DOM AV DEN 20.11.2007 — MAL T-458/05

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 20 november 2007 *

I mal T-458/05,

Tegometall International AG, Lengwil-Oberhofen (Schweiz), foretritt av advo-
katen H. Timmann,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av J. Weberndorfer, i egenskap av
ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansratten, var

* Rattegangssprak: tyska.
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Wuppermann AG, Leverkusen (Tyskland), inledningsvis foretratt av advokaten
H. Huisken, darefter av advokaten I. Friedhoff,

angaende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra dver-
klagandendmnd den 21 oktober 2005 (drende R 1063/2004-2), enligt réttelse av den
16 november 2005, om ett ogiltighetsférfarande mellan Wuppermann AG och Tego-
metall International AG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svéby,

justitiesekreterare: handldggaren K. Andova,

med beaktande av ansdkan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
30 december 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyréns svarsinlaga, som inkom till férstainstans-
rittens kansli den 5 april 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till férstainstansrittens
kansli den 12 april 2006,

efter forhandlingen den 13 februari 2007,
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foljande

Dom

Bakgrund

Tegometall International AG ingav den 2 juli 1999 en anstkan om registrering som
gemenskapsvarumirke av ett ordmérke till harmoniseringsbyran i enlighet med
radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess
dndrade lydelse.

Det sokta varumirket utgors av ordkdnnetecknet TEK.

De varor som registreringsansdkan avsag omfattas av klasserna 6 och 20 i Nicedver-
enskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varuméarkes-
registrering av den 15 juni 1957, med adndringar och tillagg, och motsvarar féljande
beskrivning:

— Klass 6: "Hyllor och hylldelar, speciellt upphangningskorgar for hyllor, samtliga
ndmnda varor av metall.”
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— Klass 20: "Hyllor och hylldelar, speciellt upphéngningskorgar for hyllor.”

Varumirket TEK registrerades som gemenskapsvarumirke den 18 maj 2001.

Den 23 juli 2003 ansokte Wuppermann AG om att gemenskapsvarumérket TEK
skulle forklaras ogiltigt i enlighet med artikel 51.1 a i forordning nr 40/94. Till stod
harfor anfordes att registreringen av gemenskapsvarumirket innebar ett asidosét-
tande av de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b, c och g i ndimnda férordning.

Den 3 februari 2004 ansokte sokanden om att forteckningen 6ver varor i klass 20
skulle begransas. Annulleringsenheten bif6ll ansokan. Efter det att forteckningen
begriansats avsag varumirket TEK f6ljande varor i klass 20:

"Hyllor och hylldelar, speciellt upphéngningskorgar fér hyllor, samtliga nidmnda
varor ej av trd.”

Den 20 september 2004 beslutade annulleringsenheten att avsla intervenientens
ansokan om ogiltighetsforklaring och forplikta intervenienten att ersitta kostna-
derna for forfarandet. Annulleringsenheten fann att de absoluta registreringshinder
som avses i artikel 7.1 b, c och g i férordning nr 40/94 inte var tillimpliga i foreva-
rande fall.
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Intervenienten overklagade annulleringsenhetens beslut den 16 november 2004
(drende R 1063/2004-2). Den ansag att samtliga ogiltighetsgrunder som avses i
artikel 51.1 a jamford med artikel 7.1 b, ¢ och g i férordning nr 40/94 var tillimpliga.

Andra 6verklagandendmnden fattade beslut i drendet den 21 oktober 2005. Beslutet
rattades dérefter den 16 november 2005 (nedan kallat det angripna beslutet). Den
bifoll intervenientens overklagande, upphdvde annulleringsenhetens beslut och
beslutade att varumairket skulle avforas fran registret, av det skélet att varumarket var
beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 och saknade
sarskiljningsforméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma férordning.

I sak fastslog andra 6verklagandendmnden att eftersom ordet tek betyder teaktréd pa
franska och italienska, eftersom det star klart att hyllor och hylldelar tillverkas av
teaktrd och eftersom det inte ar uteslutet att hyllor och hylldelar av metall och av
plast kan utgora en imitation av teaktrd, visar ordet tek "utseendet, yttre egenskaper
och i forekommande fall andra kvalitativa aspekter av teaktrd” nir det anvénds for att
beteckna hyllor och hylldelar som #r av metall och inte av tri. Overklagandenimnden
drog saledes slutsatsen att varumérket TEK uteslutande utgjorde en rent beskrivande
upplysning i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, som konkur-
renterna skall kunna anvinda fritt. Overklagandenimnden angav vidare att eftersom
ordet tek inte medfor att de aktuella varorna kan sérskiljas med avseende pé deras
ursprung, sa skulle registreringsansokan avslas av det skélet att varumérket saknade
sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.
Déremot ansig overklagandendmnden inte att den hade att préva huruvida varu-
market i fraga dr dgnat att vilseleda allménheten i den mening som avses i artikel 7.1
g i forordning nr 40/94.
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1 Den 29 december 2005 meddelade s6kanden, genom en skrivelse till harmoniserings-
byran, att férteckningen 6ver de varor som varumdrket TEK avser skulle begréinsas
enligt foljande:

— Klass 6: "Hyllor och hylldelar, speciellt upphangningskorgar for hyllor, samtliga
ndmnda varor av metall och ej av trdimitationer.”

— Klass 20: "Hyllor och hylldelar, speciellt upphéngningskorgar for hyllor, samtliga
ndmnda varor ej av trd eller traimitationer.”

Parternas yrkanden

12 Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— dndra det angripna beslutet,

— avsla ansokan om ogiltighetsforklaring av gemenskapsordmérket TEK,

— alternativt, ogiltigforklara det angripna beslutet och éterforvisa drendet till
harmoniseringsbyran for ny handldggning, och
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— forplikta intervenienten att ersitta kostnaderna i samband med ogiltighets-
forfarandet, overklagandet vid harmoniseringsbyrdn och forfarandet vid
forstainstansrétten.

Harmoniseringsbyrin har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansratten skall ogilla talan.

Rittslig bedomning

Foremdlet for tvisten

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att begriansningen av dess registreringsansokan, den
29 december 2005, avseende de varor i klasserna 6 och 20 som inte utgor en traimita-
tion skall beaktas av forstainstansritten. Det 4r namligen fraga om en ny grund i den
mening som avses i artikel 48.2 andra stycket i forstainstansrittens réittegangsregler,
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vilken framkommit forst efter det att andra 6verklagandendmnden fattat sitt beslut.
Det foljer av artikel 74.2 i forordning nr 40/94 jamford med artikel 48.2 i rattegangs-
reglerna e contrario att nya grunder i princip far aberopas inom ramen for ett ogiltig-
hetsforfarande (forstainstansrattens dom av den 26 november 2003 i mal T-222/02,
HERON Robotunits mot harmoniseringsbyran (ROBOTUNITS), REG 2003,
s [1-4995, punkt 50 och foljande punkter).

Under forhandlingen har sokanden preciserat att ansékan om begrinsning ingavs
samtidigt som ansdkan ingavs till forstainstansratten och att forstndimnda ansdkan
registrerats av harmoniseringsbyran. Sokanden har dven gjort géllande att domsto-
lens dom av den 12 februari 2004 i mél C-363/99, Koninklijke KPN Nederland
(REG 2004, s. I-1619), saknar relevans i forevarande fall, eftersom negativa begréns-
ningar anges i klassificeringen i Nice6verenskommelsen.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att sokandens forklaring att de varor som
utgdr en trdimitation inte skall omfattas av registreringsansokan skall lamnas utan
avseende. Den utgor ndmligen en otillaten dndring av foremalet for tvisten i enlighet
med artikel 135.4 i rattegangsreglerna (forstainstansrattens dom av den 21 april 2005
i mal T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrdn — Johnson & Johnson
(monBeBé), REG 2005, s. I1-1401, punkt 21).

Harmoniseringsbyrdn anser &dven att annulleringsenheten gjorde en felaktig
beddmning nidr den godkinde begransningen av forteckningen &ver varor av den
3 februari 2004, eftersom en sddan begridnsning av varorna ér otillaiten mot bakgrund
av rittspraxis (domen i det ovanndmnda malet Koninklijke KPN Nederland, punk-
terna 114 och 115). Enligt harmoniseringsbyrén gjorde 6verklagandendmnden, till
och med nér den beaktade begrinsningen i fraga, likval ratt nir den fastslog att de
berérda bestimmelserna om ogiltighet var tillimpliga.
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Forstainstansrittens bedomning

Sasom foreskrivs i artikel 63.2 i férordning nr 40/94 far forstainstansrétten endast
undanréja eller andra ett beslut fran en av harmoniseringsbyrans 6verklagande-
niamnder pa grundval av "bristande behorighet, dsidosidttande av vidsentliga form-
foreskrifter, asidosidttande av fordraget, av ... forordning [nr 40/94] eller av ndgon
rattsregel som géller deras tillimpning eller rorande maktmissbruk”. Enligt artikel 74
i ndmnda forordning skall denna provning av lagenligheten goras med avseende
pé tvistens faktiska och réttsliga bakgrund, sésom denna framlagts vid 6verklagan-
denamnden (férstainstansrittens dom av den 1 februari 2005 i mal T-57/03, SPAG
mot harmoniseringsbyrdn — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. 1I-287,
punkt 17, av den 15 september 2005 i mal T-320/03, Citicorp mot harmoniserings-
byran (LIVE RICHLY), REG 2005, s. 1I-3411, punkt 16, och forstainstansrittens
beslut av den 15 november 2006 i mal T-366/05, Anheuser-Busch mot harmonise-
ringsbyran — Budéjovicky Budvar (BUDWEISER), ej publicerat i réttsfallssamlingen,
punkt 27).

Av detta foljer att forstainstansritten endast kan ogiltigforklara eller éndra det beslut
som &r foremal for talan om detta vid den tidpunkt da det fattades omfattades av
nagon av dessa grunder for ogiltigforklaring eller 4ndring. Ritten kan déremot inte
ogiltigforklara eller dndra beslutet pa grunder som framkommer forst efter det att
beslutet har fattats (domstolens dom av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P, Sunrider
mot harmoniseringsbyrén, REG 2006, s. I-4237, punkt 55).

Vidare anges i artikel 26.1 c i forordning nr 40/94 att ”[e]n ansdkan om gemenskaps-
varumirke skall innehalla ... en forteckning 6ver de varor eller tjanster for vilka
registrering ansoks”.
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I artikel 44.1 i forordning nr 40/94 anges att ”[s]okanden ... ndr som helst [kan]
aterkalla sin ansdkan om gemenskapsvarumairke eller begrinsa den dari ingdende
forteckningen Gver varor eller tjdnster”.

I forevarande fall dr det utrett att sokanden har begrénsat forteckningen 6ver de
varor som avses i ansdkan om registrering av gemenskapsvarumairke efter det att
det angripna beslutet fattades. Oavsett hur harmoniseringsbyran bedémer denna
ansokan, paverkar den saledes inte lagenligheten av det angripna beslutet. Talan som
vackts vid forstainstansritten avser endast detta beslut (se, for ett liknande resone-
mang, beslutet i det ovanndmnda malet BUDWEISER, punkterna 40—48).

Det skall visserligen framhallas att ndr det dr fraga om en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumirke som avser flera varor har forstainstansrétten gjort tva olika
bedomningar av en forklaring infor forstainstansritten av den som ansokt om regist-
rering — en forklaring som med andra ord ingetts efter det att 6verklagandendmnden
fattat sitt beslut — genom vilken ansékan aterkallades endast med avseende pa vissa
av de varor som avsags i den ursprungliga ansokan. Forstainstansritten har ansett
antingen att det var friga om en forklaring att det angripna beslutet endast ifragasatts
i den del som det avser 6vriga varor som anges i ansokan (se, for ett liknande reso-
nemang, forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mél T-289/02, Telepharmacy
Solutions mot harmoniseringsbyran (TELEPHARMACY SOLUTIONS), REG 2004,
s. 11-2851, punkterna 13 och 14), eller, om forklaringen i fraga ingavs i ett sent
skede av forfarandet vid forstainstansrétten, att det var fraga om en delvis aterkal-
lelse (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrattens dom av den 5 mars 2003
i mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyran (dggformad tablett), REG 2003,
s. II-383, punkterna 13—-17).

Aven om den som ansékt om registrering, genom begrinsningen av férteckningen
over de varor som avses i ansokan om registrering av gemenskapsvarumairke, inte
har for avsikt att ta bort en eller flera varor frén forteckningen, utan i stéllet att &ndra
en egenskap sdsom samtliga angivna varors avsedda anvindning, kan det emellertid
inte uteslutas att denna dndring kan péverka prévningen av gemenskapsvarumarket
vid harmoniseringsbyrans olika instanser under det administrativa forfarandet. Att
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under dessa omstidndigheter godta denna éndring i samband med att talan vicks vid
forstainstansritten, skulle kunna likstéllas med en éndring av foremaélet for tvisten
under pagdende domstolsforfarande, vilket ar forbjudet enligt artikel 135.4 i ratte-
gangsreglerna. Forstainstansritten far saledes inte beakta en sadan begrénsning vid
provningen av huruvida talan skall bifallas (se, for ett liknande resonemang, domen i
det ovannimnda malet monBeBé, punkterna 20-22).

Forstainstansriatten skall foljaktligen prova huruvida sékandens hénvisning, i
ansoOkan till forstainstansritten, till begransningen, den 29 december 2005, av de
varor som omfattas av det ifrdgavarande varumairket kan anses utgora en forklaring
fran sokanden som innebér att denne endast ifragasitter det angripna beslutet i den
del som det avser de varor som aterfinns i den dndrade forteckningen.

Forstainstansrétten finner att sa inte ér fallet. Genom begréinsningen har sokanden
inte tagit bort vissa varor fran forteckningen 6ver de varor som avses i ansékan om
registrering av det ifrdgavarande varumarket, utan édndrat egenskaperna hos samtliga
varor i forteckningen genom att det preciseras att varorna inte skall tillverkas "av
trdimitationer”. Sasom framgar av punkterna 11 och 25 ovan, far forstainstansrétten
emellertid inte beakta en sddan begransning, eftersom det skulle innebéra en éndring
av foremalet for tvisten.

Forstainstansrétten fastslar saledes att de varor som skall beaktas inom ramen for
forevarande talan ér de som aterfinns i forteckningen 6ver de varor som avses i sokan-
dens ursprungliga registreringsansokan, sdsom den begriansats den 3 februari 2004
(se punkterna 3 och 6 ovan).

Vad betriffar harmoniseringsbyrans argument att annulleringsenheten gjorde en
felaktig bedomning nér den bifoll ansdkan om begransning av forteckningen med
avseende pd varor som inte dr av trd, av den 3 februari 2004, konstaterar forstain-
stansratten foljande. Vid antagandet att argumentet i fraga kan provas, paverkar
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begrinsningen av varorna, sdsom harmoniseringsbyran har péapekat, inte 6verkla-
gandendmndens bedomning betriffande huruvida det ifragavarande varumérket
har beskrivande karaktar och saknar sérskiljningsformaga. Ett sadant argument skall

foljaktligen anses sakna betydelse for utgdngen i mélet, och darfér kommer forstain-
stansrdtten inte att beakta argumentet.

Prévning i sak

Sokanden har &beropat fyra grunder till stod for sin talan, ndmligen &sidoséttande av
artikel 7.1 ¢, b och g och av artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94.

Inledningsvis skall den fjarde grunden avseende &sidoséttande av artikel 73 andra
meningen i forordning nr 40/94 prévas.

Asidosittande av artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att den inte vid nagot tillfille under det administra-
tiva ogiltighetsforfarandet har getts mojlighet att yttra sig 6ver fragan huruvida det
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absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 avség
den omstdndigheten att betydelsen teaktréd, som det ifragavarande varumaérket leder
tankarna till, skulle kunna anvédndas for att beskriva varor som tillverkats av trdimita-
tioner. D& ndgon muntlig forhandling inte &gt rum, menar sokanden att den inte vid
nagot tillfille har getts mojlighet att ta stéllning till 6verklagandendmndens resone-
mang, vilket framgick forst av dess beslut.

Sokanden har harvid papekat att intervenienten vid 6verklagandendmnden hanvi-
sade till de absoluta registreringshinder som foljer av artikel 7.1 b och ¢ i férordning
nr 40/94, genom att den endast gjorde gillande att det ifragavarande varumarket
kunde leda tankarna till orden teknologi eller teknik. S6kanden har dven framhallit
att intervenienten uteslutande stodde sig pa det registreringshinder som féljer av
artikel 7.1 g i forordning nr 40/94 nir den gjorde géllande att ordmérket TEK kan
vilseleda berorda fransksprakiga och italiensksprakiga konsumenter genom att det
later paskina att sokandens varor skulle kunna utgora en trdimitation.

Sokanden har erinrat om att principen om rétten att yttra sig asidosétts ndr inne-
havaren av ett varumadrke inte bereds tillfille att yttra sig avseende tillimpningen av
de absoluta registreringshinder som 6verklagandendmnden tillimpat pa eget initiativ
(forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik
mot harmoniseringsbyran (EUROCOQL), REG 2002, s. II-663, punkt 21).

Sokanden har dven papekat att den inte getts mojlighet att yttra sig avseende 6verkla-
gandendmndens resonemang, bland annat avseende mojligheten att gora ytterligare
begrinsningar av forteckningen 6ver de varor som avses i registreringsansokan.
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Harmoniseringsbyran har, till skillnad fran vad som péstatts av sokanden, gjort
gallande att principen om rétten att yttra sig inte har &sidosatts.

Harmoniseringsbyran har pépekat att intervenienten uttryckligen grundade
sin ansOkan pa var och en av de ogiltighetsgrunder som avses i artikel 51.1 a och
artikel 7.1 b, ¢ och g i forordning nr 40/94. Den har vidare angett att dven om inter-
venienten hanvisade till teaktrdimitationer inom ramen for sin argumentation avse-
ende artikel 7.1 g i forordning nr 40/94 och inte avseende artikel 7.1 b och c i samma
forordning, ar det ostridigt att det 4r den omstdndigheten att det foreligger teaktréi-
mitationer som &r foremalet for tvisten.

Harmoniseringsbyrdn menar att sokanden inte endast informerades om samt-
liga ogiltighetsgrunder, utan dven om samtliga omstdndigheter som 6verklagande-
ndmnden beaktat i sitt beslut.

Harmoniseringsbyran erinrar om att det alltid gors en beddmning av de absoluta
registreringshindren, atminstone mot bakgrund av alla varuslag som aterfinns i
forteckningen 6ver varor och som finns pd marknaden. Harmoniseringsbyran anser
att overklagandendmnden med beaktande av denna princip var skyldig att beakta
den obestridda forekomsten av trdimitationer inom ramen for diskussionen avse-
ende samtliga ogiltighetsgrunder, vilket innefattar de ogiltighetsgrunder som anges i
artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har slutligen tillagt att 6verklagandendmnden inte dr skyldig
att till parterna lagga fram ett utkast till beslut som innehaller samtliga 6vervi-
ganden och relevanta réttsliga argument, sa att parterna ges mojlighet att lamna en
kommentar.
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Intervenienten har gjort gillande att sokanden har getts mojlighet att ta stéllning till
det registreringshinder som &terfinns i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94. Detta foljer
av att sokandens varor kan utgora en teaktrdimitation.

— Forstainstansrattens bedomning

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att det foreskrivs i artikel 73 andra
meningen i forordning nr 40/94 att harmoniseringsbyréns beslut endast far grunda
sig pd omstdndigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver.

I enlighet med denna bestimmelse kan en 6verklagandenimnd vid harmonise-
ringsbyran inte grunda ett beslut pd rittsliga eller faktiska omstdndigheter som
parterna inte getts tillfille att yttra sig 6ver (domstolens dom av den 21 oktober 2004
i mal C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-10107,
punkt 42, och forstainstansréittens dom av den 13 juli 2005 i mal T-242/02, Sunrider
mot harmoniseringsbyran (TOP), REG 2005, s. II-2793, punkt 59).

I ndimnda bestimmelse faststélls med avseende pa gemenskapens varumarkesritt
den allménna principen om skydd for rétten till férsvar (domen i det ovanndmnda
mélet LIVE RICHLY, punkt 21). Enligt denna allménna gemenskapsrittsliga princip
skall de som myndighetsbeslut &r riktade till ges tillfille att vederborligen framfora
sina synpunkter i de fall dessa beslut mérkbart paverkar deras intressen (domstolens
dom av den 23 oktober 1974 i mal 17/74, Transocean Marine Paint mot kommissi-
onen, REG 1974, s. 1063, punkt 15, svensk specialutgava, volym 2, s. 357, och domen
i det ovanndmnda malet LIVE RICHLY, punkt 22).
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Vidare foljer det av rittspraxis att dven om rétten att yttra sig, sdsom den stadgas
i artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94, omfattar alla faktiska och ritts-
liga omsténdigheter liksom den bevisning som ligger till grund for 6verklagande-
ndmndens beslut, s& giller den dock inte det slutgiltiga stéllningstagande som den
beslutande myndigheten avser att gora (forstainstansrattens dom av den 7 juni 2005
i mal T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyran — REWE-Zentral (Salvita),
REG 2005, s. I1I-1917, punkt 62, och av den 5 april 2006 i mal T-388/04, Kachakil
Amar mot harmoniseringsbyran (horisontell linje som avslutas med en triangel), ej
publicerad i rittsfallssamlingen, punkt 20). Overklagandenimnden ir saledes inte
skyldig att lata en s6kande yttra sig avseende en bedémning av de faktiska omstédn-
digheterna som omfattas av nimndens slutgiltiga stéllningstagande.

I forevarande mal har sokanden gjort géllande att den inte vid nagot tillfille under
det administrativa ogiltighetsforfarandet har getts majlighet att yttra sig over fragan
huruvida det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i férordning
nr 40/94 avsag den omstdndigheten att betydelsen teaktrd skulle kunna anvéndas i
samband med traimitationer.

Forstainstansrétten konstaterar emellertid for det forsta att fragan huruvida varu-
maérket dr beskrivande med avseende pa betydelsen teaktrd i den mening som avses
i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 blev foremal for diskussion redan i och med
bedomningen av varumérket vid annulleringsenheten.

Intervenienten grundade ndmligen sin ansokan om ogiltighetsforklaring av det ifra-
gavarande gemenskapsvarumaérket pa artikel 51.1 a jamford med artikel 7.1 b, ¢ och
g i forordning nr 40/94. Intervenienten framholl bland annat att det registrerade
ordkénnetecknet TEK utgjorde en upplysning som visade kvaliteten pa de varor som
inneholl teaktrd. Ansokan om ogiltighetsforklaring delgavs sokanden, som dérefter
avstod fran foljande varor: "Hyllor och hylldelar av trd”, som ingar i beskrivningen av
de varor i klass 20 som omfattas av det ifrdgavarande varumarket.
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Det ar mot bakgrund hirav som annulleringsenheten, efter det att hyllor och hyll-
delar av trd tagits bort fran forteckningen 6ver de varor som omfattas av gemen-
skapsvarumarket, fastslog att varumirket TEK inte lingre kunde anses utgora en
upplysning som visar kvaliteten pa varan.

For det andra konstaterar forstainstansrétten att 6verklagandendmnden inte drog
samma slutsats som annulleringsenheten. Overklagandenimnden fastslog nimligen
att dven om det visserligen &r riktigt att innehavaren av gemenskapsvarumaérket har
1atit ta bort de varor som var av trd fran forteckningen 6ver varor, s innebér inte det
att det &r uteslutet att hyllor av metall och av plast kan utgora en imitation av mobler
av teaktrd. Overklagandenimnden ansdg att “ordet tek visar utseendet, yttre egen-
skaper och i forekommande fall andra kvalitativa aspekter av teaktrd nir det anvdnds
for att beteckna hyllor som &r av metall eller av plast”.

Overklagandenimnden beaktade samma bestimmelse — artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 40/94 — och faktiska omstdndigheter som annulleringsenheten, genom att den
fastslog att den omsténdigheten att de varor som var av tré tagits bort inte innebar
att det kunde uteslutas att det ifragavarande varumaérket inte var beskrivande, da de
varor som varumadrket registrerats for kunde utgora en imitation av teaktré.

Forstainstansrétten papekar for det tredje att dven om 6verklagandendmnden drog
en annan slutsats dn annulleringsenheten, hdanvisade 6verklagandendmnden till det
argument som intervenienten gjort gillande infoér denna. Argumentet i fraga avsag
att det ifrdgavarande varumairket gav berorda fransksprakiga och italiensksprakiga
konsumenter intrycket att varan var lika hard och tung och att den hade samma
egenskap som forhindrar forruttnelse som teaktrd har, eftersom det dr vanligt fore-
kommande att hyllor och hylldelar inte lingre tillverkas av teaktrd utan av andra
material som é&r oljade, firgade, lackade eller overtidckta i syfte att ge samma intryck
som teaktrd. Detta argument framfort av intervenienten visar tydligt att det inte &r
uteslutet att de ifragavarande varorna dven framgent kan leda tankarna till kvaliteten
pé och egenskaperna hos teaktra.
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Det ar riktigt, sasom sokanden har pastitt och vilket inte bestritts av harmonise-
ringsbyran, att intervenienten vid 6verklagandendmnden gjorde géllande att hyllor
och hylldelar kan utgora en teaktrdimitation endast med hénvisning till det absoluta
registreringshinder som foljer av artikel 7.1 g i forordning nr 40/94 och inte till det
som foljer av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94. S6kanden hade emellertid mojlighet
att under forfarandet yttra sig avseende den omstdndighet som utgjorde grund for
6verklagandendmndens resonemang.

Det dr ndmligen utrett att en teaktrdimitation har ett samband med utseendet pé
riktigt teaktrd. Det torde i Ovrigt vara ofrankomligt att det intryck av teaktrd som
varorna — sasom hyllor och hylldelar — ger ér detsamma, oavsett om varorna till-
verkas av riktigt teaktré eller av en teaktrdimitation, med andra ord av andra material
dn detta tréslag.

Forstainstansrétten konstaterar emellertid att s6kanden under ogiltighetsforfarandet
yttrade sig 6ver eller kunde ha yttrat sig 6ver den omsténdigheten att det registrerade
ordkénnetecknet kunde leda tankarna till utseendet pa teaktrd. Det skall ndmligen
konstateras att sokanden har beretts tillfille att yttra sig dels 6ver det registrerings-
hinder som f6ljer av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94, som intervenienten aberopat i
sin ansokan om ogiltighetsforklaring och enligt vilket ordkénnetecknet TEK utgor en
upplysning som visar kvaliteten pa de varor som innehaller teaktra, dels 6ver annulle-
ringsenhetens slutsats att ordet tek, mot bakgrund av utdrag ur lexikon, pa italienska
och franska anvinds for att ange teaktré (se punkt 10 i annulleringsenhetens beslut).

Under dessa omstindigheter dsidosatte 6verklagandendmnden inte sokandens réitt
till forsvar. Sokanden hade namligen mojlighet att yttra sig 6ver samtliga réttsliga
och faktiska omstandigheter som 6verklagandendmnden lade till grund for sitt beslut
med avseende pa artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.
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Denna bedomning paverkas inte av 6vriga argument som framforts av sokanden.

I motsats till vad s6kanden har pastatt skiljer omstdndigheterna i férevarande fall sig
fran de omstédndigheter som lag till grund fér domen i det ovanndmnda malet EURO-
COOL. I ndmnda mal beaktade 6verklagandendmnden nidmligen ett nytt absolut
registreringshinder pa eget initiativ, utan att bereda den som ingett registreringsan-
sokan tillfalle att yttra sig 6ver dess tillimpning. I férevarande fall diremot beaktade
overklagandendmnden vart och ett av de absoluta registreringshindren, bland annat
det som f6ljer av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, vilket var foremal for annul-
leringsenhetens bedomning. Overklagandenimnden grundade sitt resonemang pa
samtliga egenskaper hos varorna omfattande deras kvalitet av trdimitationer, vilket
motsvarar de kriterier for bedomningen som omfattas av tillimpningsomradet for
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.

Det dr dessutom av ringa betydelse att argumentet avseende trdimitationerna fram-
fordes av intervenienten med hénvisning till ett annat absolut registreringshinder dn
det som 6verklagandendmnden anség var tillampligt. Det skall ndmligen erinras om
att det foljer av rittspraxis att bedomningen av de faktiska omstandigheterna utgor en
del av sjdlva beslutet och att rétten att yttra sig inte omfattar den beslutande myndig-
hetens slutgiltiga stillningstagande. Overklagandenimnden var dirfor inte skyldig
att lata sokanden yttra sig vad géller dess bedomning av de faktiska omstédndigheter
som denna valt att grunda sitt beslut pa (se, for ett liknande resonemang, domarna i
de ovanndmnda maélen Salvita, punkt 62, och Horisontell linje som avslutas med en
triangel, punkt 20).

Harav foljer att talan av dessa skil inte kan bifallas pa den fjarde grunden avseende
asidosdttande av artikel 73 andra meningen i férordning nr 40/94.
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Asidosittande av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94

— Parternas argument

Sokanden anser inte att det sokta varumarket kan anses vara beskrivande for de ifra-
gavarande varorna.

Sokanden har for det forsta gjort gillande att en normalt informerad och skéligen
uppmirksam och medveten genomsnittskonsument inte uppfattar ordet tek som
beskrivande med avseende pa de angivna varorna, eftersom varumarket har regist-
rerats for varor som inte dr av trd och som varken ér tillverkade av teaktri eller en
teaktrdimitation.

Enligt sokanden uppfattar en normalt informerad och skiligen uppmérksam och
medveten genomsnittskonsument, nér det &r fraga om hyllor och hylldelar som é&r
tillverkade av andra material dn tré, ordet tek pa annat sétt &n som en angivelse av
teaktrd. Det dr troligt att genomsnittskonsumenten uppfattar varumérket TEK som
en sammansittning av de tva forsta bokstdverna i bolaget Tegometalls firma.

Under forhandlingen har sokanden tillagt att det visserligen ar riktigt att det i lexikon
anges att ordet tek betyder teaktrd, men att ordet anvénds séllan.
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Vad betriffar den omstidndigheten att ordet tek skulle innebéra att det hénvisas till
den morkbruna firgen i teaktrd, har sokanden gjort gillande att intervenienten har
framfort detta argument for sent. Man kan under alla omstdndigheter inte dra slut-
satsen att de varor som i forekommande fall &r teakfirgade verkligen dr av teaktra.
Dessutom anges det engelska ordet teak och inte ordet tek i farglexikonet. Engelsk-
sprakiga konsumenter utgor emellertid inte omséttningskretsen i férevarande fall.

Sokanden har tillagt att for att de berérda konsumenterna skall fa uppfattningen att
varumérket TEK fyller en beskrivande funktion avseende varor som inte &r av tré,
maéste ordet anvidndas i ett sammanhang som entydigt leder tankarna till en beskri-
vande betydelse. Sa skulle exempelvis vara fallet med en sjélvhiftande film som ger
ytan pa ett annat foremal samma férg, struktur och adring som teaktrd, endast i syfte
att ge varorna i friga ett utseende som liknar utseendet pa teaktrd. De varor som
anges i sOkandens registreringsansokan anviands emellertid inte i det sdrskilda syftet
att imitera teaktra.

Sokanden har hirvid gjort géllande att det vid bedomningen av om ett varumérke
kan registreras inte dr avgorande huruvida omséttningskretsen i ett visst ssmman-
hang kan fa uppfattningen att varumarket dr beskrivande, utan huruvida varumaérket
i sig, oberoende av under vilka omstdandigheter som det kan anvéndas, kan anses ha
rent beskrivande karaktér i férhallande till de varor som ar féremal for registreringen
(forstainstansrittens dom av den 20 mars 2002 i mél T-356/00, DaimlerChrysler
mot harmoniseringsbyran (CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkt 46, och av den
9 oktober 2002 i mal T-360/00, Dart Industries mot harmoniseringsbyran (Ultra-
Plus), REG 2002, s. 1I-3867, punkt 52).

For det andra har sokanden pastatt att det inte dr mojligt att se ett ssmband mellan
ordet tech, vilket omsittningskretsen uppfattar som en forkortning, en akronym som
uttalas som en sddan, och ordkidnnetecknet TEK, som uppfattas som en samman-
sattning av bokstaver och foljaktligen uttalas tydligt som foljden av bokstéverna t, e
och k.
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Sokanden menar att det, vid beddmningen av huruvida ett varumérke kan regist-
reras, skall undersokas huruvida det kénnetecken som ér foremal for tvisten kan
registreras, och inte huruvida liknande kinnetecken kan registreras. Aven om kinne-
tecknen uttalas pd samma sitt, kan olikheter betridffande hur kdnnetecknen skrivs
foranleda en annan beddmning av om de kan registreras.

Enligt sokanden kan ndmnda varumdrke inte anses beskriva egenskaperna hos de
varor som anges i registreringsansokan, d&ven om ordkdnnetecknet TEK anses ha
inneborden av en forkortning av teknologi eller teknik. Vad betréffar hyllor och hyll-
delar har orden teknik och teknologi ndmligen inte nagon viss entydig beskrivande
betydelse och de beskriver inte de speciella egenskaperna hos dessa varor.

Sokanden har éven gjort géllande att dven om vissa delar av en hylla kan vara av
teknisk karaktédr och i denna egenskap vara patenterade, kan man inte av detta dra
slutsatsen att omsittningskretsen anser att sddana varor till sin art dr av teknisk
karaktar.

Harmoniseringsbyran har papekat att det ar utrett att ordet tek pa franska och
italienska betyder teaktrd och att hyllor och hylldelar kan vara av teaktrd. Enligt
harmoniseringsbyran forefaller det inte ha bestritts att omséttningskretsen kommer
att uppfatta tek som en beskrivning av teaktrd, atminstone vad betréffar de fall dér
ytan pa ett foremal ges samma firg, struktur och textur som teaktré.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att 6verklagandendmnden gjorde ritt nir
den anség att endast forteckningen 6ver varor som horde samman med varumaérket
var av betydelse vid bedomningen av varumaérkets beskrivande karaktér, och att ett
kénnetecken inte kan registreras for ett visst varuslag ens om det &r beskrivande
endast med avseende pa en del av varorna i detta varuslag (dom av den 16 mars 2006
i mél T-322/03, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyran — Herold Business Data
(WEISSE SEITEN), REG 2006, s. II-835, punkt 83).
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Intervenienten har i likhet med harmoniseringsbyran gjort géllande att varumérket
TEK ér beskrivande for varorna i fraga. Intervenienten menar att teak dr en brun
farg, ndmligen teakbrun, som beskrivs som sadan i farglexikonet Maerz and Paul.
Eftersom det ar vanligt forekommande att anvénda sig av en firgangivelse for att
beskriva det yttre utseendet pa foremal och i férevarande fall utseendet pa hyllor, &r
det inte uteslutet att den berorda italiensksprakiga och fransksprakiga omsattnings-
kretsen uppfattar varumérket TEK som en upplysning som visar kvaliteten.

Intervenienten har gjort gillande att varumérket TEK &r av uteslutande beskrivande
karaktér i forhallande till de varor som anges i registreringsansokan, oberoende av
i vilket ssmmanhang som de skulle kunna anvdndas. Om det antas att det faktum
att forteckningen 6ver varor begrinsas till att avse dem som inte utgor en traimita-
tion beaktas av forstainstansritten, menar intervenienten att det inte kan uteslutas
att kdnnetecknet atminstone i viss man ar beskrivande i forhallande till varorna,
eftersom ordet tek beskriver firgen pa varor som inte ér av trd och som inte utgor en
traimitation.

Intervenienten anser att ordet tek av de flesta konsumenter dven kommer att
uppfattas som en forkortning av ordet teknik. Den har hérvid papekat att upplys-
ningarna tek och tec, enligt United Kingdom Intellectual Property Offices (Férenade
kungarikets myndighet fér immateriella réttigheter) varumirkesenhets stindiga
riktlinjer for kontroll, anses vara likvirdiga och inte godtas i forhallande till icke-
tekniska varor, och att 6verklagandeniamnden beslutade att inte registrera ordmérket
CYBERTEK eftersom genomsnittskonsumenten skulle kunna se ett samband mellan
begreppet tek och orden teknik eller teknologi (se beslut R 826/2004-1 av den
15 december 2004 (CYBERTEK)).

— Forstainstansrittens bedomning

Det foljer av fast réttspraxis att artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 utgor hinder for att
kdnnetecken eller upplysningar som avses i denna bestimmelse forbehalls ett enda
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foretag genom att de registreras som varumirke. Bestimmelsen tjdnar saledes en
maélsittning av allménintresse, ndmligen att sidana kidnnetecken och upplysningar
skall kunna anvéndas fritt av alla (forstainstansrattens dom av den 27 november 2003
i mal T-348/02, Quick mot harmoniseringsbyran (Quick), REG 2003, s. II-5071,
punkt 27; se dven analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade
malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779,
punkt 25).

Dessutom ar de kdnnetecken som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 kidnne-
tecken som inte anses kunna fylla ett varumarkes grundldggande funktion, ndmligen
den att identifiera varans eller tjanstens kommersiella ursprung, for att gora det
mojligt for de konsumenter som koper den vara eller den tjdnst som varumérket
avser att gora samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit positiv, eller att
gora ett annat val, om den varit negativ (se domen i det ovanndmnda malet Quick,
punkt 28 och dér angiven réttspraxis).

De kénnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c¢ i féorordning nr 40/94
ar saledes endast de som, vid ett normalt anvindande fran omsittningskretsens
synpunkt, antingen direkt eller genom att ndimna en av dess visentliga egenskaper,
kan anvéndas for att beskriva en sddan vara eller tjanst som den for vilken ansokan
om registrering har gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99
P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, REG 2001, s. I-6251, punkt 39, och
forstainstansrattens dom av den 22 juni 2005 i mal T-19/04, Metso Paper Automa-
tion mot harmoniseringsbyrdn (PAPERLAB), REG 2005, s. 11-2383, punkt 24).

Hérav foljer att ett kinnetecken omfattas av forbudet i denna bestammelse bara om
det har ett tillrackligt direkt och konkret samband med de ifragavarande varorna
eller tjansterna, s att omsdttningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke
kan uppfatta en beskrivning av de ifrdgavarande varorna och tjinsterna eller en
av deras egenskaper (se, for ett liknande resonemang, forstainstansréittens dom av
den 20 juli 2004 i mal T-311/02, Lissotschenko och Hentze mot harmoniserings-
byran (LIMO), REG 2004, s. I1-2957, punkt 30, och domen i det ovanndmnda malet
PAPERLAB, punkt 25).
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Ett varumaérkes beskrivande karaktér skall saledes bedomas i forhéllande dels till de
varor eller tjanster for vilka registrering av kannetecknet begirs, dels till hur omstt-
ningskretsen, som utgérs av dem som konsumerar dessa varor eller tjénster, uppfattar
varumaérket (forstainstansréttens dom i det ovannamnda mélet CARCARD, punkt 25,
och av den 12 januari 2005 i de férenade malen T-367/02—-T-369/02, Wieland-Werke
mot harmoniseringsbyran (Sn'TEM, SnPUR, SnMIX), REG 2005, s. II-47, punkt 17).

I forevarande fall erinrar forstainstansritten inledningsvis om att forevarande talan
endast avser foljande varor som omfattas av registreringsansokan: hyllor och hyll-
delar, speciellt upphdngningskorgar for hyllor, samtliga ndimnda varor av metall, vilka
ingér i klass 6, och samtliga ndmnda varor ej av tr4, vilka ingdr i klass 20. Sasom foljer
av punkterna 19-29 far forstainstansriatten namligen inte beakta begransningen av
forteckningen 6ver de varor som omfattas av registreringsansokan till att avse samt-
liga varor som inte utgor en teaktrdimitation, vilken gjorts efter det att det angripna
beslutet fattades.

Omsittningskretsen utgors av en normalt informerad och skiligen uppméarksam och
medveten genomsnittskonsument (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002
i mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyran (ELLOS), REG 2002, s. II-753,
punkt 30; se dven, analogt, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26). Mot bakgrund av de ifra-
gavarande varornas art (hyllor, hylldelar och upphidngningskorgar), utgor de varor
som dr avsedda for allmén konsumtion. Vidare skall bedomningen av hur ordet tek
uppfattas goras i forhéllande till fransksprakiga och italiensksprakiga konsumenter,
eftersom ordet i fraga &r ett franskt respektive ett italienskt ord.

Under dessa omsténdigheter skall det, inom ramen for tillimpningen av det absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, prévas huruvida
det ur omsittningskretsens synvinkel foreligger ett tillrdckligt direkt och konkret
samband mellan varumérket TEK och de varor som omfattas av registreringsansékan
sasom dessa bedomts av 6verklagandendmnden.
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Forstainstansrétten papekar vad betréffar betydelsen av ordkénnetecknet TEK att
sokanden inte vid Overklagandenimnden bestred annulleringsenhetens slutsats
i punkt 10 i dess beslut, ndmligen att det ar riktigt att ordet tek, mot bakgrund av
utdrag ur lexikon, pa italienska och franska anvénds for att ange teaktrd. Sokandens
argument innebédr ndmligen i sak endast ett pastdende att anvdndningen av en hylla
av metall med hyllplan av metall eller glas med sdkerhet inte ger intrycket av att
hyllan eller hylldelarna ar av teaktra.

Sokanden har under forhandlingen vid forstainstansritten, utan att bestrida att ordet
tek verkligen aterfinns i franska och italienska lexikon, preciserat att den dock tvivlar
pa att ordet verkligen anvénds i denna betydelse.

Det ir saledes utrett att ordet tek betyder teaktré enligt franska och italienska lexikon
och att det utgor ett av de skrivsitt som forekommer i dessa lexikon for att ange
teaktrd. Det ar fraga om ett brunaktigt, hart och kompakt triaslag med en egenskap
som forhindrar forruttnelse. Ordet tek avser darfor ett traslag och egenskaperna hos
detta traslag.

Det saknar hérvid betydelse huruvida ordet tek anvdnds i betydelsen teaktra. For att
harmoniseringsbyran skall kunna besluta att avsld registreringsansékan med stod av
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 krdvs det ndmligen inte att de kdnnetecken eller
upplysningar av vilka de varuméirken som avses i denna artikel d&r sammansatta
faktiskt anvidnds vid tidpunkten for registreringsansokan for att beskriva sadana
varor eller tjanster som dem som ansdkan avser eller dessa varors eller tjansters
egenskaper. Sasom foljer av sjilva ordalydelsen i denna bestimmelse &dr det till-
rackligt att dessa kidnnetecken och upplysningar kan anvéindas for sédana dndamal
(domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoniseringsbyran
mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 32, och domen i det ovanndmnda mélet
LIMO, punkt 32).

II - 4749



89

90

91

92

DOM AV DEN 20.11.2007 — MAL T-458/05

Vad betriffar forhéllandet mellan ordkdnnetecknet TEK och de berdrda varorna fast-
slog overklagandendmnden i punkterna 13—15 i det angripna beslutet att eftersom
hyllor och hylldelar kan tillverkas av teaktrd och det inte &r uteslutet att dessa varor
av metall och av plast kan utgora en imitation av teaktrd, visar ordet tek utseendet,
yttre egenskaper och i forekommande fall andra kvalitativa aspekter av teaktrd nir
det anvénds for hyllor som &dr av metall eller av plast.

Forstainstansrétten framhaller att sokanden inte har bestritt att hyllor, hylldelar
och upphingningskorgar kan tillverkas av teaktrd, och inte heller att namnda varor
atminstone kan se ut som om de ér tillverkade av teaktrd, da hyllor numera till-
verkas av andra material dn teaktrd som é&r oljade, fargade, lackade eller 6vertiackta
med sjilvhéftande film som ger samma intryck som detta trislag. Sokanden har gjort
gallande att omséttningskretsen inte uppfattar ordet tek som en egenskap hos dessa
varor, eftersom de varor for vilka varumarket registrerats dr av metall och varken ar
av teaktra eller av en teaktrdimitation.

Forstainstansrétten konstaterar emellertid att sokanden har ansokt om att dess varu-
mirke skall registreras med avseende pé hyllor, hylldelar och upphidngningskorgar,
samtliga ndmnda varor av metall, vilka ingar i klass 6, och samtliga ndimnda varor ej
av tri, vilka ingar i klass 20. Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig bedém-
ning nér den i punkt 17 i det angripna beslutet fastslog att forteckningen 6ver varor
"absolut inte var begrénsad till hyllplan av glas eller av metall som ser ut att vara av
detta material”.

Med beaktande av den forteckning 6ver varor som angavs i ansokan om registrering
av varumérket TEK, har sokanden sdledes mdojlighet att i framtiden tillhandahalla
sina varor i material sdsom plast eller metall som likvél ser ut som teaktrd. Varorna
i fraga — bland annat de som tillverkats av plastmaterial — kan ndmligen genom sin
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farg och yttre egenskaper, samt med hjilp av samtliga imitationstekniker som finns
tillgédngliga pa marknaden, ge intrycket av att de &r av teaktré eller att de atminstone
besitter vissa av egenskaperna hos teaktré.

Under dessa omstdndigheter dr det samband som foreligger mellan betydelsen
av ordet tek, & ena sidan, och hyllor, hylldelar och upphéngningskorgar, samtliga
ndmnda varor av metall och ej av trd, 4 andra sidan, tillrdckligt direkt for att omfattas
av forbudet i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovanndamnda mélet ELLOS, punkt 37).

Det dr harvid av ringa betydelse att sokanden inte tillhandahaller de varor som anges
i registreringsansokan i syfte att imitera teaktrd. Sdsom tidigare har angetts, skall
nidmligen ett varumérkes beskrivande karaktir bedomas i férhallande till vart och ett
av de varu- eller tjdnsteslag som anges i registreringsansokan (se punkt 81 ovan). Den
omstidndigheten att ett ordkdnnetecken har beskrivande karaktar enbart i forhallande
till en del av de varor eller tjdnster som hor till en kategori som anges i registrerings-
ansokan hindrar inte att beslut om avslag pa ansokan om registrering av ordkénne-
tecknet fattas (forstainstansrattens dom av den 20 mars 2002 i mal T-355/00, Daim-
lerChrysler mot harmoniseringsbyran (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 40).

Med beaktande av det direkta och konkreta sambandet mellan ordkédnnetecknet TEK
och hyllor, hylldelar och upphéngningskorgar av metall och ej av trd, gjorde over-
klagandendmnden séledes en riktig bedomning nér den fastslog att ordkdnnetecknet
TEK inte kunde utgora ett gemenskapsvarumirke mot bakgrund av artikel 7.1 c i
forordning 40/94.
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Ett ordkénnetecken skall med tillimpning av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 inte
registreras, om atminstone en av kidnnetecknets potentiella betydelser visar en egen-
skap hos de berérda varorna eller tjansterna (domen i det ovanndmnda mélet harmo-
niseringsbyran mot Wrigley, punkt 32). Overklagandenimnden gjorde dérfér inte en
felaktig beddmning nér den inte prévade huruvida varumaérket TEK dven uppfattades
som en upplysning som visar vissa tekniska eller teknologiska aspekter av varorna i
engelsksprakiga och tysksprakiga omraden.

Talan kan séledes inte bifallas pa den forsta grunden avseende ett asidosdttande av
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.

Forstainstansrétten erinrar betraffande den andra och den tredje grunden avseende
asidosittande av artikel 7.1 b och g i forordning nr 40/94 om att det, sdisom framgér
av artikel 7.1 i forordning nr 40/94, ar tillrdckligt att ett av de absoluta registrerings-
hindren ar tillampligt for att kinnetecknet inte skall kunna registreras som gemen-
skapsvarumirke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV
mot harmoniseringsbyrén, REG 2002, s. I-7561, punkt 29).

Foljaktligen saknas anledning att prova sokandens argument avseende ett asidosét-
tande av artikel 7.1 b och g i forordning nr 40/94.

Av det som har anforts ovan f6ljer att talan skall ogillas i sin helhet.
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Riéttegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersétta rétte-
gangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att sokanden
skall ersdtta harmoniseringsbyrans rattegdngskostnader. Eftersom sokanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyréans yrkande bifallas.

Intervenienten har inte framstillt nagot yrkande i detta avseende, och intervenienten
skall dérfor bdra sin réittegangskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta riattegangskostnaderna, med undantag for interve-
nientens rittegangskostnad.
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3) Intervenienten skall bira sin rittegangskostnad.

Vilaras Dehousse Svéby

Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 20 november 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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