DOM AV DEN 19.11.2009 — FORENADE MALEN T-425/07 OCH T-426/07
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 19 november 2009 *

I de forenade malen T-425/07 och T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0., Czestochowa (Polen), foretritt av
advokaten D. Rzazewska,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av O. Montalto och K. Zajfert, bada
i egenskap av ombud,

svarande,

angdende talan i tvd mél mot de beslut som fattats av harmoniseringsbyréns fjarde
overklagandendmnd den 3 september 2007 (drende R 1274/2006-4 och R 1275/2006-4)

* Rattegangssprak: polska.
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AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL MOT HARMONISERINGSBYRAN (100 OCH 300)

om ansokningar om registrering som gemenskapsvarumérken av figurméarkena 100 och
300,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordforanden I. Pelikdnova samt domarna K. Jiirimée och S. Soldevila
Fragoso (referent),

justitiesekreterare: handldggaren K. Poche¢,

med beaktande av de ansokningar som inkom till forstainstansrdttens kansli den
16 november 2007,

med beaktande av de svarsinlagor som inkom till forstainstansrittens kansli den
21 februari 2008,
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med beaktande av beslutet av den 27 februari 2008 om att forena méalen T-425/07 och
T-426/07 vad géller det skriftliga och det muntliga férfarandet,

med beaktande av beslutet av den 29 april 2009 om att forena malen T-425/07 och
T-426/07 vad géller domen,

efter forhandlingen den 26 november 2008,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0., ingav den 15 juni 2004 tva
ansokningar om registrering av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran
i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvaruméirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess éndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).
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De sokta varumirkena utgors av de nedan atergivna figurkédnnetecknen 100 och 300:

s

De varor och tjdnster som registreringsansokningarna avsidg omfattas av klasserna 16,
28 och 41 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och
motsvarar foljande beskrivning:

”Affischer; album; hiften; magasin; blanketter; trycksaker; tidningar; kalendrar;
korsordsgata; rebusar”, som omfattas av klass 16.
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— "Leksaker som gar ut pa problemlosning; gator; pussel”, som omfattas av klass 28.

”Anordnande av tévlingar; utgivning av texter”, som omfattas av klass 41.

Genom skrivelser av den 4 april 2006 upplyste granskaren sokanden om att
kénnetecknen i enlighet med artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b
och c i férordning nr 207/2009) inte kunde registreras f6r samtliga varor som avsags.
Sokanden vidholl sin instéllning i svarsskrivelser av den 30 maj 2006.

Pa grundval av artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94 avslog granskaren den
9 augusti 2006 ansokningarna om registrering av kiannetecknen 100 och 300 med
avseende pa foljande varor:

”Affischer; héften; magasin; trycksaker; tidningar”, som omfattas av klass 16.

— "Leksaker som gar ut pa problemlosning; gator; pussel”, som omfattas av klass 28.

Granskaren anség att kidnnetecknen utgjorde beskrivande upplysningar och att den
slutsatsen inte paverkades av de anvéinda fargerna och grafiska bestandsdelarna.
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Den 27 september 2006 6verklagade sokanden granskarens béda beslut.

Den 22 februari 2007 anmodade ordféranden vid fjarde overklagandendmnden
sokandeforetaget att, i enlighet med artikel 38.2 i férordning nr 40/94 (nu artikel 37.2
i forordning nr 207/2009), inom tva ménader avge en forklaring om att det avstod fran
ensamritt till siffrorna 100 och 300 som ingick i de s6kta varumérkena. I tva skrivelser
av den 15 juni 2007 avstod s6kanden frin att avge de begirda forklaringarna och
&beropade att siffror kan registreras. Overklagandenimnden avslog dirfér 6ver-
klagandena genom tva beslut av den 3 september 2007 (nedan kallade de angripna
besluten).

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansratten ska

— ogiltigférklara de angripna besluten, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersétta réittegéngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansratten ska

— ogilla talan i bada malen, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har inledningsvis gjort en anmirkning med avseende pa fragan huruvida
siffror kan registreras och har vidare dberopat tre grunder till stod for sin talan i de tva
malen. Den forsta grunden avser asidosittande av artikel 38.2 i férordning nr 40/94.
Den andra grunden avser asidosittande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 och den
tredje grunden avser asidosittande av artikel 7.1 b i samma férordning.

Inledande synpunkt

Parternas argument

Sokanden har havdat att artikel 4 i férordning nr 40/94 (nu artikel 4 i férordning
nr 207/2009) innehéller en allmén princip om att siffror kan registreras som
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varumdrken och att det inte finns nagot skal till att siffror inte skulle kunna anvéndas for
att sdrskilja varor och tjénster fran olika konkurrenter pa marknaden.

Harmoniseringsbyran anser att denna princip &r riktig men att den endast avser den
abstrakta mojligheten att siffror kan vara sérskiljande for varor och tjanster pa
marknaden. Denna abstrakta majlighet &r en n6dvandig men otillrécklig forutséttning
for registrering, eftersom kénnetecknen &ven maste uppfylla kraven i artikel 7
i forordning nr 40/94.

Forstainstansrattens bedomning

Det framgar tydligt avlydelsen i artikel 4 i forordning nr 40/94 att siffror kan registreras
som gemenskapsvarumérken.

For att kunna registreras maste alla kinnetecken emellertid uppfylla kraven i artikel 7
i forordning nr 40/94. Denna bestdmmelse utgoér hinder mot att kidnnetecken
registreras som inte kan uppfylla funktionen att for konsumenten ange det
kommersiella ursprunget for de varor eller tjanster som avses i registreringsansékan
(forstainstansriattens dom av den 9 juli 2008 i mal T-302/06, Hartmann mot
harmoniseringsbyran (E), ej publicerad i rittsfallssamlingen, punkterna 29 och 30).
En siffra kan dérfor registreras som gemenskapsvarumirke endast om den har
sarskiljningsforméga med avseende pa de varor och tjanster som avses i registrerings-
ansokan och om den inte utgor en beskrivning av varorna och tjansterna.
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Den forsta grunden: Asidoséttande av artikel 38.2 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokandeforetaget anser att kravet pa att det ska avge en forklaring att det avstar fran
ensamritt till ndgon bestandsdel i de sokta varumédrkena saknar grund, eftersom alla
bestindsdelar i de ovannimnda varumarkena, bland annat sifferelementen 100 och
300, har sirskiljningsférmaga. Aven om nigon bestindsdel saknade sirskiljnings-
forméaga, skulle den forvirva sarskiljningsforméga néir den kombinerades med de Gvriga
bestdndsdelarna. I enlighet med domstolens rittspraxis ska ndmligen varumarkenas
sarskiljningsformaga bedomas i forhéllande till det helhetsintryck som bestandsdelarna
astadkommer.

Sokanden har aberopat en dldre registrering av varuméirkena 100 och 200 med en
mindre utvecklad grafisk utformning &n hos de sokta varumairkena. Detta ledde till att
sOkanden handlade med fortroende for gillande rdtt och harmoniseringsbyrans
tolkning av denna.

Harmoniseringsbyran har hiavdat att talan inte kan vinna bifall p4 denna grund.

Forstainstansrattens bedomning

Om ett varumairke innehéller en bestindsdel som saknar sdrskiljningsformaga och
forekomsten av denna bestindsdel i varumidrket kan foranleda ovisshet om
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varumérkesskyddets omfattning, far harmoniseringsbyran enligt artikel 38.2 i forord-
ning nr 40/94 som ett villkor for registrering begdra forklaring fran den som anséker om
registrering att han avstar fran ensamritt till denna bestandsdel.

En sadan forklaring kallas i allmidnhet disclaimer och syftar till att tydliggora att
innehavarens ensamrétt till ett varumérke inte omfattar de bestindsdelar av
varumdrket som saknar sérskiljningsformaga. Andra som eventuellt ansoker om
registrering kan dirmed fia kdnnedom om att de bestindsdelar av ett registrerat
varumdrke som saknar sérskiljningsformaga och som avses med en sadan forklaring
fortfarande ér tillgangliga.

Innehallet i artikel 38 i forordning nr 40/94 har preciserats i regel 11.2 och 11.3
i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). F6ljderna av att den forklaring
som harmoniseringsbyran begért inte avges anges i regel 11.3 i férordning nr 2868/95.
Om den som ansoker om registrering inte inom den féreskrivna fristen avger den
forklaring som harmoniseringsbyran begér, ska denna avsla ansokan helt eller delvis.

Det dr i forevarande mal friga om att avgora om 6verklagandendmnden, for att anfora
att sokanden inte hade avgett nagon forklaring i enlighet med artikel 38.2 i férordning
nr 40/94, gjorde en riktig bedomning da den fann dels att bestandsdelarna 100 och 300
i de sokta varumarkena saknade sérskiljningsférmaga, dels att den omsténdigheten att
dessa bestdndsdelar ingick i de sokta varuméirkena kunde foranleda ovisshet om
varumdrkesskyddets omfattning betriffande dessa varumaérken.

Med avseende pa fragan huruvida de s6kta varumérkena innehéller bestandsdelar som
saknar sérskiljningsformaga, hénvisade 6verklagandendmnden delvis till sitt beslut av
den 7 augusti 2006 (drende R 447/2006-4) om ansokan om registrering av ordmarket
1000 (punkterna 18 i de angripna besluten). Enligt fast réttspraxis kan ett beslut anses
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vara tillrackligt motiverat nér det sasom i forevarande mal innehaller en uttrycklig
hénvisning till en annan handling som riktats till sékanden (se forstainstansréttens dom
av den 9 juli 2008 i mal T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyrdan — Chocoladefa-
briken Lindt & Spriingli (Mozart), REG 2008, s. 1I-1927, punkt 48 och dér angiven
rattspraxis).

I sitt beslut av den 7 augusti 2006 fann 6verklagandendmnden i huvudsak att siffran
1000 kunde ange innehéllet i broschyrer och tidskrifter i klass 16. Overklagande-
ndmnden har hénvisat till det beslutet till stod for att bestdndsdelarna 100 och 300
i forevarande mal kan ange kvantiteten, innehallet eller utgivningen av de varor
i klass 16 som avses. Overklagandenimnden anser vidare att dessa bestandsdelar kan
ange olika komponenter i de varor i klass 28 som avses.

Aven om 6verklagandenimnden inte har angett nagonting i detta avseende, ska de
ifragavarande varorna anses vara riktade till den stora allménheten. Eftersom siffrorna
100 och 300 kan forstas pa samtliga sprak inom gemenskapen, ska omsittningskretsen
anses bestd av genomsnittskonsumenter av dessa varor inom hela Europeiska
gemenskapen.

Siffrorna 100 och 300 syftar i forevarande mal pa kvantiteter och genomsnittskon-
sumenten uppfattar omedelbart och utan eftertanke dessa siffror som en beskrivning av
de ifrdgavarande varornas egenskaper, sdrskilt hur manga affischer som finns i ett
varuparti, hur ménga sidor en publikation innehaller eller mangden pusselbitar eller
gator, vilket ar avgorande for svarighetsgraden. Dessa egenskaper dr vdsentliga nér
kunden triffar sitt val. Omséttningskretsen uppfattar darfor dessa sifferelement som
upplysningar om de varor som avses och inte som en uppgift om de ifrdgavarande
varornas ursprung.

Denna slutsats paverkas inte av sokandens argument avseende domstolens rittspraxis
betraffande bedomningen av sammansatta kdnneteckens sarskiljningsformaga. I fore-
varande madl dr det ndmligen inte fraga om att bedoma sérskiljningsféorméagan hos
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varumérken som &r sammansatta av bestandsdelar som var for sig saknar sarskilj-
ningsféormaga. Det dr fraga om att bedoéma sérskiljningsformégan hos dessa
bestindsdelar for att undvika att ensamrétten till varumérkena otillborligt utvidgas
till bestandsdelarna. Bedomningen av sérskiljningsférmagan hos besténdsdelarna i de
sokta varumirkena mot bakgrund av artikel 38.2 i férordning nr 40/94 ska darfor inte
grunda sig pd det helhetsintryck som varumairkena astadkommer, utan pa de
bestandsdelar som ingér i varumirkena.

Betriffande fragan rorande ovisshet om varumérkesskyddets omfattning angav
overklagandendmnden i punkterna 19 i de angripna besluten att det inte var mojligt
att slé fast vilken bestdndsdel i de s6kta varuméarkena som var avgorande for om dessa
hade sérskiljningsformaga, vilket kunde foranleda ovisshet om det meddelade skyddets
omfattning. I férevarande mal dr ndmligen figurelementen i de sokta varumaérkena, det
vill séga fiargerna, ramarna, banden och typsnittet, for intetsdgande for att uppfattas av
konsumenterna. Siffrorna, som &r de enda ordelementen, kan diaremot i storre man
uppmirksammas av konsumenterna och de dr darfor dominerande for intrycket av de
sokta varumarkena.

Om inga villkor stélldes for registrering av de sokta varumérkena, kunde detta ge
intryck av att ensamrétten omfattade bestandsdelarna 100 och 300, vilket skulle
innebira att dessa inte kunde anvindas i andra varumirken. Overklagandenimnden
gjorde dérfor en riktig bedomning dé den fann att den omsténdigheten att de sokta
varumdrkena omfattade dessa kinnetecken kunde féranleda ovisshet om det
meddelade skyddets omfattning.

I skrivelser av den 15 juni 2007 avstod emellertid sokandeforetaget fran att avge
forklaring om att det avstod fran ensamritt till dessa bestandsdelar och hiavdade att
siffrorna 100 och 300 kan registreras. Dessa skrivelser inkom for 6vrigt efter utgangen
av den frist pd tvd ménader som foreskrivits av 6verklagandendmndens ordférande.
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Sokanden har, sina pastdenden under forhandlingen till trots, inte formatt visa att en
forlangd frist hade beviljats. Med hénsyn till att sokanden inte avgett nagon forklaring
i enlighet med artikel 38.2 i forordning nr 40/94 och regel 11.2 i férordning nr 2868/95,
gjorde overklagandendmnden en riktig beddmning da den avslog ansokan om
registrering av de sokta varumérkena med stod av regel 11.3 i forordning nr 2868/95.

Denna slutsats paverkas inte av sokandens argument att harmoniseringsbyran
registrerat kinnetecknen 100 och 200, med en mindre utvecklad grafisk utformning
an hos de sokta varumirkena, som gemenskapsvarumérken for varor i klasserna 16 och
28. Lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut ska enbart bedomas pa grundval
av forordning nr 40/94 och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyréans beslutspraxis
(forstainstansrattens dom av den 21 april 2004 i mal T-127/02, Concept mot
harmoniseringsbyran (ECA), REG 2004, s. II-1113, punkt 71, och av den 19 maj 2009
i de forenade malen T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 och T-178/07, Euro-
Information mot harmoniseringsbyran (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBE-
RGUICHET, CYBERBOURSE och CYBERHOME), ej publicerad i réttsfallssamlingen,
punkt 44). For det fall detta argument ska forstas s4, att det avser &sidosittande av
principen om likabehandling, foljer det av fast rittspraxis att denna princip kan
aberopas endast i samband med iakttagande av legalitetsprincipen. Enligt den
sistndimnda principen kan man inte till egen formén &beropa en olaglig atgird som
gynnat ndgon annan (forstainstansréttens dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00,
Streamserve mot harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723,
punkt 67, och av den 30 november 2006 i mal T-43/05, Camper mot harmoniserings-
byran — JC (BROTHERS by CAMPER), €] publicerad i réttsfallssamlingen, punkter-
na 93-95).

Av vad anforts foljer att talan inte kan bifallas pa den forsta grunden.

Eftersom 6verklagandendmnden inte grundade de angripna besluten pa att de sokta
varumadrkena saknade sérskiljningsformaga eller pa att dessa vid en helhetsbed6mning
hade beskrivande karaktér, utan pa att de innehaller bestandsdelar pa vilka artikel 38.2
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i forordning nr 40/94 ér tillimplig, saknar den andra och den tredje grunden, avseende
asidosattande av artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94, verkan.

Talan i bada mélen ska dédrmed ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler ska tappande part forpliktas
att ersitta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat
att sokanden ska forpliktas att ersitta rittegidngskostnaderna. Eftersom sokanden har
tappat malet, ska harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan i bada malen ogillas.
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2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. ska ersitta rittegangskostnaderna.

Pelikdnova Jurimée Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt ssmmantrédde i Luxemburg den 19 november 2009.

Underskrifter
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