g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 21 juni 2017*

"EU-varumirke — Ogiltighetsforfarande — EU-figurmarke atergivande bagar mellan tva parallella
linjer — Sarskiljningsférmaga — Artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 — Prévning av varumarket i
den form det registrerats”

I mal T-20/16,
M/S. Indeutsch International, Noida (Indien), inledningsvis foretrétt av D. Stone, D. Meale, A. Dykes,
solicitors, och Malynicz, QC, dérefter av Stone och Malynicz och slutligen av Stone, Malynicz och
M. Siddiqui, solicitors,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av D. Gija, i egenskap av
ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s overklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Crafts Americana Group, Inc., Vancouver, Washington (Forenta staterna), foretrdtt av J. Fish
och V. Leitch, solicitors, samt av A. Bryson, barrister,

angdende ett dverklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s forsta overklagandendmnd den
5 november 2015 (drende R 1814/2014-1) om ett ogiltighetsférfarande mellan Crafts Americana
Group och M/S. Indeutsch International,
meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),
sammansatt av ordforanden D. Gratsias (referent), samt domarna I. Labucka och I. Ulloa Rubio,
justitiesekreterare: handldaggaren I. Dragan,
med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 21 januari 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 4 april 2016,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 12 april 2016,

* Rattegangssprak: engelska.
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med beaktande av tribunalens skriftliga fraga till parterna,
efter forhandlingen den 12 januari 2017,
med beaktande av beslutet den 2 februari 2017 att ateruppta det muntliga forfarandet,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 15 februari 2010 inkom klaganden, M/S. Indeutsch International, med en ansékan om registrering
av EU-varumirke till Europeiska unionens immaterialrdattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets
forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78, 2009, s. 1).

Det varumaérke som registreringsansokan avser utgors av nedan atergivna figurkédnnetecken:

= — — — e ———

Kannetecknet i fraga atfoljs av foljande beskrivning:
"Mirket utgors av ett repeterat geometriskt monster”

Registrering av detta varumarke soktes for “stickor” och "virknalar” i klass 26 i Niceéverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumarkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tillagg.

Varumairket i fraga registrerades den 10 augusti 2010.

Den 9 januari 2013 ingav intervenienten, Crafts Americana Group, Inc., en ansokan till EUIPO om
ogiltighetsforklaring av det omtvistade varumirket, med stéd av artikel 52.1 a i forordning
nr 207/2009, jamford med artikel 7.1 a och b i samma férordning.

Genom beslut av den 7 maj 2014 avslog annulleringsenheten ansokan om ogiltighetsforklaring.
Annulleringsenheten kom némligen fram till att den grafiska atergivningen av det omtvistade
varumérket var tydlig, precis, i sig sjilv fullstindig, lattillganglig, varaktig och objektiv och dérfor
uppfyllde kraven i artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009. Vad vidare giller tillimpningen av
artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 fann annulleringsenheten att det omtvistade varumairket hade
sarskiljningsformaga. Annulleringsenheten framholl i det avseendet att det aktuella varumarket varken
utgjorde ett tredimensionellt kdnnetecken eller atergav utseendet pa de varor som registreringen avser.
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Den 14 juli 2014 6verklagade intervenienten, med stod av artiklarna 58—64 i forordning nr 207/2009,
annulleringsenhetens beslut till EUIPO.

Genom beslut av den 5 november 2015 (nedan kallat det angripna beslutet) upphdvde
overklagandendmnden annulleringsenhetens beslut med motiveringen att det omtvistade varumairket
saknade sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009.

Overklagandenimnden fann nirmare bestimt att det omtvistade varumairket, kallat "bagmirket” av
dess innehavare, avbildade ett monster som anbringats sa att det delvis eller helt tickte ytan pa
varorna. Utifran detta konstaterande beaktade o6verklagandendmnden, for identifieringen av
varumérkets utmérkande egenskaper, bilder och prov pa de varor som klaganden saluforde vid den
tidpunkt d& ansékan om registrering av varumirket limnades in. Overklagandenimnden kom dirvid
fram till att det omtvistade varumaérkets dekorativa framtoning skulle leda omséttningskretsen,
bestdende i genomsnittskonsumenter av stickor och virknalar, till att uppfatta det som en dekoration
pad de aktuella varorna. Omsittningskretsen ansags enligt overklagandendmnden vara van vid att
tillverkare utsmyckar de varor som det omtvistade varumarket omfattar, och att den darfor uppfattar
varumadrket, sdsom det anbringats pa de berorda varornas yta, som en variant pa de dekorationer som
forekommer pa marknaden, och fran vilka det inte patagligt skiljer sig. Alternativt, enligt
overklagandendmnden, uppfattar omsdttningskretsen varumérket som forestillande tréfibrer, det vill
sdga det material som de berdrda varorna tillverkas av, och inte som en uppgift om kommersiellt
ursprung. Det omtvistade varumirket saknade darfor, enligt Overklagandenimnden, den
sarskiljningsformaga som krévs enligt artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009 f6r att kunna fylla sin
funktion som varumarke.

Overklagandenimnden upphivde dirfér annulleringsenhetens beslut utan att préva huruvida det
omtvistade varumirket omfattades av tillimpningsomradet for artikel 7.1 a i forordning nr 207/2009.
Vidare — och eftersom klaganden hade gjort gillande vid annulleringsenheten att det omtvistade
varumarket i vart fall hade uppnatt sarskiljningsférmaga till f6ljd av dess anvdndning i den mening

som avses i artikel 7.3 i ndmnda forordning — &terforvisade overklagandendmnden drendet till
annulleringsenheten for ett stéllningstagande i den fragan.

Parternas yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna.
EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Klaganden har till stod for sitt 6verklagande anfort fem grunder som samtliga avser ett dsidosédttande
av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009. Under den forsta grunden har det gjorts gillande att det
omtvistade varumairket skiljer sig markant frdn normen i den bransch som varorna i ansdkan
omfattar. Den andra grunden avser ett asidosédttande av bevisbordereglerna. Den tredje grunden avser
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en felaktig bedomning av det omtvistade varumérkets pastatt dekorativa karaktar. Den fjarde grunden
avser en felaktig bedomning av det omtvistade varumairkets utseende och den femte grunden,
slutligen, avser en felaktig bedomning av hur omséttningskretsen uppfattar varumaérket.

Klaganden har namligen, for det forsta, gjort gillande att det framgér av den bevisning som anforts i
overklagandendmnden att ytan pa de varor som registreringsansokan avser normalt sett saknar ett
tydligt monster, vilket innebér att Overklagandendmnden felaktigt fann att det monster som det
omtvistade varumirket aterger, som utgjorde resultatet av en komplicerad tillverkningsprocess,
utgjorde variationer p& ndmnda varors sedvanliga utseende. For det andra asidosatte
overklagandendmnden bevisbordereglerna pa omradet nidr den, med stod av den bevisning som
klaganden anfort, fann att det omtvistade varumairket saknade sérskiljningsforméaga. For det tredje
anser klaganden att i avsaknad av en etablerad vana att dekorera de varor som det omtvistade
varumérket avser, uppfattar omséttningskretsen det monster som varumairket aterger som en uppgift
om kommersiellt ursprung. For det fjarde pastas det att 6verklagandendmnden felaktigt har bedomt
att monstret pd det omtvistade varumarket forestéllde trifibrer, eftersom sadana dr asymmetriska och
oregelbundna till sitt utseende, till skillnad frén det aktuella monstret som uppfattas som konstgjort.
Slutligen och for det femte har klaganden gjort géllande att genomsnittskonsumenten, i synnerhet den
som aldrig har stickat tidigare, i omsattningskretsen tar intryck av det monster som varumairket aterger
pa ett sitt som gor att den forstar att det ror sig om en uppgift om stickornas och virknalarnas
kommersiella ursprung.

Inledande synpunkter

Forevarande tvist avser fragan huruvida det omtvistade varumérket, som aterges ovan i punkt 2, har
sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009. Sdsom beskrivs
mer detaljerat nedan, framgar det av det angripna beslutet att 6verklagandendmndens provning i det
avseendet faktiskt inte grundade sig pa de utmérkande egenskaperna hos varumirket sasom det hade
registrerats, utan pa utseendet pa klagandens varor, vilket, enligt overklagandendmnden, visar hur
varumadrket har anvénts.

Klaganden, a sin sida, har gjort gillande att dverklagandendmndens beddomning &r behaftad med fel
som innebdr ett &sidosittande av artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009. Det angripna beslutets
lagenlighet ska saledes provas mot bakgrund av denna bestdmmelse.

Overklagandendmndens resonemang

Det framgar av punkterna 21, 22 och 30-34 i det angripna beslutet att 6verklagandendmnden fann att
det omtvistade varumarket bestod i ett bagmonster anbringat pa ytan pa stickor och virknalar och att
dess sérskiljningsformaga séledes skulle bedomas mot bakgrund av de regler som ér tillampliga pa
figurméarken som utgors av en del av formen pa den vara de omfattar. Enligt 6verklagandendmnden é&r
det vanligt forekommande i den bransch som de aktuella varorna ingér i att ndmnda ytor dekoreras i
skarpa firger, med den foljden att den dekoration som det omtvistade varumaérket aterger, sasom den
anbringats pa ytan pa stickor och virknalar, inte skiljer sig patagligt fran normen i nimnda bransch.
Mot bakgrund av de regler som ar tillimpliga pa figurméarken som utgors av en del av formen pa den
vara de omfattar, angivna i punkterna 23-26 i det angripna beslutet, fann 6verklaganden dérfor att det
omtvistade varumérket saknade sarskiljningsformaga.

Sarskilt i punkt 21 i det angripna beslutet angav dverklagandendmnden att "sdsom innehavaren av [det
omtvistade varumairket] sjilv har understrukit [i sitt yttrande av den 12 juni 2013] och sasom tydligt
framgar av [bilder och varuprov i drendeakten], aterger [det omtvistade varumairket] ett monster som
anbringats sd att det delvis eller helt tacker varornas yta”.
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Denna bedomning grundar sig bland annat pa foljande bilder pa klagandens varor, sasom de atergetts i
punkt 21 i det angripna beslutet:

I punkt 21 i det angripna beslutet hénvisade 6verklagandendmnden dessutom, utan att forevisa dem,
till bilder som bifogats ett vittnesmal som en handelspartner till klaganden ldmnat och som klaganden
ingett till annulleringsenheten.

Overklagandenimnden péapekade i det sammanhanget, i punkt 22 i det angripna beslutet, att "eftersom
monstret i fraga mer eller mindre [téckte] [varornas yta] och ddrmed [motsvarade] varornas utseende,
maste det omtvistade varumairkets sarskiljningsformaga bedomas i enlighet med de regler som é&r
tillampliga pa (tvadimensionella och tredimensionella) varumérken som utgors av utseendet pa sjdlva
varorna eller en bestandsdel av dessa.

Efter att ha erinrat om reglerna i fraga understrok 6verklagandendmnden, i punkt 28 i det angripna
beslutet, att den, med tillimpning av dessa regler, kunde utféra en noggrann undersokning dér inte
bara den grafiska atergivningen och eventuella beskrivningar som ingetts i samband med
registreringsansokan skulle beaktas, utan dven uppgifter som fraimjar en korrekt identifiering av ett
kdanneteckens utmérkande egenskaper. Enligt punkt 29 i det angripna beslutet beaktade darfor
overklagandendmnden, vid beddmningen av det omtvistade varumérkets utmérkande egenskaper,
bilder och prov pa de aktuella varorna som klaganden ingett till annulleringsenheten och i synnerhet
den omstindigheten att dessa varor faktiskt saluférdes av klaganden vid tidpunkten for
registreringsansokan.

I punkt 30 i det angripna beslutet understrok overklaganden dessutom att “det framgar klart av ... savil
atergivningen som beskrivningen av [det omtvistade varumadrket], vilka bekréftas av bilderna pa
[klagandens] varor, att det omtvistade varumérket utgors av ett monster anbringat pa beroérda varor,
namligen stickor och virknalar”. Det preciserades att ”[m]onstret, saisom det har registrerats och
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anvénts av [klaganden] i sig dessutom ser ut som fibrer fran sjélva trdet, det material som de berérda
varorna kan eller faktiskt &r tillverkade av”. Vidare beskrev overklagandendmnden, i punkt 34 i det
angripna beslutet, det omtvistade varumirket som “ett enkelt monster som anbringats pa varornas

yta”‘

Till yttermera visso framgar det av punkterna 33 och 34 i det angripna beslutet att
overklagandendmnden hdamtade stod fran fiargdekorationerna pa nedan atergivna virknalar:

Pa grundval av denna bild, som ingdr i den bevisning som klaganden forebringat och som aterger
virknalar tillverkade av andra tillverkare, drog 6verklagandendmnden slutsatsen att dekorationen pa
klagandens varor i form av ett firgat bagmonster saknade sirskiljningsforméaga i den mening som
avses i artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009. Overklagandenimnden papekade i det avseendet att det
omtvistade varumarket bestod i en firgad dekoration pa de stickor och virknalar som klaganden
tillverkar och dérfor i sig endast utgjorde en variation pa de dekorationer, i form av firgade ytor, pé
stickor och virknédlar som forekommer pa marknaden, saisom framgéir av bilden ovan i punkt 25.
Overklagandenimnden hinvisade inte till nigra andra dekorationer dn den firgade ytan pa dessa
stickor och virknalar till stod for denna slutsats, vilket bekréftas i punkt 49 i EUIPO:s svarsskrivelse.

Den standpunkt som EUIPO gett uttryck for under forhandlingen, att dverklagandendmnden helt
enkelt beaktade utseendet pa klagandens varor alltmedan den i sjdlva verket bedémde
sarskiljningsformagan hos det omtvistade varumérket sasom det hade registrerats, kan inte godtas.
Fragan om exakt vilket kidnnetecken vars sidrskiljningsformaga overklagandendmnden beddomt maste
namligen bevaras utifran objektiva och verifierbara uppgifter. Sisom framgér ovan av punkterna 18-26
bedémde 6verklagandenimnden det omtvistade varumairkets sdrskiljningsférmaga med hénvisning till
dels den fargade ytan pa klagandens varor, dels den firgade ytan pa virknalarna ovan i punkt 25.
Eftersom det omtvistade varumadrket, i dess registrerade form, aterges i svartvitt och eftersom inte
heller beskrivningen som atfoljer varumarket refererar till flerfirgade versioner konstaterar tribunalen
att overklagandendmnden i huvudsak grundade sin bedomning pa utseendet pa klagandens varor
enligt de fysiska varuprover och firgbilder som bilagts EUIPO:s drendeakt.

EUIPO har a sin sida upprepade ganger hanvisat till det konkreta "anbringandet” eller "anvandningen”
av varumiérket pad ytan pa klagandens varor (se punkterna 21, 51, 52, 55 och 58 i EUIPO:s
svarsskrivelse). Det &r just detta konkreta anbringande som, enligt EUIPO, endast utgoér en variant pa
hur starka farger kan appliceras pa de berérda varornas yta (se punkt 58 i EUIPO:s svarsskrivelse).
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Huruvida overklagandendmndens resonemang dr lagenligt

Tribunalen pépekar att klaganden har anfort flera grunder som samtliga syftar till att fa fastslaget att
overklagandendmnden asidosatte artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009 till foljd av fel begangna i
samband med bedomningen av det omtvistade varumdrkets sirskiljningsformaga. Klaganden har
under den forsta och den tredje grunden salunda ifragasatt 6verklagandendamndens bedémning av det
omtvistade varumadrkets sirskiljningsformaga med hénvisning till sedvanor inom den aktuella
branschen och omsittningskretsens uppfattning. Den fjairde grunden dérefter avser huruvida det
"monster som framtridder pa varumirket” uppfattas som forestillande trafibrer. Denna grund
foranleder tribunalen att prova huruvida overklagandendmnden ritteligen kunde grunda sig pa det
omtvistade varumairket, inte sasom det hade registrerats, utan i de former i vilka
overklagandendmnden ansett att varumairkets faktiska anvidndning kommit till uttryck. Det ér
visserligen korrekt att den fraga som den fjarde grunden ger upphov till avser 6verklagandenamndens
bedomning i just den aspekten att det omtvistade varumairket uppfattas som forestéillande tréfibrer.
Icke desto mindre utgér mdojligheten for overklagandendmnden att grunda sitt resonemang pa de
former i vilka den ansett att det omtvistade varumadrket faktiskt har anvdnts den nddvindiga
forutsittningen for bedomningen i det angripna beslutet av det omtvistade varumarkets
sarskiljningsformaga.

Det ska i det avseendet papekas att tribunalen, &ven om den enbart ska prova tvisten i enlighet med de
yrkanden som framstillts av parterna, pa vilka det ankommer att avgrinsa tvisten, inte &r bunden
enbart av de argument som parterna aberopat till stod for sina yrkanden, med risk for att avgorandet
annars skulle fattas pa felaktiga rittsliga grunder (beslut av den 13 juni 2006, Mancini/kommissionen,
C-172/05 P, EU:C:2006:393, punkt 41, och dom av den 11 december 2014, Sherwin-Williams
Sweden/harmoniseringskontoret — Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, ej publicerad,
EU:T:2014:1054, punkt 34).

Tribunalen pépekar i det ssmmanhanget att fragan huruvida det omtvistade varumérket utgors av en
del av formen pa den vara det avser har diskuterats i sivdl annulleringsenheten som
overklagandendmnden (se ovan i punkterna 7 och 10) och att parterna har beretts tillfille under
forhandlingen att yttra sig over den delen i det angripna beslutet. Det finns dérfoér anledningen att
narmare prova huruvida det finns réttsligt stod for hornstenen i 6verklagandendmndens resonemang
med avseende pa tillimpningen av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, och i ett vidare perspektiv
dn det som avses i den fjairde grunden. En dom som bekriftar eller kullkastar bedomningen av
sarskiljningsformagan hos det omtvistade varumaérket utifran en annan form &n den i vilken det har
registrerats innebdr, indirekt men nodvéndigtvis, att denna formaga lagligen kunde bedémas utifran
denna andra form. Om denna rittsfraiga ska besvaras nekande utgor overklagandendmndens
resonemang i dess helhet ett asidosittande av artikel 7.1 b i féorordning nr 207/20009.
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Sasom framgar av punkt 1 i det angripna beslutet och registreringsintyget pa sidan 11 i EUIPO:s
drendeakt, bestar det omtvistade varumérket sasom det har registrerats av foljande figurkédnnetecken:

Det ska i det avseendet erinras om att syftet med att registrera ett varumarke i ett offentligt register &r
att det ska finnas tillgingligt for behoriga myndigheter och for allménheten, i synnerhet for de
ekonomiska aktorerna. Registreringen ger salunda behoriga myndigheter tydliga och detaljerade
uppgifter om egenskaperna hos de kénnetecken som varumérket utgor, sa att de kan fullgora sina
skyldigheter avseende forhandsgranskningen av registreringsansokningar och sa att de som anvénder
registret far tillgang till dess grafiska atergivning som visar varumérkets exakta egenskaper (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748,
punkterna 49, 50 och 52).

Den grafiska atergivningen i registret har dessutom till syfte bland annat att definiera sjalva varumarket
for att avgrinsa det exakta foremalet for det skydd det ger innehavaren (dom av den 6 mars 2014,
Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P-C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129,
punkt 57). Registret gor det siledes mojligt for ekonomiska aktorer att med klarhet och precision
forvissa sig om vilka varumarken som ar registrerade, och vilka registreringsansokningar som faktiska
eller potentiella konkurrenter har lamnat in, och darigenom dra nytta av relevant information om
utomstaendes rattigheter (dom av den 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys,
C-307/10, EU:C:2012:361, punkt 48).

Bedomningen av ett varumaérkes sérskiljningsformaga ska ske med beaktande av varumairket sasom det
har registrerats eller sasom det har framstillts i registreringsansokan, oberoende av hur det anvidnds
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 18 oktober 2007, AMS/harmoniseringskontoret —
American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, punkt 91,
dom av den 9 april 2014, Pico Food/harmoniseringskontoret — Sobieraj (MILANOWEK CREAM
FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, punkt 38, och dom av den 7 maj 2015,
Cosmowell/harmoniseringskontoret — Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262,
punkt 35).

Denna regel foljer av det tvingande behovet av rittssakerhet, vilket unionens varumérkesregister, sasom
det foreskrivs i artikel 87 i forordning nr 207/2009, star som garant féor. Om EU-varumairken, vid en
tillimpning av artiklarna 7 och 8 i forordning nr 207/2009, inte beaktades sasom det framstillts i
registeringsansokan eller sdsom de har blivit registrerade, utan sasom de anvints, skulle registrets
funktion som garant for den visshet som ska rdda med avseende pa exakt vilka rattigheter det ar
avsett att skydda g om intet (se ovan punkt 34).

Harav foljer att ndr det sokta eller registrerade varumairket utgdrs av en tvadimensionell eller

tredimensionell atergivning av den vara det avser, beror dess sirskiljningsformaga pa huruvida det i
betydande man avviker fran normen eller fran vad som é&r sedvanligt i branschen, och salunda
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uppfyller sin grundliggande funktion att ange varans ursprung (dom av den 23 maj 2007,
Procter & Gamble/harmoniseringskontoret (fyrkantig vit tablett med ett blommonster i firg),
T-241/05, T-262/05T-264/05, T-346/05, T-347/05 och T-29/06T-31/06, EU:T:2007:151, punkt 44).

Sasom oOverklagandendmnden uppgett i punkt 26 i det angripna beslutet, forhéller det dven pa det
sdttet nar varumarket utgors av en del av formen pa den vara det avser, i den man omsittningskretsen
omedelbart och utan sdrskild eftertanke uppfattar det som en atergivning av en detalj hos eller aspekt
av den aktuella varan (dom av den 19 september 2012, Fraas/harmoniseringskontoret (Rutmonster i
morkgratt, ljusgratt, svart, beige, morkrott och ljusrott), T-50/11, ej publicerad, EU:T:2012:442,
punkt 43). Den avgorande faktorn i ett sadant fall &r inte huruvida det berdrda kénnetecknet ska
betecknas som ett figurkdnnetecken, ett tredimensionellt kidnnetecken eller nagon annan form av
kdnnetecken, utan huruvida det sammanfaller med den berérda varans utseende (dom av den
9 november 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Atergivning av boljande linjer som korsar varandra),
T-579/14, malet har 6verklagats, EU:T:2016:650, punkt 28).

Om bedoémningen av varumadrkets sdrskiljningsformaga, i en sadan situation, inte gjordes med
hanvisning till att det klart avviker fran normen eller fran vad som ar sedvanligt i den bransch som de
aktuella varorna omfattas av, skulle det ricka med att ansoka om registrering av ett kdnnetecken som
omedelbart uppfattas som en del av den vara det avser for att 6ka mojligheterna att fa det varumairket
registrerat och pa sa sdtt ndstan automatiskt ge skydd at utseendet eller formen pa sjilva varan.
Eftersom genomsnittskonsumenten inte har for vana att uppfatta en varas ursprung genom dess
utseende eller form (dom av den 6 september 2012, Storck/harmonisteringskontoret, C-96/11 P, ej
publicerad, EU:C:2012:537, punkt 35), innebdar denna mdjlighet en klar risk for att artikel 7.1 b i
férordning nr 207/2009 kringgas och den skulle darféor undergrdva det allménintresse som
bestammelsen skyddar.

I de fall varumairken utgors av formen pa den vara de avser bor den behoriga myndigheten identifiera
dess utmirkande egenskaper genom att undersoka sjilva varan. En sddan undersokning krdvs nér en
utmirkande egenskap hos varumirket maste identifieras for att kunna avgora exakt hur de delar som
ingdr i den grafiska atergivningen och eventuella beskrivningar som ingetts i samband med
registreringsansokan ska uppfattas, sa att det allmdnintresse som ligger bakom artikel 7.1 e ii i
férordning nr 207/2009 skyddas. Detta intresse bestar i att se till att ekonomiska aktorer inte
ordttmatigen tillskansar sig vissa kdnnetecken som utgdrs av formen pa varan och som inbegriper en
teknisk l6sning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida
Metal Industry, C-337/12 P-C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkterna 50 och 54-56).
Denna problematik uppstar per definition nir ett varumirke utgors av formen péa en konkret vara och
inte av en abstrakt form (dom av den 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P,
EU:C:2016:849, punkt 47).

Sasom annulleringsenheten har pépekat (se ovan i punkt 7) ér det i forevarande fall omdojligt havda att
det omtvistade varumairket (se ovan i punkt 32) omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattas som
en atergivning av en detalj hos eller aspekt av de varor som det avser och dn mindre att det utgors av
formen pa sddana stickor och virknalar som klaganden tillverkar.
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Nagra exempel pa de berdrda varorna hamtade ur EUIPO:s drendeakt aterges nedan:

|
|

Det framgar av prov och bilder pa dessa varor, som samtliga ingar i EUIPO:s drendeakt, att de monster
som anbringats pa varorna i fraga skiljer sig fran varumadrket pa ett icke forsumbart siatt. Monstren
i fraga dr namligen firgade, de aterkommer i oregelbundna intervaller, firgen pa varje bagformad yta
ar inte homogen, Overgangen mellan firgerna ar inte tydligt markerad med en linje och
fargskiftningen ér slumpmassig. Dessa egenskaper har dven de beigea stickor som aterfinns i punkt 21
i det angripna beslutet, med undantag for den vida firgskalan, som bytts ut mot olika schatteringar i
beige.

Det omtvistade varumairket, siésom det har registrerats, har i stillet karaktiren av en abstrakt
geometrisk form som utgors av ett upprepat monster besdende i klart avgransade bagar mellan tva
parallella linjer, alltsammans i svartvitt.

Ett beaktande, under de aktuella omstédndigheterna, av att ytan pa klagandens varor uppvisar ett
monster i form av flerfirgade bagar vid beddomningen av de utmirkande egenskaperna hos utseendet
pé dessa varor enligt artikel 7.1 b i forordning nr 207/2009, i stéllet for en bedomning som utgar fran
det omtvistade varumirket sdsom det registrerats, ingar siledes inte, i motsats till vad
overklagandendimnden kommit fram till, som ett led i identifieringen av varumaérkets utméirkande
egenskaper utan utgor en tydlig dndring av nidmnda egenskaper. Denna &ndring leder till att ett
varumérke som registrerats i abstrakt form och darmed gjorts till foremal for ett skydd som avgors av
nimnda form (dom av den 6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry,
C-337/12 P-C-340/12 P, ej publicerad, EU:C:2014:129, punkt 57) omvandlas till ett varumirke som
utgors av den sérskilda formen pa de varor det avser. Hur avgorande denna dndring é&r illustreras av
det faktum att det just var fiargdekoration pa virknalarna, ovan i punkt 25, som lag till grund for
overklagandendmnden slutsats att de monster som anbringats pa ytan pa klagandens varor saknade
sarskiljningsformaga och att denna slutsats kunde 6verforas pa det omtvistade varumaérket.
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Det faktum att klaganden, enligt 6verklagandendmndens uppgift i punkt 21 i det angripna beslutet,
uttalat sin avsikt att placera bagmonstret laings med ytan pa stickorna och virknélarna péverkar inte
denna slutsats. Sasom framgér ovan i punkterna 33 och 34 &r syftet med registreringen av ett
varumirke att gora det mojligt for overklagandendmnden att utova sina befogenheter och att skydda
parternas intressen i en tvist, men ocksa att upplysa utomstaende om exakt vilken typ av réttigheter
som registrerats och definiera foremalet for det givna skyddet. Foljaktligen, och dven om det antas att
klagandens uttalande skulle kunna forstas sa, att klaganden inte hade nagot att invinda mot att
overklagandendmnden provade det omtvistade varumairkets sérskiljningsformaga utifran utseendet pa
de varor som aterges i punkt 21 i det angripna beslutet, saknar detta betydelse i forevarande fall. Lika
liten betydelse har, i vart fall, det faktum att klaganden, enligt egen uppgift under forhandlingen,
formodligen har anbringat varumirket i dess registrerade form pa de saluférda varornas
forpackningar. I det avseendet réicker det att erinra om att 6verklagandendmnden inte bedomde det
omtvistade varumdrkets sdrskiljningsformaga utifran denna form. Lagenligheten av det angripna
beslutet ska dock bedomas enbart mot bakgrund av de skil som anforts till stod for sjdlva beslutet.

Hirav foljer att en bedomning av det omtvistade varumarkets sarskiljningsforméga med beaktande av
egenskaper hos detta varumirke som till stor del dndrats utgor ett asidosittande av artikel 7.1 b i
forordning nr 207/2009. Sasom klaganden har gjort géllande &sidosatte saledes 6verklagandendmnden
denna bestimmelse nidr den bedomde det omtvistade varumérkets sdrskiljningsformaga med

beaktande av monstren pa ytan pa de stickor och virknalar som klaganden tillverkar. Det angripna
beslutet ska saledes ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i réttegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Eftersom EUIPO har tappat malet, ska klagandens yrkande bifallas.

Enligt artikel 138.3 i rdttegangsreglerna ska intervenienten béra sina rittegangskostnader.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (femte avdelningen)
foljande:
1) Det  beslut som forsta overklagandenimnden  vid Europeiska unionens
immaterialrittsmyndighet (EUIPO) meddelade den 5 november 2015 (drende R
1814/2014-1) ogiltigforklaras.

2) EUIPO forpliktas att ersidtta M/S. Indeutsch Internationals rittegangskostnader.

3) Crafts Americana Group, Inc ska bira sina rattegangskostnader.
Gratsias Labucka Ulloa Rubio
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 21 juni 2017.

Underskrifter
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