelserna i artikel 73
forsta meningen i férordningen, enligt vilken
harmoniseringsbyrans beslut skall innehalla
beslutets grunder. KWS har gjort géllande att
harmoniseringsbyrdn, till f6ljd av denna
skyldighet, inte kan begriinsa sig till att rent
formellt ange grunderna, utan att den skall
analysera alla relevanta omstindigheter, Fér-
stainstansritten underskattade dirmed
omfattningen av en sidan skyldighet. Enligt
KWS satte det ifrigasatta beslutet den
grundliggande immaterialriitten pa spel,
varmed KWS hade extra intresse av att
grunderna fér ndmnda beslut var begripliga.
Beslutets sammanhang erbjod inte heller
nagon forklaring. Nér det giller utsiidet, har
KWS anfort att harmoniseringsbyrén endast
grundade beslutet pd ett utdrag fran en
hemsida tillhérande en tillverkare av firg
for utsdde. Detta rdcker inte for beslut om att
fargen saknade sirskiljningsférmaga, Har-
moniseringsbyrdn tog inte heller hinsyn till
de delar av denna hemsida som var till
registreringens fordel. Aven nir det giller
firgen pa maskiner stod harmoniseringsby-
rén fast vid sin tidigare bedémning, utan att
beakta de faktiska omstéindigheterna.

35, Vidare har KWS anfort att dven forstain-
stansritten dsidosatte motiveringsskyldighe-
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ten. KWS férebrar forstainstansrétten for att
inte ha motiverat sitt pastiende, i punkt 56 i
den &verklagade domen, enligt vilket det
ifrdgasatta beslutet majliggjorde for sokan-
den att fi kinnedom om skilen for avslaget
pé registreringsansokan.

36. Harmoniseringsbyran har i huvudsak
gjort gillande att dessa invéndningar, liksom
samtliga av de andra grunderna som giller
forfarandet, inte kan tas upp till sakprévning
eftersom de endast syftar till att domstolen
pa nytt skall préva den talan som vécktes vid
férstainstansritten. I andra hand har harmo-
niseringsbyran anfért att invéndningarna
saknar grund eftersom den overklagade
domen ir tillrickligt motiverad och forstain-
stansritten med ritta bedémde att det
ifrdgasatta beslutet innehéll de vésentliga
dverviiganden som lag till grund for beslutet.

2. Bedémning

37. KWS argumentation i grunden om
dsidosdttande av motiveringsskyldigheten
utgors egentligen av tvé skilda grunder. Vad
giller argumentet att forstainstansritten sjilv
asidosatte motiveringsskyldigheten i den
overklagade domen, har detta samband
med det formella kravet pd motivering av
domen. Kravet grundas inte pa artikel 73
férsta meningen i forordningen, vilket KWS
har angett i éverklagandet, utan pa bestim-
melserna i artikel 36 i domstolens stadga, i
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vilken det féreskrivs att domar skall ange
skilen for domsluten och vilken tillimpas pa
forstainstansrittens domar med stod av
artikel 53 i denna stadga.

38. Inom ramen for denna grund har KWS$
invint att forstainstansritten inte motiverade
sitt pastdende i punkt 56 i den Gverklagade
domen, enligt vilket "sékanden fatt tillging
till de omsténdigheter som ér nodvindiga for
att forsté det ifrigasatta beslutet och for att
kunna bestrida dess laglighet infor gemen-
skapsdomstolarna”. Denna invéndning sak-
nar grund. Vid lisning av den omtvistade
punkten framgdr nimligen att forstainstan-
sritten latit detta pastiende foregds av en
sammanfattning av innehdllet i det ifrdga-
satta beslutet och forklarat varfor den ansdg
att dessa uppgifter i det ifrigasatta beslutet
var tillrickliga fér att sokanden skulle ha
kinnedom om skilen for avslaget pa regi-
streringsansokan f6r var och en av de i
ansokan asyftade varorna och tjénsterna.

39. KWS har vidare, i en andra grund, invént
att forstainstansritten gjorde sig skyldig till
felaktig rittstillimpning d& den i den Gver-
klagade domen bedémde att det ifrdgasatta
beslutet var tillrickligt motiverat. Det foljer
av fast rittspraxis att forstainstansrittens
uppskattning av motiveringsskyldighetens
riackvidd i det ifrgasatta beslutet utgér en
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rittsfriga som skall provas av domstolen i
mal om 6verklagande %%, Jag anser emellertid,
i likhet med harmoniseringsbyran, att &ven
denna invindning saknar grund.

40. Det skall erinras om att, enligt artikel 73
forsta meningen i forordningen, skall “[b]
yrans beslut ... innehalla beslutets grunder”. 1
denna artikel utstriicks siledes den moti-
veringsskyldighet som foreskrivs i artikel 253
EG for alla gemenskapsriittsliga réttsakter till
att gilla harmoniseringsbyrén. Jag ser ingen
anledning till att den motiveringsskyldighet
som foreskrivs i artikel 73 i férordningen
skulle ha en annan rickvidd #n den som
foreskrivs i artikel 253 EG, Enligt fast ritts-
praxis skall den motivering som erfordras
enligt artikel 253 EG vara anpassad till
rittsaktens beskaffenhet. Av motiveringen
skall klart och tydligt framgd hur den
institution som antagit réttsakten har reso-
nerat, sd att de som berérs ddrav kan fa
kinnedom om skilen fér den vidtagna
atgirden och den behériga domstolen ges
mojlighet att utdva sin provningsritt. Kravet
pa motivering skall bedémas med hénsyn till
omstindigheterna i det enskilda fallet, sir-
skilt rittsaktens innehall, de anférda skilens
karaktir och det intresse som de till vilka
réttsakten ir riktad, eller andra personer som
direkt eller personligen berérs av den, kan ha
av att fi forklaringar, Det kriivs inte att alla
relevanta faktiska eller rittsliga omstindig-
heter anges i motiveringen, eftersom beddm-

25 — Dom av den 20 februari 1997 { mil C-166/95 P, kommissio-
nen mot Daffix (REG 1997, s, 1-983), punkterna 24 och 33~
38, och av den 20 november 1997 i mil C-188/96 D,
kommissionen mot V (REG 1997, s. I-6561, punkt 24,

ningen av om motiveringen av en rittsakt
uppfyller kraven i artikel 253 EG inte skall
ske endast utifrdn rittsaktens lydelse utan
dven utifrdn sammanhanget och reglerna pé
det ifrigavarande omradet 26,

41. Nér ett beslut fran harmoniseringsbyran
innebir avslag pd en registreringsansdkan
innebdr iakttagandet av de ovannimnda
villkoren att grunden eller grunderna foér
avslaget enligt forordningen tydligt skall
anges i beslutet, I beslutet skall ocksi anges
varfor grunden eller grunderna #r tillimpliga
pa var och en av de kategorier av varor och
tjinster som ansdkan om varumirkesregist-
rering avser. Frigan huruvida de angivna
skilen riicker for att uppfylla motiverings-
skyldighetens dubbla syften, det vill siga ge
sokanden kinnedom om skilen till avslaget
och ge domstolen mdjlighet att utdva sin
provningsritt, skall bedomas utifrén omstén-
digheterna i det enskilda fallet, sirskilt mot
bakgrund av féregiende kommunikation
mellan s6kanden och harmoniseringsbyrin,
det aktuella varumirket och de varor och
tjinster som ansdkan avser. Det & mot
bakgrund av dessa dverviganden som frigan
huruvida forstainstansritten i férevarande
fall med ritta beddmde att det ifrigasatta
beslutet inte asidosatte motiveringsskyldig-
heten som foreskrivs i artikel 73 i férord-
ningen skall bedémas.

26 — Dom av den 2 april 1998 | mil C-367/95 P, kommissionen
mot Sytraval och Brink's France (REG 1998, s. 1-1719),
punkt 63, och av den 30 mars 2000 i mal C-265/97 P, VBA
mot Florimex m.fl. (REG 2000, s. I-2061), punkt 93.
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42, Det framgar av det ifrdgavarande beslu-
tet att &verklagandendimnden ansag att
registreringsansokan stred mot artikel 7.1 b
i forordningen®’. Overklagandenimnden
forklarade dven varfor detta absoluta regi-
streringshinder var tillimpligt i forevarande
fall. Overklagandenimnden hénvisade i for-
sta hand till allménna 6verviganden. A ena
sidan har inte en firg i sig sérskiljnings-
formaga, savida det inte kan visas att den
erhillit en sidan formiga genom inarbet-
ning, 4 andra sidan skall firger vara till-
gingliga for alla foretag. Enligt dverklagande-
nimnden ir det siledes endast under vissa
omstindigheter som en firg i sig kan anses
ha sirskiljningsforméaga 25,

43. Overklagandenimnden angav vidare
varfér sidana sirskilda omstindigheter inte
foreligger i det forevarande fallet betriffande
de i registreringsansokan avsedda varorna.
Den ifrigavarande firgen, vilken till sin natur
ir en vanligt forekommande "basfirg”, sésom
den beskrivits i ansdkan eller i nirliggande
nyanser, ir inte ovanlig i samband med dessa
varor 2, Overklagandenimnden preciserade,
vad giller utside, att tillverkarna sedan en tid
tillbaka firgar denna typ av varor for att visa
att de ar behandlade. Overklagandendmnden
nimnde som exempel ett utdrag ur en text
fran en hemsida tillhérande en tillverkare av
farg for utside. Overklagandenimnden pépe-
kade att de firger som anvinds i denna

27 — Punkt 25,
28 — Punkt 14.
29 — Punkterna 16 och 17.
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bransch dven omfattar firgen orange och att
de relevanta konsumenterna, mot bakgrund
av dessa omstiindigheter, inte skulle uppfatta
en sidan firg som en angivelse av varans
ursprung utan som ett tecken pé att utsédet i
fraga hade behandlats®’. Néar det giller
behandlingsanléggningar for utside uppgav
overklagandendmnden att det, sasom gransk-
aren hade konstaterat, inte &r ovanligt att
maskiner har denna firg .

44, Overklagandenimnden hévdade slutli-
gen att konkurrenterna har ett intresse av
att kunna anvinda ocksd denna firg, att
besluten av de pad omrédet behoriga tyska
myndigheterna som s6kanden hade hinvisat
till inte &r bindande for harmoniseringsbyran
och att den senare inte har gjort gillande att
den ifrgavarande firgen hade uppndtt sér-
skiliningsférméga genom inarbetning 82,

45, Mot bakgrund av det ovan anforda, anser
jag att motiveringen i det ifrdgasatta beslutet
var tillricklig for att sokanden skulle kunna
forstd de faktiska och ritisliga skilen till
avslaget pd ansokan om registrering av
firgen orange i sig for var och en av
kategorierna av de avsedda varorna och for
att forstainstansritten skulle kunna utdva sin
ratt till prévning av lagligheten av detta
beslut, Forstainstansritten gjorde sig ddrmed

30 — Punkterna 18-20.
31 — Punkt 21.
32 — Punkterna 22-24.
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inte skyldig till felaktig rittstillimpning da
den bedémde att motiveringen i det ifrdga-
satta beslutet uppfyllde kraven i artikel 73 i
férordningen.

46. Grunderna om &sidosittande av moti-
veringsskyldigheten skall dérmed ogillas.

B — Asidosdttande av rétten att yttra sig

1. Parternas argument

47. KWS har hivdat att éverklagandenidmn-
den i forevarande fall grundade det ifrdga-
satta beslutet pd ett enda dokument, nimli-
gen ett utdrag fran en hemsida tillhérande en
tillverkare av firgmedel for utside, och att
detta nimndes for forsta gangen i beslutet.
Overklagandenimnden asidosatte dérmed
ritten att yttra sig. Foérstainstansritten
niamnde emellertid inte detta asidosittande
och tog endast upp frigan huruvida doku-
menten var nodvindiga for att forstd det
ifragasatta beslutet, Forstainstansritten
antog &dven felaktigt att sékanden hade
kinnedom om innehéllet i de dokument
som skulle undersékas av dverklagande-
ndmnden och att sékanden siledes haft
mojlighet att uttala sig i frigan. Forstain-
stansritten dsidosatte ddrmed regeln enligt

vilken den myndighet som fattar det omtvis-
tade beslutet skall ge den berdrda parten
mdjlighet att ta stillning till samtliga
omsténdigheter som kan ha inflytande pi
innehallet i detta beslut. Fér att ett asido-
sittande av rdtten att ytira sig skall anses
foreligga krivs endast att ett annorlunda
beslut skulle har varit méjligt om &sidosit-
tandet inte hade dgt rum.

48. KWS har #dven anfort att om bolaget
hade fatt ta del av dokumentet i friga skulle
det ha kunnat yttra sig over innehailet. I
synnerhet skulle KWS ha kunnat papeka att
det pa den aktuella hemsidan forklaras att
firgning av utsdde uppfattas som en
ursprungsbeteckning,

49, Dessutom underldt férstainstansritten
att ta upp detta argument i den 6verklagade
domen, vilket innebér att dven forstainstan-
srdtten asidosatte ritten att yttra sig. KWS
har hivdat att overklagandenimndens och
forstainstansrittens asidosittanden gjorde
det omdjligt for KWS att begriinsa forteck-
ningen Over avsedda varor i registrerings-
ansokan till att gilla endast utside och pi
detta sitt fi ansokan godkind.

50. Harmoniseringsbyrén har svarat att for-
stainstansritten inte asidosatte KWS ritt att
yttra sig eftersom denne hade tillfille att géra
gillande samtliga sina argument, bland annat
i repliken. Harmoniseringsbyrdn har vidare
anfort att hédnvisningen i det ifrigasatta
beslutet till hemsidan tillhérande en till-
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verkare av firg for utside inte utgér grunden
for beslutet utan endast dr en omsténdighet
till stod for denna. Det ifrigasatta beslutet
skulle inte heller ha paverkats av att KWS
reducerade listan &ver avsedda varor i
registreringsansokan.

2. Bedémning

51. KWS argumentation inom ramen for
grunden om 3asidosédttande av rétten att yttra
sig bestdr ocksé av tva skilda grunder.

52. Inledningsvis, nir det giller invind-
ningen att férstainstansritten &sidosatte
sokandens ritt att yttra sig, syftar denna till
att visa att forstainstansrétten, inom ramen
for det rattsliga foérfarandet, asidosatte
sokandens ritt till forsvar. Denna grund
stoder sig inte pa artikel 73 andra meningen
i forordningen, utan pd den grundliggande
gemenskapsrittsliga principen om ritten till
forsvar, enligt vilken varje part i ett forfa-
rande vid forstainstansritten skall ges mdj-
lighet att yttra sig over alla omstdndigheter
som #r relevanta for dess forsvar. KWS har,
inom ramen fér denna grund, anmérkt att
férstainstansritten inte, i den o6verklagade
domen, atergav KWS argumentation betraf-
fande avsaknaden av tidigare kommunika-
tion angdende innehallet pa hemsidan i friga.
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53. Det bor erinras om att enligt fast ritts-
praxis innebir ritten att yttra sig i domstol
inte att domstolen maste ta stillning till
samtliga pastdenden som parterna framfér 3,
Efter att ha hért parterna och provat bevis-
ningen skall domstolen bifalla eller ogilla
yrkandena och motivera sitt avgbrande 3,
Det framgar av den overklagade domen att
iven om forstainstansritten inte dtergav den
aktuella argumentationen i detalj forde den
in en sammanfattning av denna i domen?3®
och gav ett motiverat svar i punkterna 58 och
59, KWS saknar ddrmed stod for pastiendet
att forstainstansritten asidosatte KWS ritt
att yttra sig i det rittsliga forfarandet.

54. Inom ramen for en andra grund har
KWS gjort gillande att forstainstansritten
gjorde sig skyldig till felaktig réttstillimpning
da den beddomde att dverklagandenimnden
inte hade &sidosatt KWS ritt att yttra sig.
Forstainstansritten missbedomde réckvid-
den av den skyldighet som aligger harmoni-
seringsbyran enligt artikel 73 andra
meningen i forordningen. Det skall erinras

33 — Dom av den 10 december 1998 i mal C-221/97 P, Schroder
m.fl. mot kommissionen (REG 1998, s. I-8255), punkt 24.

34 — Ibidem.

35 — Det skall erinras om att forstainstansritten
sikandens argumentation pi foljande sitt: "Sokanden har
Ejott gillande att den inte har erhillit de handlingar som
armoniseringsbyrdn har baserat sitt beslut p& och detta har
gjort det omdjligt att kontrollera relevansen av byrins
efterforskningar, inklusive att forstd argumenteringen och
grunderna samt att eventuellt kunna bestrida de slutsatser
som dragits ddrav. PA grund av detta har sékanden gjort
Eiﬂlande att dennes ritt att yttra sig och mdjligheten att
egriinsa forteckningen dver varor och tjinster i ansokan har
asidosatts” (punkt 49 i den dverklagade domen).

Fottad
tade
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om att frigan huruvida férstainstansriitten pa
ett riktigt sdtt tillimpade principen om
rdtten till forsvar och sérskilt principen om
ritten att yttra sig utgér en ritisfriga som

det ankommer p4 domstolen att préva 36,

55. Enligt artikel 73 andra meningen i for-
ordningen fir harmoniseringsbyrins beslut
"endast grunda sig pad omstindigheter som
parterna har haft tillfille att yttra sig dver”. I
denna artikel foreskrivs dirmed, inom ramen
for harmoniseringsbyrans forfarande, den
grundliggande gemenskapsrittsliga princi-
pen enligt vilken ritten till forsvar skall
iakttas i alla forfaranden, dven myndighets-
forfaranden®’, Det skall papekas att lag-
stiftaren har varit noga med att ndmna
denna princip, inte bara allmént i artikel 73
i forordningen, utan dven i bestimmelserna
for varje etapp som skulle kunna leda till ett
beslut som strider mot en niringsidkares
intresse, savil i forordningen som i reglerna
om genomforandet av denna *%, Det hiinvisas
sdledes till denna princip bland annat i
bestdimmelserna om prévning av absoluta
registreringshinder 3 och i bestimmelserna

36 — Dom av den 21 september 2000 i mil C-462/98 D,
Mediocurso mot kommissionen (REG 2000, s, 1-7183),
punkt 35,

37 — Dom av den 7 juni 1983 i de forenade malen 100/80-103/80,
Musique Diffusion frangaise m.{l. mot kommissionen (REG
1983, s. 1825; svensk specialutgdva, volym 7, s. 133), punkt 9,
och av den 24 oktober 1996 i mal C-32/95 P, kommissionen
mot Lisrestal m.fl. (REG 1996, s, 1-5373), punkt 21,

38 — Kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13
december 1995 om genomférande av rddets f6rordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumiirke (EGT L 303, s. 1)

39 — Artikel 38.3 i forordningen och regel 11 § artikel 1 i
forordning nr 2868/95.

som sirskilt géller forfarandet infor over-
klagandenimnden “°.

56. Enligt denna princip kan inte en 6ver-
klagandenéimnd grunda ett beslut om regi-
streringshinder for ett varumiirke pa faktiska
eller réttsliga omsténdigheter utan att forst
ge sbkanden mdojlighet att ta stillning till
dessa®’, Jag anser att si r fallet med de
faktiska och rittsliga omstiindigheter som
utgdr motivering till granskarens beslut,
vilket Gverklagats till 6verklagandenimnden.
KWS har, pad granskarens eget initiativ,
beretts tillfille att yttra sig Over dessa
omsténdigheter och pa nytt bestrida dessa
inom ramen for 6verklagandet till &ver-
klagandenédmnden. Artikel 73 i férordningen
skall inte tolkas som ett tvang for harmoni-
seringsbyrdn att i forvig inhdmta sékandens
synpunkter pd de faktiska och rittsliga
omstéindigheter som denne har framstillt i
meddelande till granskaren eller i sitt éver-
klagande av dennes beslut*?, Nir éverkla-
gandendmnden, i enlighet med artikel 74 i
forordningen, beslutar att pd eget initiativ
inhdimta faktauppgifter till stdd for ett beslut
att avsld en anstkan om registrering av ett
varumérke och dessa uppgifter inte fore-

40 — Artikel 61.2 i fSrordningen.

41 — Dom av den 5 juni 2002 § m&l T 198/00, Hershey Foods mot
harmoniseringsbyrdn (Kiss Device with Plume) (REG 2002,
s, 11-2567), punkt 25, och av den 3 december 2003 i mdl
T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrdn (REG 2003, s. II-
5167), punkterna 71 och 75,

42 — 1 domen i det ovannimnda malet Hershey Foods mot
harmoniseringsbyrdn (Kiss Device with plume) faststillde
forstai itten att verklagandenimnden, inom ramen
for ett 6verklagande av granskarens beslut, kunde hinvisa till
alla uppgifter i formuléret fSr registreringsanstkan, utan att i
forvig ge sokanden mbjlighet att ta stillning till dessa
(punkt 20).
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kommer vare sig i granskarens beslut eller i
sokandens skrivelser, dr den déremot skyldig
att meddela dessa uppgifter till sokanden sa
att denne har méjlighet att ta stillning till
dessa.

57. 1 férevarande fall framgdr det av hand-
lingarna i malet att overklagandenimnden
varken underrittade KWS om resultaten av
de efterforskningar som hade gjorts an-
géende anvindningen av den aktuella firgen
i forhéllande till de berérda varorna, till vilka
det hinvisas i det ifrgasatta beslutet, eller
om innehillet pA hemsidan tillhérande en
tillverkare av firg, fran vilken ett utdrag
citerats i beslutet. Jag anser emellertid inte
att det var dsidosittandet av rétten till forsvar
som foranledde forstainstansritten att ogil-
tigforklara det ifrdgasatta beslutet.

58. I enlighet med formuleringen i artikel 58
i domstolens stadga kan grunden om felaktig
rittstillimpning endast anses giltig om
handlandet i friga har krinkt klagandens
intressen. Det fordras saledes, for att ritten
till forsvar skall anses &sidosatt, att forfa-
randet skulle ha kunnat leda till ett annat
resultat om inte felet hade begétts *, Atmin-
stone ankommer det pd klaganden att visa

43 — Dom av den 10 juli 1980 i m3l 30/78, Distillers Company mot
kommissionen (REG 1980, s. 2229), punkt 26, och av den
2 oktober 2003 i mil C-194/99 P (REG 2003, s. I-10821),
punkt 31.
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att denne hade kunnat férbereda ett bittre
forsvar om inte det felaktiga handlandet hade
forelegat*,

59. Jag anser emellertid inte att dessa villkor
ar uppfyllda i det férevarande fallet. Inled-
ningsvis, nir det giller dverklagandenimn-
dens ovannidmnda efterforskningar i sam-
band med det ifrigasatta beslutet, motséger
dessa visserligen sbkandens péstdende att
den ifrAgavarande firgen inte anvinds av
dennes konkurrenter till firgning av varorna
i fraga *°, Pastaendet att firgen orange redan
anvinds for de nimnda varorna utgjorde
dock inte en nddvindig bestindsdel i moti-
veringen till avslaget pd registreringsanso-
kan. Som nimnts ovan ansig 6verklagande-
nimnden, i enlighet med granskarens beslut,
att den ifrigavarande firgen inte hade
sdrskiljningsforméga betriffande de berérda
varorna eftersom en firg i sig i princip saknar
denna egenskap och att orange &r en mycket
vanlig firg. Overklagandendmnden papekade
dven att utsidde vanligtvis ges en annan firg
in den naturliga, sirskilt for att visa att det ér
behandlat, vilket medfér att firgen inte
uppfattas som en ursprungsbeteckning och
att maskiner i orange eller liknande nyanser
inte #r ovanliga. Slutligen anforde over-

44 — Dom av den 8 juli 1999 i mal C-51/92 P, Hercules Chemicals
mot kommissionen (REG 1999, s. [-4235), punki 81, och av
den 15 oktober 2002 i de forenade malen C-238/99 B
C-244/99 B, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P—C-252/99 P
och C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot
kommissionen (REG 2002, s. I-8375), punkt 318,

45 — Se motiveringen till 6verklagandet som framstillts av KWS
mot granskarens beslut (punkt 8 i det ifrigasatta beslutet).
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klagandendmnden att klagandens konkur-
renter ocksd kan ha ett intresse av att
anvinda den ifrdgavarande firgen.

60. Sasom framgatt av prévningen av den
sista grunden i Gverklagandet ricker dessa
omstindigheter for att avslag pid registre-
ringsansokan skall vara befogat. Pastiendet
att firgen orange dven anvinds for firgning
av utside och behandlingsmaskiner fér
utside, bekriftar ddrmed endast slutsatsen
att den ifrigavarande firgen inte skulle
uppfattas av den bertrda malgruppen sdsom
en ursprungsbeteckning for KWS varor.

61. Vidare, nir det giller innehallet pa den
hemsida som némns i det ifrigasatta beslu-
tet, bekriftar detta endast ett av de argument
som KWS dberopat till stéd for verklagan-
det av granskarens beslut, nimligen att
tillverkare av utside firgar sina varor *,

62. Under alla omstindigheter har KWS inte
visat att ett tidigare tillhandahdllande av
dessa handlingar skulle ha hade kunnat leda
till att bolaget begréinsade listan 6ver varor i
registreringsansokan eller, i synnerhet, visat
hur 6éverklagandenimndens beslut skulle ha

46 — Ibidem,

forindrats om denna ansékan endast hade
avsett utside. Overklagandenimndens moti-
vering for avslaget gillde nidmligen i synner-
het utséde.

63. Av detta foljer att forstainstansritten
inte &sidosatte artikel 73 i forordningen, nir
den beddémde att sékandens ritt till férsvar
inte hade asidosatts under omstindigheter
som motiverade att det ifrgasatta beslutet
ogiltigforklarades dels eftersom KWS redan
kiinde till motiven till avslaget pa ansékan,
vilka férekom i granskarens beslut eller i
overklagandet av detta, dels eftersom den
omstindigheten att de omtvistade dokumen-
ten inte hade tilihandahallits s6kanden tidi-
gare inte skadade forsvaret av dennes intres-
sen. Mot bakgrund av dessa omstindigheter
anser jag att det saknas stéd fér grunden om
asidosittande av ritten att yttra sig,

C — Overtridelse av artikel 74, avseende
provuing av sakforhdllandena pd eget initia-
Liv, i férordningen

64, KWS har hdvdat att forstainstansritten,
genom att begriinsa sig till att konstatera att
overklagandendmnden “faktiskt provat och
anvint en del av de relevanta sakomstin-
digheterna”, &sidosatte kravet i artikel 74 i
forordningen, enligt vilket "byrén skall prova
sakforhallandena utan sirskilt yrkande”,
Enligt klaganden handlar det ddrmed inte
om huruvida sakomstindigheterna har pré-
vats, utan huruvida denna prévning varit
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fullstindig. En sddan prévning skall gora det
mojligt for harmoniseringsbyran att med
sikerhet konstatera att registreringshinder
enligt artikel 7 i forordningen foreligger, eller
inte foreligger, eftersom beslutet att regi-
strera eller inte registrera ett kinnetecken
som varumirke omfattas av en begrinsad
behorighet och inte av en befogenhet att
féreta skonsmissiga bedémningar,

65. 1 forevarande fall hinvisas det, trots att
“6verklagandenimndens efterforskningar”
namns i det ifrAgasatta beslutet, endast till
en hemsida tillhérande en tillverkare av firg
for utside, vilket inte kan anses ridcka for
avslag. Denna hinvisning utgor 4n mindre
ett skil for avslag d3 hemsidan i fréga tillhor
ett amerikanskt féretag och d& det inte &r
faststillt att handelsbruket pd den ameri-
kanska marknaden utgor relevant bevisning i
forhéllande till handelsbruket inom gemen-
skapen. Slutligen dr det, d& denna hemsida ér
forfattad pad engelska, varken givet eller
bevisat att den berérda mélgruppen inom
gemenskapen har kunnat tillgodogora sig
dess innehall.

66. Jag anser i likhet med harmoniserings-
byran att denna grund inte kan tas upp till
sakprévning. Under sken av en dvertridelse
av artikel 74 i forordningen och genom att
framhélla att en mer djupgdende prévning av
sakomstindigheterna skulle ha lett till att
harmoniseringsbyran hade godként registre-
ringsansokan, har klaganden forsokt fa till
stand en ny provning av overklagandenimn-
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dens och férstainstansrittens bedémning av
sakomstindigheterna. Det foljer emellertid
av fast rittspraxis, med stdd av artikel 225
EG och artikel 58 i domstolens stadga, att ett
overklagande endast kan avse en prévning av
huruvida riittsregler har overtrétts, och inte
en bedémning av de faktiska omsténdighe-
terna®’,

D — Overtridelse av artikel 7.1 b i forord-
ningen

1. Parternas argument

67. KWS har erinrat om att harmoniserings-
byrén och férstainstansritten enbart grun-
dade avslaget pd registreringsansokan pa
artikel 7.1 b i férordningen, enligt vilken
varumiirken som saknar sérskiljningsfor-
maga inte far registreras.

68. KWS har anfért att ett kinnetecken
enligt rittspraxis har sérskiljningsforméiga
niir det kan anses ange varans eller tjinstens
ursprung, att det i detta avseende #r till-
rickligt att kiinnetecknet besitter en sddan
formaga, att beddémningen skall ske i forhal-
lande till de avsedda varorna och tjédnsterna
och inte pd abstrakta grunder, att hénsyn

47 — Se bland annat domen i det ovan, i fotnot 26, nimnda malet
VBA mot Florimex m.fl, punkt 138,
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skall tas till alla omstédndigheter i det enskilda
fallet och, i synnerhet, till anviindningen och,
avslutningsvis, att hinvisning till de konkret
berérda mélgrupperna skall ske.

69. KWS har invint att férstainstansritten
asidosatte dessa principer dels genom att
stilla hogre krav pd varumirken som utgdrs
av en farg #n pd andra varumirken, dels
genom att grunda sig pa sin egen uppfattning
i stilllet for pa den bertrda malgruppens och
slutligen genom att missta sig betriffande
kriteriet sirskiljningsforméga.

70. Forstainstansritten begick dirmed ett
misstag d& den angav att, dd det giller en
firg, dr den relevanta malgruppens uppfatt-
ning "inte nédvindigtvis densamma ... som
ndr ett ord- eller figurmirke bestdr av ett
kidnnetecken som #r oberoende av det slags
vara som det avser”*®, Vidare fann forstain-
stansritten felaktigt att den ifrigavarande
fargen saknar sirskiljningsforméga betrif-
fande de avsedda varorna, trots att dessa
riktas till en kundkrets bestdende av speci-
alister. Nér det giller jordbruksprodukter, i
synnerhet utséde, 4r klaganden ensam om att
anvénda den ifrdgavarande orange nyansen
for fargning av sina varor. Forstainstansrit-
ten uppgav saledes felaktigt att konkurren-
ters anviindning av andra firgnyanser ute-
sluter att den ifrdgavarande orange nyansen
kan anses utgéra en ursprungsbeteckning,
Denna bedémning dr extra felaktig da det i

48 — Den 6verklagade domen, punkt 29,

branschen inte férekommer nigon enhetlig
anvindning av firger. Nér det géller behand-
lingsanliiggningarna for utsiide, ror det sig
om speciella maskiner avsedda for industri-
foretag som #r gjorda for att placeras i
verkstdder. Forstainstansritten begick darfor
ett fel nir den beddmde att det dr vanligt att
firga dessa maskiner och i synnerhet att
firga dem orange.

71. Harmoniseringsbyran har anfért att det
saknas stod for denna grund.

2. Bedémning

72. Domstolen uppgav i det ovannimnda
malet Libertel att en firg i sig kan utgéra ett
varumérke i den mening som avses i artikel 2
i direktivet néir det, sdsom i forevarande fall,
beskrivits genom en internationellt erkind
fargidentifieringskod *. Domstolen precise-
rade dessutom de kriterier som skall beaktas
i varje konkret fall f6r att avgdra huruvida en
firg i sig har sirskiljningsférméga i den
mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet
och som ddrmed kan registreras som varu-
mérke for vissa bestdmda varor och tjinster.

49 — Punkterna 27-42,
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73. Eftersom ordalydelsen i artiklarna 2, 3.1
b och 3.3 i direktivet &r jamforbar med den i
artiklarna 4, 7.1 b och 7.3 i férordningen &r
domstolens tolkning i det ovanndmnda mélet
Libertel tillimplig pa férordningen. Det foljer
av rittspraxis att domstolens tolkning av en
rittsregel begrinsar sig till att klargéra och
precisera verkningarna av bestimmelsen i
fraga, sdsom den skulle ha tolkats och
tillimpats frdn och med ikrafttridandet .
Den retroaktiva verkan av det ovannidmnda
malet Libertel betréiffande tolkningen av
direktivets bestimmelser skall saledes till-
lampas i tillimpliga delar pd motsvarande
bestimmelser i forordningen.

74. 1 mitt forslag till avgérande i de ovan-
nimnda malen Libertel och Heidelberger
Bauchemie férklarade jag varfor jag inte
anser att en firg i sig uppfyller villkoren i
artikel 2 i direktivet for att kunna anses som
ett kinnetecken som kan utgora ett varu-
mérke. Denna fraga #r dock inte omtvistad i
férevarande mal. Jag skall darfor inte aterge
de synpunkter som jag framf6rt pa denna
punkt, utan jag kommer att prova grunden
om overtridelse av artikel 7.1 b i forord-
ningen utifrin de villkor som faststélldes av
domstolen i det ovannimnda malet Libertel.

50 — Se bland annat domen av den 20 september 2001 i mil
C-184/99, Grzelczyk (REG 2001, s. 1-6193), punkt 50
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75. Det skall erinras om att varumdrkets
grundliggande funktion enligt fast rétts-
praxis dr att for konsumenten eller slutan-
vindaren av en vara eller tjinst som técks av
varumirket garantera dess ursprungsidenti-
tet, sd att denne utan risk f6r forvixling kan
sirskilja denna vara eller tjénst frin andra
med ett annat ursprung ', Hirav foljer att
harmoniseringsbyrén, di den mottar en
ansbkan om registrering av ett varumirke,
skall kontrollera huruvida kénnetecknet i
fraga kan upplysa den relevanta malgruppen
om att de berérda varorna eller tjinsterna
hérror fran ett bestimt foretag. Darfor fore-
skrivs det i artikel 7.1 b i forordningen att
"varumirken som saknar sirskiljningsfor-
miga” inte fir registreras. Det #r dven
etablerat att ett varumirkes sirskiljnings-
formaga skall bedémas dels med hénsyn till
de varor eller tjinster som avses med
ansbkan, dels med hinsyn till den relevanta
malgruppens uppfattning av varumérket 52,

76. 1 det ovannimnda malet Libertel pre-
ciserade domstolen att nir den relevanta
malgruppen utgérs av en normalt informe-
rad samt skiligen upplyst genomsnittskon-
sument, skall hinsyn tas till den omstindig-
heten att genomsnittskonsumenten séllan
har mojlighet att géra en direkt jaimforelse
mellan de olika varumirkena utan méste
forlita sig pd en oklar minnesbild. Domstolen

51 — Dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon (REG
1998, s. 1-5507), punkt 28, av den 4 oktober 2001 i mal
C-517/99, Merz & Krell (REG 2001, s. 1-6959), punkt 22, och
av den 12 februari 2004 i mal C-218/01, Henkel (REG 2004,
s. 1-1725), punkt 30.

52 — Se bland annat domarna i de ovannimnda mélen Libertel,
punkt 75, och Henkel, punkt 50.
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papekade att mélgruppen inte nédvindigtvis
uppfattar ett tecken som bestar av en firg pa
samma sitt som ett ord- eller figurmirke,
som bestdr av ett kinnetecken som #r
oberoende av utformningen av de varor
som det avser. Allminheten #r niimligen,
enligt domstolen, van vid att omedelbart
uppfatta ord- eller figurmirken som utmir-
kande kinnetecken for varans ursprung,
vilket inte nddvindigtvis giller for kinne-
tecken som sammanfaller med utseendet hos
den vara som omfaitas av varumirkesansé-
kan, Eftersom sjilva firgen i nuvarande
handelsbruk i princip inte anvdnds som
utmérkande kinnetecken, 4r konsumenterna
inte vana vid att grunda antaganden om
varors ursprung pad varornas eller forpack-
ningarnas firg, utan nagon grafisk eller
textmiéssig bestdndsdel. Firgen i sig saknar
vanligen den inneboende formagan att sr-
skilja ett visst foretags varor %3,

77. Med hinsyn till detta och i motsats till
vad klaganden har gjort gillande gjorde
forstainstansritten siledes inte en felaktig
tolkning av artikel 7.1 b i férordningen nir
den framholl att dven om det i denna
bestimmelse inte gbrs nigon A&tskillnad
mellan kiinnetecken av skilda slag, dr den
relevanta malgruppens uppfattning inte néd-
vindigtvis densamma nir ett kénnetecken
utgors av en firg som sidan som nir ett ord-

53 — Domen i det ovannidmnda milet Liberte), punkterna 63-65,

eller figurmirke bestir av ett kinnetecken
som #r oberoende av den slags vara som det
avser °*

78. Det finns inte heller grund fér pastien-
det att forstainstansritien inte skulle ha
bedémt firgens sirskiljningsférmaga med
hansyn till den relevanta malgruppen, utan
i forhallande till sina egna kriterier.

79. Forstainstansritten uppgav att den rele-
vanta malgruppen utgdrs av en specifik
grupp ménniskor som besitter stérre kun-
skap och #r mer uppmirksamma #n min-
niskor i allménhet, utan att foér den skull vara
vare sig specialister pa vagje individuell vara
eller tjinst eller lekmin®, Nir det giller
jordbruks-, tridgirds- och skogsbrukspro-
dukter i klas. 31, strskilt utside, ansag
forstainstansritten att malgruppen kan upp-
fatta varornas firg, d& denna skiljer sig fran
varornas naturliga firg, som ett tecken pa
dess kommersiella ursprung ¢, Férstainstans-
ritten ansag emellertid att eftersom anvind-
ningen av firger, inklusive den aktuella
nyansen av orange, inte dr ovanlig for detta
slags varor, gor inte denna firg det mdjligt
fér den relevanta maélgruppen att sirskilja
sokandens varor frdn andra foretags varor *’,
Férstainstansrétten tillade att dd den rele-
vanta malgruppen besitter en viss grad av

54 — Den 6verklagade domen, punkt 29,
55 — Ibidem, punkt 31,
56 — Ibidem, punkt 32.
57 — Ibidem, punkt 33.
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specifik kunskap och inte dr ovetande om att
utséidets firg bland annat kan ange att
utsidet behandlats, kommer inte denna
grupp att uppfatta den aktuella firgen som
en angivelse av det aktuella utsiidets kom-
mersiella ursprung %%

80. Aven betriffande behandlingsanligg-
ningarna i klasserna 7 och 11 konstaterade
forstainstansriitten att den relevanta mal-
gruppen utgérs av den genomsnittlige kon-
sumenten av samiliga jordbruksmaskiner.
Forstainstansritten ansdg att da det inte &r
ovanligt med maskiner som har denna firg
eller en liknande firgskiftning, skulle den
relevanta mélgruppen uppfatta den aktuella
firgen enbart som ett inslag i den aktuella
varans utseende %,

81, Dessa domskil i den 6verklagade domen
visar siledes tydligt att det var med hénsyn
till den relevanta mélgruppens uppfattning,
definierad i férhéllande till var och en av de
varor och tjinster som avses i registrerings-
anstkan, som foérstainstansritten bedémde
den ifrdgavarande firgens sirskiljningsfor-
maga.

82. Avslutningsvis anser jag att KWS saknar
grund f6r invindningen att forstainstansrit-
ten begick ett fel vid tillimpningen av artikel
7.1 b i férordningen nir den beddmde att

58 — Ibidem, punkt 35.
59 — Ibidem, punkterna 39 och 40.
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den ifrigavarande firgen inte har sirskilj-
ningsférmiga f6r de varor som avses i
registreringsansokan.

83. I det ovanniimnda mélet Libertel uppgav
domstolen att sérskiljningsforméaga for en
firg i sig fore bruk #r tdnkbar endast i
undantagsfall, och sirskilt nér registrering av
ett varumirke sokts for ett mycket begrinsat
antal varor eller tjinster och den relevanta
marknaden &r mycket sirpriglad%. Vidare
bedémde domstolen att det finns ett allmént
intresse av att inte otillborligen begrinsa
tillgdngen pa firger for andra aktdrer som
utbjuder varor eller tjinster av samma slag
som dem som registreringsansokan avser,
med tanke pd det begrinsade antalet till-
gingliga firger, vilket medfér att majligheten
att registrera en firg minskar ju mer
omfattande antalet avsedda varor eller tjins-
ter ir ",

84. I den overklagade domen ansag forstain-
stansritten att den ifrdgavarande firgen
saknade sérskiljningsformaga for varorna i
klas. 31, eftersom dessa dr firgade och
eftersom, d& det ror sig om utside, firgen
ibland #r ett tecken pi att de genomgatt en
behandling. Forstainstansritten anforde,
betriffande behandlingsanliggningarna for

60 — Punkt 66,
61 — Ibidem, punkterna 54-56.
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utsiide i klasserna 7 och 11, att stkanden inte
visat att dessa skulle tillhéra en speciell
kategori av maskiner som inte firgas och
att fargen orange och liknande nyanser ofta
anvinds pA maskiner i allménhet.

85. I den man som talan i den 6verklagade
domen ogillades betriffande varorna, saknas
det anledning att kritisera forstainstansritten
for att inte, utéver de ovannimnda grun-
derna, ha prévat de kriterier som domstolen
utvecklade i det ovannimnda malet Libertel
betriffande antalet avsedda produkter, mark-
nadens sérprigling och nédvéndigheten av
tillginglighet av den ifrégavarande firgen for
konkurrenterna, Det forefaller sannolikt att
ett beaktande av dessa kriterier i férevarande
fall endast hade bekriftat beslutet att ogilla
KWS talan..

86. Den &verklagade domen har diremot
brister vad giller ogiltigforklaringen av det
ifrigasatta beslutet i den del som det avser
tjansterna i klas. 42, eftersom forstainstans-
riitten faststillde att den ifrigavarande firgen
inte saknade sHrskiljningsformaga betrif-
fande dessa varon utan att préva samtliga
kriterier, eller tillimpade dessa kriterier i
strid med den beddmning som domstolen
gjorde i det ovannimnda malet Libertel 2,
Jag har emellertid redan konstaterat att

62 — Forstainstansritten uppgav i den Gverklagade domen att "det
finns ménga firger kvar for identiska eller liknande tjinster
d4 den firg som anstkan avser ... utgdr en specifik nyans”
(punkt 45), medan d len 1 det ovannimnda mdlet

Libertel ansdg att "den omstindigheten att det antal firger

som dr faktiskt tillgingliga &r begrinsat medfor att ett litet

antal varumiirkesregistreringar for sirskilda varor och

;j'dnster skulle kunna innebira att hela det tillgingliga

drgspektrumet skulle uttémmas” (punkt 54).

harmoniseringsbyrdn inte har inlimnat
nigot anslutningséverklagande, och domen
kan dérfor inte provas av domstolen pi
denna punkt.

87. Betriiffande frigan huruvida férstain-
stansrédtten gjorde en riktig bedémning av
omstindigheterna i férevarande fall di den
uppskattade att den relevanta mélgruppen
inte kommer att uppfatta den ifrigavarande
firgen som en angivelse om utsidets eller
maskinernas kommersiell ursprung, aktuali-
seras rent faktiska beddmningar. Det ir
faststillt att bedémning av de faktiska
omstindigheterna inte, med undantag for
dd forstainstansritten har missuppfattat
bevisningen, utgdr en sidan rittsfriga som
dr understilld domstolens kontroll i ett mat
om overklagande®®, Pa omradet gemen-
skapsvarumirken tillimpar domstolen denna
regel betriffande verbala varumirken, nir
den ombeds att kontrollera forstainstansrit-
tens bedémning av huruvida varumirket
konkret har sirskiljningsforméga med hén-
syn till de avsedda varorna och tjinsterna i
den mening som avses i artikel 7.1 c i
forordningen, eller saknar sidan férmdga
enligt artikel 7.1 b i samma bestimmelse, %,

63 — Dom av den 21 juni 2001 i de forenade milen C-280/99 P-
C-282/99, Moccia Irme m.fl. mot kommissionea (REG 2001,
s, 1-4717), punkt 78, och beslut av den 25 april 2002 j
mal C-323/00 P, DSG mot kommissionen (REG 2002, s. I-
3919), punkt 34.

64 — Dom av den 19 september 2002 i mil C-104/00 P, DKV mot
harmonlseringsbyrdn (REG 2002, s. 1-7561), punkt 22, och
beslut av den 5 februari 2004 { mal C-326/01 P, Telefon &
Buch mot harmoniseringsbyrdin (REG 2004, s, 1-1371),
punkt 35,
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Jag anser inte att det finns skil att dndra  tas vid varumiirkesregistrering av firger i sig.
instillning betriffande kontrollen av for- Klaganden har for Gvrigt inte hdvdat att

stainstansréttens praktiska bedémning av de  forstainstansriitten skulle ha missuppfattat
kriterier som domstolen faststillt skall beak-  de omstiindigheter som den haft att bedéma.

VI — Forslag till avgorande

88. Med hinsyn till det ovan anforda foreslir jag att domstolen ogillar Gver-
klagandet och férpliktar KWS Saat AG att ersiitta rittegingskostnaderna.
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