KWS SAAT MOT HARMONISERINGSBYRAN

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 21 oktober 2004”

I mél C-447/02 D,

angdende ett 6verklagande enligt artikel 49 i EG-stadgan fér domstolen, som ingivits
den 11 december 2002,

KWS Saat AG, Einbeck (Tyskland), foretritt av C. Rohnke, Rechtsanwalt, med
delgivningsadress i Luxemburg,

klagande,

i vilket den andra parten r:

Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av D. Schennen och G. Schneider,
bada i egenskap av ombud,

svarande i fOrsta instans,
* Rittegingssprak: tyska.
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meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden C.W.A. Timmermans samt domarna
C. Gulmann, J.-P. Puissochet, N, Colneric och J.N. Cunha Rodrigues (referent),

generaladvokat: P. Léger,
justitiesekreterare: avdelningsdirektéren M. Mugica Arzamendi,

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter att férhandling hallits den
4 mars 2004,

och efter att den 19 maj 2004 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

KWS Saat AG (nedan kallat KWS) har overklagat den dom som Europeiska
gemenskapernas forstainstansritt (andra avdelningen) meddelade den 9 oktober 2002
i mal T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyran (nyans av firgen orange) (REG
2002, s. 11-3843) (nedan kallad den 6verklagade domen), i den del den innebér att
KWS nekades registrering av firgen orange som gemenskapsvarumérke for vissa
behandlingsanliggningar for utside och vissa jordbruks-, tridgards- och skogs-
bruksprodukter.
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Tillimpliga bestimmelser

I artikel 7.1 b i radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20, december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17,
volym 2, s. 3) foreskrivs f6ljande:

"Foljande fir inte registreras:

b) Varumirken som saknar sérskiljningsférméga.”

Artikel 7.3 1 samma férordning innehaller féljande bestimmelse:

"Punkterna 1 b), c¢) och d) skall inte tillimpas om varumirket till f6ljd av dess
anvidndning har uppnatt en sirskiljningsférméga i fraga om de varor eller tjinster for
vilka det ansoks om registrering.”

Artikel 73 i forordningen lyder enligt foljande:

"Byrans beslut skall innehélla beslutets grunder. Beslut fir endast grunda sig pa
omstindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver.”
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Artikel 74 i férordningen har foljande lydelse:

”1. Vid férfarande infér byran skall denna utan sérskilt yrkande préva sakforhal-
landena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder prévningen vara
begrinsad till vad parterna aberopat och yrkat.

2. Byran behéver inte beakta omstindigheter eller bevis som part inte aberopat eller
ingivit i rétt tid.”

Bakgrund till tvisten

KWS ér ett bolag som har sitt séte i Tyskland.

Den 17 mars 1998 ingav klaganden med st6d av férordning nr 40/94 en ansékan om
gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det kiinnetecken som registreringsansékan avsdg var firgen orange som sadan, med
referensnummer HKS?7.
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De varor och tjinster som registreringsansokan avsag ingick i klasserna 7, 11, 31 och
42 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster
vid varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och
motsvarade foljande beskrivning:

— Klas. 7: "Behandlingsanldggningar fér utside, nimligen for rengbring, betning,
pilering, kalibrering, materialbehandling, kvalitetskontroll och siktning av
utside.”

— Klas. 11: "Behandlingsanldggningar f6r torkning av utsiide.”

— Klas. 31: "Jordbruks-, tradgards- och skogsbruksprodukter.”

— Klas. 42: "Teknisk och foretagsekonomisk konsultation inom omradet viixtod-
ling, speciellt inom utséidesbranschen.”

Genom beslut av den 25 mars 1999 avslog granskaren vid harmoniseringsbyran
KWS anstkan med motiveringen att det begérda varumirket saknade sirskiljnings-
forméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Den 21 maj 1999 6verklagade KWS detta beslut till harmoniseringsbyran.
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Genom bestut av den 19 april 2000 (drende R 282/1999-2) (nedan kallat det
ifrdgasatta beslutet), som delgavs KWS den 28 juni samma ar, avslog andra
overklagandenidmnden vid harmoniseringsbyréan éverklagandet. Ndmnden fann i sak
att det begirda varumirket saknade sérskiljningsférmaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Punkterna 17 och 18 i det ifragasatta beslutet har foljande lydelse:

17 ... det framgdr av nimndens efterforskningar att den firg som ansokan avser
inte pa nagot sitt dr originell eller ens ovanlig inom den berérda sektorn.

18 Sedan en tid tillbaka firgar tillverkarna sitt utside med firgimnen. Detta
forfarande syftar till att visa att utsddet #r behandlat (med exempelvis
ogrisbekidmpningsmedel, andra bekdmpningsmedel och svampdédande medel).
Som en f6ljd av denna utveckling har vissa foretag &ven borjat tillverka
fargdmnen for utside. En tillverkare beskriver sina produkter pa foljande sitt:

‘... Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds ... Seed colorants
identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active
ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants
and coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe ...

http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm
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(.. Med hjalp av firgimnen kan sivdl behandlat som transgent utside
identifieras ... Firgimnen for utséide gor det majligt att identifiera behandlat
utsiide och minska oldmplig anvindning av utside som har behandlats med
aktiva d@mnen sasom svampdédande medel och insektsmedel. Tack vare
fargdmnen och beldggningar for utséide kan tillverkare forvissa sig om att deras
investeringar i utsidde &r sikrade ...)"

Den dverklagade domen

KWS vickte talan om ogiltigforklaring av det ifrdgasatta beslutet genom ansékan
som inkom till foérstainstansréttens kansli den 28 juni 2000. Till stéd fér sin talan
anférde KWS tva grunder, ndmligen dels att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 hade
asidosatts, dels att artiklarna 73 och 74 i samma férordning hade &sidosatts.

Forstainstansritten bifoll till viss del KWS talan genom den 6verklagade domen.

Forstainstansritten slog i punkt 33 i den overklagade domen fast foljande
betriffande asidosittandet av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 med avseende pi
de jordbruks-, trédgards- och skogsbruksprodukter som ingr i klas. 31, sérskilt
utsiide:

”... det [4r] emellertid inte ovanligt att firger anvéinds for detta slags varor, bade den
aktuella nyansen av firgen orange och andra nirliggande nyanser. Foljaktligen gér
det aktuella kénnetecknet det inte mojligt f6r den relevanta maélgruppen att
omedelbart och pa ett sdkert sitt sdrskilja sékandens varor frén andra féretags varor
som har firglagts med andra nyanser av firgen orange.”
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Betriffande de behandlingsanliggningar som ingér i klasserna 7 och 11 anges
foljande i punkt 40 i den 6verklagade domen:

”

.. dverklagandeniamnden [har] i punkt 21 i det ifrdgasatta beslutet helt korrekt
konstaterat att det inte ar ovanligt med maskiner som har denna firg eller en
liknande fargskiftning. Det skall konstateras att eftersom firgen orange foljaktligen
ar vanligt forekommande kan den relevanta malgruppen inte omedelbart och pa ett
sikert sitt sirskilja sokandens anliggningar frén 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.”

Vad diremot giller de tjanster som ingdr i klas. 42 slog forstainstansrétten fast
foljande i punkt 46 i samma dom:

»... kiinnetecknet bestaende av en nyans av firgen orange som sadan gor det mojligt
for den berdrda malgruppen att sirskilja de aktuella tjénsterna fran tjanster med
annat kommersiellt ursprung nér gruppen skall vilja vid ett framtida forvérv.”

Saledes bifsll forstainstansritten talan savitt avsag de tjénster som ingar i klass 42, p&
den grunden att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 hade asidosatts. Talan ogillades
svitt avsag de jordbruks-, tridgérds- och skogsbruksprodukter som ingdr i klass 31
och de behandlingsanliggningar som ingdr i klasserna 7 och 11.

Vad betriffar den grund som avsdg ett sidosdttande av artiklarna 73 och 74 i
forordning nr 40/94 ansig forstainstansritten att 6verklagandenimnden hade
uppfyllt sin skyldighet att motivera beslutet enligt artikel 73.
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21 Forstainstansritten slog i punkt 56 i den 6verklagade domen fast att KWS hade fatt
tillgéng till de uppgifter som var nédvéndiga for att forsta det ifragasatta beslutet och
for att kunna bestrida dess laglighet inf6r gemenskapsdomstolarna.

22 Vidare angav forstainstansritten i punkt 59 i samma dom att dverklagandenimnden
inte hade asidosatt artikel 73 i forordning nr 40/94 genom att inte lata klaganden ta
del av handlingar som uteslutande anvindes for att forbereda och motivera det
ifragasatta beslutet pa grunder och resonemang som redan var kinda fér KWS.

23 Vad betréffar artikel 74 i férordning nr 40/94 angav forstainstansritten i foljande
ordalag att overklagandendmnden hade uppfyllt sin skyldighet enligt denna
bestdimmelse att’ pa eget initiativ préva sakomstindigheterna:

"60 ... 6verklagandenimnden [har] faktiskt prévat och anvint en del ... relevanta
sakomsténdigheter... for att beddma kénnetecknets sérskiljningsférmaga med
avseende pa de olika varor och tjinster som varumirkesansékan avsig, I detta
avseende utgor de beslut som harmoniseringsbyrén tidigare har meddelat, som
liknar det ifrdgasatta beslutet, och de exempel som hiimtats frén Internet varken
en ersittning for de skil som utvecklats i det ifrigasatta beslutet eller nya
sakomstédndigheter, som inte provats pa eget initiativ, utan kompletterande
omsténdigheter som harmoniseringsbyran framlagt i sina inlagor for att gora
det mojligt att kontrollera den rittsliga grunden for det ifrdgasatta beslutet.”

2# Mot denna bakgrund faststillde forstainstansritten att talan inte kunde bifallas pa
den grunden att artiklarna 73 och 74 i forordning nr 40/94 hade asidosatts.
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Férstainstansritten ogiltigforklarade det ifrigasatta beslutet i den del det avsig de
tjinster som ingér i klass 42, ogillade talan i 6vrigt och forpliktade KWS att béra sin
rittegangskostnad samt ersitta tva tredjedelar av harmoniseringsbyrans rittegangs-
kostnad.

Parternas yrkanden

KWS har yrkat att domstolen skall

— upphiva den 6verklagade domen i den del talan ddrmed ogillas,

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet i den del som inte redan har
ogiltigforklarats genom den 6verklagade domen, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att domstolen skall

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta KWS att ersitta rittegingskostnaderna.
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Overklagandet

Harmoniseringsbyran har i sin svarsskrivelse gjort géllande foljande: “Anstkan om
registrering av firgvarumairket i fraga borde ha avslagits dven vad giller de tjinster
som ansdkan avsadg och som bestdr i radgivning pa omradet for véxtodling.
Harmoniseringsbyran kritiserar inte forstainstansrittens dom i sig. Detta far dock
inte hindra domstolen fran att uttala sig pa ett annorlunda sétt vad betréffar skyddet
for sadana varumérken som bestér av en firg och som saknar konturer, dven om det
eventuellt skulle innebéra att den utveckling i praxis som den 6verklagade domen &r
ett uttryck for inte bekréftades.”

Av detta framgar att harmoniseringsbyran uttryckligen har avstitt fran att inge ett
anslutningsoverklagande for att fa den 6verklagade domen upphévd i den del den
ror de tjanster som ingar i klas. 42, trots att harmoniseringsbyran stéller sig tvekande
till huruvida forstainstansrittens beslut dr vélgrundat i detta avseende.

Det mal som har anhéngiggjorts vid domstolen, och foljaktligen den forevarande
domen, avser séledes endast en ansbkan om registrering av ett varumirke fér varor
som ingér i klasserna 7, 11 och 31.

Till stéd for overklagandet har KWS anfort fyra grunder. For det forsta gér KWS
géllande att det foreligger ett asidosittande av artikel 74.1 i férordning nr 40/94,
enligt vilken en prévning av sakomsténdigheterna skall ske pé eget initiativ. Fér det
andra har KWS anfort att ritten att yttra sig har &sidosatts, for det tredje att
motiveringsskyldigheten har asidosatts och for det fjirde att artikel 7.1 b i samma
forordning, betriffande kravet pé sirskiljningsférméga, har tolkats felaktigt.
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Forsta grunden

Som forsta grund har KW gjort gillande att forstainstansrétten har forbisett kravet
i artikel 74.1 i forordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyran "utan sarskilt
yrkande [skall] prova sakforhallandena”, genom att begrénsa sig till att i punkt 60 i
den 6verklagade domen konstatera att éverklagandenamnden “faktiskt provat och
anvint en del ... relevanta sakomstindigheter...”. Forstainstansriitten har foljaktligen
bortsett ifran att det inte endast handlade om huruvida nigon prévning av
sakomstindigheterna hade gjorts dver huvud taget, utan huruvida denna prévning
varit tillrickligt omfattande. Enligt KWS borde harmoniseringsbyrdns provning
ndmligen ha varit s pass grundlig att byran med sikerhet hade kunnat sl fast att
det foreldg registreringshinder i den mening som avses i artikel 7 i ovannimnda
forordning.

KWS har anfért att harmoniseringsbyran, nér den fattade sitt beslut, inte hade
provat “en del sakomstindigheter” utan "en enda sakomsténdighet”. I punkt 17 i det
ifrigasatta beslutet hinvisade éverklagandendmnden till sina "efterforskningar”. Det
enda resultatet av dessa efterforskningar var nimndens hdnvisning i punkt 18 i
beslutet till webbplatsen www.bucolor.com. Denna hénvisning récker inte for att
motivera avslaget. Det 4r namligen bara en enda tillverkares webbplats, och det
ricker inte for att det skall kunna slas fast att det foreligger ett allmént bruk. For
ovrigt ror det sig om ett amerikanskt foretag, och det som #r brukligt pa den
amerikanska marknaden utgér i princip inte nagot bevis for vad som &r brukligt
inom gemenskapen. Slutligen har KWS anfort att webbplatsens ingdngssida &r pa
engelska, vilket innebir att den &r utom réickhall for den relevanta mélgruppen inom
gemenskapen.

Domstolen konstaterar att KWS med sin forsta grund i huvudsak avser att
ifrigasitta den beddmning av sakomstindigheterna som gjorts forst av over-
klagandendmnden och dérefter av forstainstansritten.

I- 10144



35

36

37

38

KWS SAAT MOT HARMONISERINGSBYRAN

Det foljer dock av artikel 225 EG och artikel 58 i domstolens stadga att ett
overklagande endast kan grundas pa 6vertridelse av rattsregler, vilket utesluter en
bedémning av faktiska omstidndigheter.

Saledes kan overklagandet inte prévas pa den forsta grunden.

Den andra grunden

Som andra grund har KWS gjort géllande att bolagets ritt att yttra sig har &sidosatts
dels under forfarandet infor 6verklagandendmnden, dels under forfarandet vid
forstainstansritten. Den andra grunden bestér séledes av tva delar.

Den forsta delen av den andra grunden

Som forsta del av den andra grunden har KWS hivdat att harmoniseringsbyran har
grundat det ifrdgasatta beslutet, vad betriffar sakomstindigheterna, pd en enda
handling, nédmligen den Internetadress som ndmns i punkt 18 i det ifrigasatta
beslutet och i punkt 13 i forevarande dom. Harmoniseringsbyrdn nimnde inte
denna referens for KWS forrdn i det ifragasatta beslutet, det vill séga i slutet av det
snabba forfarandet infor byran. Saledes har harmoniseringsbyran &sidosatt ritten att
yttra sig.
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I stallet for att peka pa detta asidosittande undersokte forstainstansritten enbart
fragan huruvida handlingarna hade varit nédvéndiga for att forstd det ifrdgasatta
beslutet. I punkt 58 i den 6verklagade domen angav forstainstansrétten dessutom
felaktigt att klaganden ”i sak kinde till de argument och de omsténdigheter som
skulle undersékas av nimnden for att vederligga eller bekrifta granskarens bestut
och att sbkanden alltsa haft méjlighet att yttra sig i denna sak”.

Dessutom har KWS gjort gillande att overklagandendmndens asidosittande av
bolagets ritt att yttra sig medférde att KWS frantogs mojligheten att under
forfarandet infor overklagandenimnden begrinsa den lista 6ver varor som
registreringsansokan avsig och pa sé sitt uppna ett positivt beslut.

Domstolen erinrar om att det i artikel 73 andra meningen i férordning nr 40/94
anges att harmoniseringsbyréans beslut endast far grunda sig pa omsténdigheter som
parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver.

I enlighet med denna bestimmelse kan en dverklagandendmnd vid harmoniserings-
byran inte grunda ett beslut pa rittsliga eller faktiska omsténdigheter som parterna
inte givits tillfalle att yttra sig over.

Om o6verklagandenimnden pa eget initiativ inhdmtar uppgifter om sakomstindig-
heter pa vilka nimnden avser att grunda sitt beslut r det saledes obligatoriskt f6r
namnden att informera parterna om dessa omstéindigheter s att de far méjlighet att

yttra sig.

I det forevarande fallet framgir det av handlingarna i malet att 6verklagande-
nidmnden inte har informerat KWS vare sig om resultatet av de efterforskningar eller
om innehallet pa den webbplats som nimns i punkterna 17 respektive 18 i det
ifragasatta beslutet.
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Dérigenom har &verklagandenimnden asidosatt artikel 73 andra meningen i
férordning nr 40/94.

Forstainstansrétten har i detta avseende gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning
genom att i punkt 59 i den 6verklagade domen aiige att 6verklagandenimnden inte
hade ésidosatt artikel 73 i denna forordning.

Domstolen pépekar dock att 6verklagandenimnden i punkterna 14-16 i det
ifragasatta beslutet upprepade vad granskaren skrivit i sitt beslut och slog fast att
fargen i fraga saknade sirskiljningsforméga for de ber6rda varorna. Enligt nimnden
har en firg som sddan ndmligen i princip ingen sérskiljningsférmaga, om den inte
har uppnatt en sdidan genom anvéindning, och firgen orange 4r en firg som anvinds
ofta for dessa varor. Dessutom kan klagandens konkurrenter ha ett intresse av att
anvénda firgen i friga.

Dessa grunder, som KWS hade majlighet att ta stillning till, rickte for att motivera
overklagandendmndens ogillande av 6verklagandet.

Overklagandenimndens konstaterande i punkt 17 i det ifrigasatta beslutet, till f5ljd
av ndmndens efterforskningar, att den firg som registreringsansékan avsig inte pa
négot sitt var originell eller ens ovanlig inom den berérda yrkessektorn, utgér
endast en bekriftelse av de grunder som redan var tillrickliga for att motivera
beslutet i frdga. Likasa 4r konstaterandet i punkt 18 i det ifrigasatta beslutet att
tillverkare fargar sitt utséide for att visa att det dr behandlat, vilket illustreras genom
en hénvisning till en webbplats, endast av bekréftande karaktir.

Den omstindigheten att punkterna 17 och 18 i det ifrigasatta beslutet strider mot
artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94 kan siledes inte leda till att beslutet
ogiltigforklaras.
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Dirmed saknas i detta avseende skal att upphéva den 6verklagade domen, trots den
felaktiga rittstillimpningen i punkt 59 (se, for ett liknande resonemang, dom av den
24 september 2002 i de forenade méalen C-74/00 P och C-75/00 P, Falck et Acciaierie
di Bolzano mot kommissionen, REG 2002, s. 1-7869, punkt 122, av den
30 september 2003 i mél C-93/02 P, Biret International mot radet, REG 2003, s. I-
10497, punkt 60, och i mal C-94/02 P, Biret och Cie mot radet, REG 2003, s. I-10565,
punkt 63).

Denna slutsats paverkas inte av argumentet att KWS frantogs méjligheten att under
forfarandet infér 6verklagandenimnden begrinsa den lista Over varor som
registreringsansokan avsag. KWS kunde nér som helst vinda sig till harmoniser-
ingsbyrdn med en ansdkan om att begrénsa listan éver varor och tjinster i enlighet
med artikel 44 i forordning nr 40/94 och regel 13 i kommissionens forordning (EG)
nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av ridets forordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1). Att KWS inte nigon géng
under hela forfarandet infér harmoniseringsbyrdn har inlémnat ndgon sédan
ansokan maste anses bero pd KWS eget val och inte pé att 6verklagandenimnden
underltit att ge KWS tillfille att yttra sig om den webbplats som nidmns i det
ifragasatta beslutet. Vidare innehaller handlingarna i malet ingenting som ger
anledning att formoda att det begirda varumirket skulle ha registrerats om listan
over varor hade begrinsats.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pa den andra
grundens forsta del.

Den andra delen av den andra grunden

Som andra del av den andra grunden har KWS hévdat att forstainstansritten inte
har beaktat klagandens argument betriffande den ovannimnda webbplatsen.
Férstainstansritten har asidosatt klagandens riitt att yttra sig. KWS frantogs ddrmed
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mojligheten att under forfarandet infor forstainstansritten begrinsa den lista éver
varor som registreringsansokan avsag, en begrinsning som antagligen skulle ha lett
till att registrering beviljades.

Domstolen erinrar om att forstainstansritten uttryckligen sammanfattade KWS
argument om ett dsidoséttande av ritten att yttra sig i punkt 49 i den Sverklagade
domen. Sdrskilt ndmns KWS pastiende att bolaget inte hade informerats om de
handlingar som harmoniseringsbyrdn hade grundat sitt beslut pa.

I punkterna 58 och 59 i den 6verklagade domen kommenterade forstainstansritten
dessa argument och motiverade sitt stillningstagande. Trots att férstainstansrittens
rittsliga beddmning var felaktig, sdsom konstateras ovan i punkt 46, framgér det av
denna motivering att forstainstansritten givit KWS tillfille att yttra sig utan nigra
inskrdnkningar.

Hirav framgar att forstainstansritten inte har asidosatt KKWS ritt att yttra sig under
forfarandet vid forstainstansritten.

Eftersom forstainstansrétten inte har dsidosatt KWS ritt att yttra sig saknas helt
grund for argumentet att ett sddant &sidosittande skulle ha lett till att KWS frantogs
majligheten att under forfarandet infor forstainstansritten begriinsa listan éver de
varor som registreringsansdkan avsag. I vilket fall som helst var det riktigt av
forstainstansritten att i punkt 14 i den 6verklagade domen avvisa den anstkan som
KWS framférde under forhandlingen i forstainstansritten om att f4 begrénsa listan
6ver varor. En sidan anstkan uppfyller ndmligen inte de villkor som uppstills i
forordningarna nr 40/94 och nr 2868/95, och den syftar till att dndra féremalet for
tvisten, vilket strider mot artikel 135.4 i forstainstansriittens réttegéngsregler.
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Overklagandet kan saledes inte vinna bifall p& den andra grundens andra del.

Dirmed skall den andra grunden underkénnas i sin helhet.

Den tredje grunden

Som tredje grund har KWS gjort gillande att motiveringsskyldigheten har &sidosatts
dels av forstainstansritten i den dverklagade domen, dels av 6verklagandendmnden i
det ifragasatta beslutet. Denna grund bestér siledes av tva delar.

Den forsta delen av den tredje grunden

Som forsta del av den tredje grunden har KWS gjort géllande att forstainstansrétten
har gjort sig skyldig till felaktig réttstillimpning genom att i den 6verklagade domen
sla fast att det ifragasatta beslutet var tillrickligt motiverat. Forstainstansréitten har
avsevirt underskattat kravet pa motivering.

Domstolen erinrar om att det i artikel 73 forsta meningen i férordning nr 40/94
anges att "[b]yrans beslut skall innehalla beslutets grunder”.

Denna motiveringsskyldighet #r lika omfattande som den motiveringsskyldighet
som foreskrivs i artikel 253 EG.
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Enligt fast rittspraxis skall det av den motivering som krivs enligt artikel 253 EG
klart och tydligt framgé hur den institution som har antagit rittsakten har resonerat,
sa att de som ber6rs dérav kan fa kiinnedom om skélen for den vidtagna atgérden
och sé att den behériga domstolen ges mdjlighet att utéva sin prévningsritt. Det
krdavs inte att alla relevanta faktiska och rittsliga omstindigheter anges i
motiveringen, eftersom bedémningen av om motiveringen av en rittsakt uppfyller
kraven i artikel 253 EG inte skall ske endast utifrén réattsaktens lydelse utan &ven
utifrdn sammanhanget och reglerna pad det ifrigavarande omradet (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 2 april 1998 i mal C-367/95 P, kommissionen mot
Sytraval och Brink’s France, REG 1998, s. I-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).

I det forevarande fallet avslog overklagandendmnden registreringsansékan med
motiveringen att det s6kta varumirket saknade sérskiljningsformaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Overklagandenimnden limnade en fullstindig och noggrann motivering till denna
bedémning i punkterna 14-25 i det ifragasatta beslutet.

Overklagandenimnden angav nimligen dels att en firg som sadan i princip inte har
nagon sirskiljningsformaga, om det inte visas att den har uppnétt en sddan genom
anvindning, dels att firger maste fortsitta att st till samtliga féretags forfogande.
Enligt 6verklagandendmnden &r det séledes endast under vissa omsténdigheter som
en firg i sig kan anses ha sirskiljningsformaga som sidan, under forutséttning att
det ror sig om en firg som #r ovanlig med avseende pd de berdrda varorna och
tjansterna. Dérefter lamnade 6verklagandendmnden en detaljerad redogorelse for
skilen till att firgen orange inte dr ovanlig med avseende pid de varor som
registreringsansdkan avsig. Ndmnden tillade att den inte var bunden av de beslut
som hade fattats av de behdriga tyska myndigheterna p& varumirkesomradet och
som hade aberopats av KWS. Slutligen angav nimnden att KWS inte hade gjort
gillande att firgen i frdga hade uppnétt sérskiljningsforméaga genom anvindning
enligt artikel 7.3 i forordning nr 40/94.
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Det rader ingen tvekan om att en sidan motivering uppfyller kravet i artikel 73 férsta
meningen i forordning nr 40/94. Férstainstansrétten har saledes inte gjort sig skyldig
till felaktig rittstillimpning genom att bedéma att KWS hade fatt tillgang till de
uppgifter som var nddvindiga for att forstd det ifrdgasatta beslutet och for att kunna
bestrida dess lagenlighet infor gemenskapsdomstolarna.

Salunda kan overklagandet inte vinna bifall pa den tredje grundens forsta del.

Den andra delen av den tredje grunden

Som andra del av den tredje grunden har KWS hivdat att forstainstansritten har
asidosatt sin motiveringsskyldighet genom att begréinsa sig till att i punkt 56 i den
overklagade domen ange att det ifrigasatta beslutet “méjlig[gjorde] ... for sékanden
att fa kinnedom om skilen fér avslaget pé registreringsansokan”.

En lisning av punkt 56 i den 6verklagade domen ger vid handen att denna punkt
innehaller en sammanfattning av de delar av det ifrigasatta beslutet som
forstainstansritten betraktade som avgorande, och dir redogors for skilen till att
forstainstansratten ansag att dessa uppgifter var tillriickliga. Det var efter denna
sammanfattning och redogdrelse som forstainstansrétten i den sista meningen i den
ovanniamnda punkten drog slutsatsen att KWS hade fatt tillgéng till de uppgifter
som var nodvandiga for att forstd det ifrigasatta beslutet och for att kunna bestrida
dess lagenlighet infér gemenskapsdomstolarna.

Hirav foljer att denna punkt i den overklagade domen innehaller en tillricklig
motivering.
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Overklagandet kan saledes inte vinna bifall pa den tredje grundens andra del.

Dérmed skall den andra grunden underkénnas i sin helhet.

Den fjirde grunden

Som fjirde grund har KWS gjort gillande att sarskiljningsformégan maste bedomas
enligt samma principer nér det giller ett varumérke som bestar av en firg, som nér
det géller andra typer av varumérken, sirskilt ordmérken eller figurmirken, och att
inga hogre krav skall stéllas. Det &r av foga betydelse huruvida det med avseende pa
de varor och tjanster som ansokan avser forekommer andra féirger som anvinds fér
att ange vissa egenskaper. Diaremot skall det undersokas om den firg som ansékan
avser i det enskilda fallet uppfattas av mélgruppen som en angivelse av vissa
egenskaper. Nér ett flertal tillverkare anvinder olika firger for att ange vissa
egenskaper ger dessa firger samtidigt malgruppen viss information om tillverkaren. I
det fallet skall det sdledes konstateras att sdrskiljningsformaga foreligger. I det
forevarande malet betraktar den relevanta malgruppen inte firgen orange som en
angivelse av de berdrda varornas eller tjinsternas egenskaper, och det #r uteslutet att
fargen anvénds i ett dekorativt eller funktionellt syfte. Saledes skall varumirkets
sdrskiljningsforméga erkdnnas.

KWS har pastatt att forstainstansritten begick féljande bedémningsfel i den
6verklagade domen, Forst och frimst har ritten tillimpat ett stringare kriterium for
fargvarumérkena dn for de andra varumirkena. Vidare har ritten misstagit sig vad
betréffar kriteriet om sérskiljningsforméga, som endast avser formégan att ange det
kommersiella ursprunget. Dessutom har rétten ersatt den relevanta malgruppens
uppfattning med sin egen uppfattning.
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Domstolen papekar att forstainstansritten, vad betréffar kriterierna for att bedéma
huruvida olika kategorier av varumirken har sirskiljningsformiga, med fog, i
punkt 29 i den éverklagade domen, erinrade om att det i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 inte gors nagon atskillnad mellan kiinnetecken av skilda slag. Ritten angav
emellertid, ocksa med fog, att den relevanta maélgruppens uppfattning inte
nodvindigtvis 4r densamma ndr det ror sig om ett kinnetecken som utgors av en
farg som sadan som nir det ror sig om ett ord- eller figurmérke som bestér av ett
kinnetecken som #r oberoende av utseendet pa den vara som det avser. Aven om
malgruppen vanligtvis omedelbart uppfattar ord- eller figurmirken som kénne-
tecken som anger en varas kommersiella ursprung behéver det inte nédvéindigtvis
vara pa det viset nér ett kinnetecken delvis ssmmanfaller med varans utseende (se,
avseende de identiska bestimmelserna i artikel 3.1 b i ridets forsta direktiv 89/104/
EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym
17, s. 178, dom av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793,
punkt 65).

Under dessa omstindigheter kan en firg som sadan till f6ljd av dess anvindning
uppna sirskiljningsformaga for de varor och tjénster som registreringsanstkan avser,
med stéd av artikel 7.3 i forordning nr 40/94. Nir det géller en firg som sadan ér det
didremot endast i undantagsfall tinkbart att den kan ha sirskiljningsférméga innan
den har anvints, sirskilt nir registrering av ett varumirke soks for ett mycket
begrinsat antal varor eller tjéinster och den relevanta marknaden &r mycket
sarpriglad (se, avseende de identiska bestimmelserna i artikel 3.1 b och 3.3 i direktiv
89/104, domen i det ovanndmnda malet Libertel, punkterna 66 och 67).

Vad betriffar de behandlingsanliggningar som ingar i klasserna 7 och 11
konstaterade forstainstansritten i punkterna 39 och 40 i den 6verklagade domen
dels att KW inte hade aberopat nagra omsténdigheter som visade att det rérde sig
om en kategori av varor for vilka vissa firger inte r vanligt forekommande, dels att
det inte &r ovanligt med maskiner som har den firg som ansokan avser eller en
liknande nyans.
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Nér det giller de jordbruks-, tridgérds- och skogsbruksprodukter som ingér i
klass 31, angav forstainstansrétten i punkt 33 i den dverklagade domen att det inte &r
ovanligt att firger anvénds for detta slags varor, bade den aktuella nyansen av firgen
orange och andra nérliggande nyanser.

Foljaktligen har forstainstansritten inte tillimpat nigot stringare kriterium for
fargvarumérkena dn for andra varumérken. Forstainstansritten har inte heller gjort
sig skyldig till ndgon felaktig rattstillimpning vad giller artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 genom att anse att varumdrket i frdga saknade sérskiljningsférméga med
avseende pa de varor som registreringsansikan avsag,

Overklagandet kan saledes inte bifallas pa den fjirde grunden.

Vad giller fragan huruvida forstainstansrittens konstateranden betriffande hur den
relevanta malgruppen uppfattar anviindningen av firger pi de berérda varorna ir
korrekta, papekar domstolen att denna frdga rér beddmningen av faktiska
omsténdigheter.

Det foljer dock av artikel 225 EG och artikel 58 i domstolens stadga att ett
overklagande endast kan grundas pa en 6vertriidelse av réttsregler, vilket utesluter en
bedomning av faktiska omsténdigheter.

Saledes kan Gverklagandet inte prévas pa den fjirde grunden i den del den innebir
ett ifragasittande av forstainstansrittens konstateranden betriffande hur den
relevanta mélgruppen uppfattar varumirket,

Dérmed skall den fjirde grunden underkénnas i sin helhet.
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Eftersom ingen av de grunder som anforts av KWS har godtagits skall éverklagandet
ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegdngsreglerna, som enligt artikel 118 i samma regler &r
tillimplig i mal om overklagande, skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att
KWS skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom KWS har tappat
malet skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

P4 dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande dom:

1) Overklagandet ogillas.

2) KWS Saat AG skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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