X TECHNOLOGY SWISS MOT HARMONISERINGSBYRAN (ORANGE FARGNING AV SPETSEN PA EN STRUMPA)

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)
den 15 juni 2010*

[ mal T-547/08,

X Technology Swiss GmbH, Wollerau (Schweiz), foretritt av advokaterna
A. Herbertz och R. Jung,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) (harmoniseringsbyran), féretradd av C. Jenewein och G. Schneider,
béda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: tyska.
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angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns fjarde
overklagandendmnd den 6 oktober 2008 (drende R 846/2008-4) om en ansokan om
registrering som varumaérke av ett kinnetecken i form av orange firgning av spetsen
pé en strumpa,

meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 12 decem-
ber 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansriattens kansli
den 17 mars 2009,

med beaktande av repliken, som inkom till férstainstansrattens kansli den 5 maj 2009,

med beaktande av dupliken som inkom till forstainstansréttens kansli den 26 juni 2009,
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efter forhandlingen den 26 januari 2010,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden X Technology Swiss GmbH ingav den 13 januari 2007 en ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumairke till Byran f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (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 (ersatt av radets férordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009
om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).
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2 Registreringsansokan avser ett varumirke som enligt s6kanden ar ett "Ovrigt varu-

mérke — positionsmirke” med fiargen “orange (Pantone 16-1359 TPX)’ i foljande
utférande:

I

mﬁ
-

s De varor som registreringsansokan avser omfattas av klass 25 i Nice6verenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumaérkesregistrering,
av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och motsvarar féljande beskrivning:
”Kldder, namligen strumpvaror, sockor och strumpor”

4+ Varumirkesansokan atfoljdes av foljande beskrivning:

"Positionsmérket kdnnetecknas av en orange firgning i firgtonen 'Pantone
16-1359 TPX' i form av en hitta som ticker tispetsen pa varje strumpvaruartikel.
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Den omsluter inte helt tadspetsarna; den har en gréns vilken framifrén och fran sidan
huvudsakligen framtrader som horisontell. Kdnnetecknet framtrader alltid i stark
fiargkontrast till 6vriga delar av strumpvaran och anbringas alltid pd samma plats”

Den 24 april 2008 avslog granskaren varumérkesansékan med motiveringen att den
inte uppfyllde kraven i artikel 7.1 b i f6rordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i férordning
nr 207/209). Den 30 maj 2008 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmo-
niseringsbyran.

Harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd avslog sokandens 6verklagande
genom beslut av den 6 oktober 2008 (nedan kallat det angripna beslutet).

Overklagandenimnden fann fér det forsta att beskrivningen av det sékta varumirket
inte kunde prévas i den del den hinvisade till kontrasten mellan fargen pé spetsen och
fiargen pa strumpans 6vriga delar. En sddan beskrivning ér namligen inte tillrackligt
konkret eftersom den inte anger varumirkets samtliga firger. Overklagandenimn-
den tillade att den tillimpliga lagstiftningen inte innehéller nagra bestammelser om
kategorin "positionsvarumirken” Nédmnden fann f6ljaktligen att det sokta varumar-
ket utgjorde ett tredimensionellt varumirke eller ett figurmérke som troget aterger
varan, och som utgors av en orange fargning av spetsen pa en vit strumpa.

Overklagandenimnden fann direfter att de varor som avses med det sékta varumir-
ket var avsedda for alla slutkonsumenter eftersom det ror sig om vardagsféremal som
ingér i lagprissegmentet. Enligt overklagandendmnden fister omsattningskretsen
endast liten uppmérksamhet vid sddana varor.

Overklagandenimnden fann slutligen att omsittningskretsen uppfattar det sokta
varumdrket som en atergivning av varan vilken styrs av estetiska eller funktionella
aspekter. Namnden hénvisade i detta hinseende for det forsta till att det finns en
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méngd olika designer nir det géller strumpor, for det andra till att fairgningen av vissa
partier av strumporna &r vanligt forekommande, dven betriffande fargen orange, for
det tredje till att firgningen av spetsen kunde betyda att det finns ett funktionellt
inslag i form av en forstirkning, och for det fjarde till att omsattningskretsen inte
var van att uppfatta firgningen av en strumpspets som en ursprungsangivelse. Enligt
overklagandendmnden saknar det sokta varumairket séledes sirskiljningsférmaga i
den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Sokanden har som enda grund for sin talan anfort att svaranden har asidosatt arti-
kel 7.1 b i férordning nr 40/94. Grunden omfattar tva delgrunder dér den forsta av
dessa avser en felaktig kvalifikation av det sokta varumérket, och den andra avser en
felaktig bedomning av ndimnda varumérkes sarskiljningsférméga.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument.

Den enda grundens forsta del, avseende en felaktig kvalifikation av det sokta
varumdrket

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att "positionsmérken” utgor en sarskild varumaérkeskate-
gori dven om denna inte uttryckligen foreskrivs i lagstiftningen. Syftet med ett "posi-
tionsmérke” dr namligen att skydda ett tva- eller tredimensionellt kinnetecken som
pa ett bestdmt sdtt och med precision anbringats pa ytan av en vara eller pa en del
av varan. Det skydd som tillerkidnns ett "positionsmirke” avser endast dess konkreta
anvidndning pa berdrda varor.
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Sokanden anser foljaktligen att réttspraxis avseende tredimensionella varumirken
saknar betydelse i forevarande fall, eftersom det varumérke som anstkan omfattar
inte tar sikte pa strumpans form eller dess 6vriga kidnnetecken utan p& anbringandet
av ett sdrskilt kinnetecken bestaende av en firgning i en viss nyans av en precis del
av dess yta.

Sokanden har tillagt att harmoniseringsbyran i flera tidigare beslut har godtagit att
“positionsmirken” kan registreras som varumarken.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument att rattspraxis avseende tre-
dimensionella varumaérken inte &r tillimplig i férevarande fall.

Tribunalens bedémning

Tribunalen papekar inledningsvis att s6kanden savél i sina skriftliga inlagor som vid
forhandlingen har bekriftat att ansokan om registrering endast avsag fiargningen
av spetsen pa en strumpvara i “orange (Pantone 16-1359 TPX)’, sdidan den éterges
i punkt 2 ovan, med undantag av 6vriga delar av den berérda varan. Sokanden har

betecknat det silunda definierade varumaérket som ett "positionsmérke”.

Nir det giller denna beteckning ndmns varken i féorordning nr 40/94 eller i kommis-
sionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
radets forordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) "positionsmérken” som en sirskild
varumérkeskategori. Eftersom artikel 4 i férordning nr 40/94 (nu artikel 4 i forord-
ning nr 207/2009) inte innehaller nagon uttémmande upprikning av kannetecken
som kan utgora varumirken, saknar dock denna omsténdighet betydelse for fragan
huruvida "positionsmérken” kan registreras.
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Det tycks ocksd som om “positionsmérkena” liknar kategorierna for figurmérken och
tredimensionella varumérken eftersom de avser en tillimpning av figurativa eller tre-
dimensionella bestdndsdelar pa ytan av en vara.

For bedomningen av huruvida ett "positionsmérke” har sirskiljningsf6rmaga &ar det
emellertid irrelevant om det kvalificeras som figurmaérke, tredimensionellt varumérke
eller som en sérskild varumérkeskategori.

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 far varumirken som saknar sérskiljningsfor-
maga namligen inte registreras.

Ett varumairkes sérskiljningsformaga i den mening som avses i denna artikel innebér
enligt fast rattspraxis att detta varumérke gor det mojligt att sikerstélla att den vara
som &r foremal for registreringsansokan harror fran ett visst foretag och, saledes, att
sdrskilja denna vara fran andra foretags varor (domstolens av den 29 april 2004 i de
forenade mélen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byrén, REG 2004, s. I-5173, punkt 32, och av den 21 oktober 2004 i mal C-64/02 P,
harmoniseringsbyran mot Erpo Moébelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 42).

Ett varumirkes sérskiljningsforméaga ska bedomas dels utifran de varor eller tjanster
som registreringsansokan avser, dels utifran hur omsattningskretsen uppfattar varu-
market (domstolens dom i de ovanndmnda forenade malen Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran, punkt 33, och av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-5719, punkt 25).

Omsittningskretsens uppfattning kan dock paverkas av beskaffenheten hos det
kidnnetecken som registreringsansokan avser. Eftersom genomsnittskonsumenten
inte dr van vid att gora antaganden om en varas kommersiella ursprung pa grund-
val av kdnnetecken som sammanfaller med utseendet pd nimnda varor, har dessa
kénnetecken sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férord-
ning nr 40/94 bara om de i betydande mén avviker fran normen eller fran vad som ar
sedvanligt i branschen (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den
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7 oktober 2004 i mal C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s. I-9165, punkterna 30 och 31, av den 12 januari 2006 i mal C-173/04 P,
Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyrédn, REG 2006, s. I-551, punkterna 28
och 31, och av den 4 oktober 2007 i mal C-144/06 P, Henkel mot harmoniseringsby-
ran, REG 2007, s. [-8109, punkterna 36 och 37).

Det avgorande for tillimpligheten av den réttspraxis som ndmns i punkt 25 ovan ar
inte huruvida det berérda kdnnetecknet ska betecknas som figurmirke, ett tredimen-
sionellt varumaérke eller ndgon annan form av varumaérke, utan huruvida det sam-
manfaller med den berdrda varans utseende. Detta kriterium har siledes tillimpats
inte bara pa tredimensionella varumérken (domarna i de ovannimnda maélen Procter
& Gamble mot harmoniseringsbyran, Mag Instrument mot harmoniseringsbyran och
Deutsche SiSi-Werke mot harmoniseringsbyréan), utan éven pa figurmérken i form av
en tvadimensionell atergivning av den berdrda varan (domen av den 22 juni 2006 i
det ovanndmnda mélet C-25/05 P, och domen i det ovanndmnda mélet Henkel mot
harmoniseringsbyran), liksom pa ett kidnnetecken i form av ett motiv som anbringats
pa ytan av en vara (domstolens beslut av den 28 juni 2004 i mal C-445/02 P, Glaver-
bel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-6267). Likasa géller enligt rittspraxis
att firger och abstrakta kombinationer av dessa kan tillerkdnnas ursprunglig sér-
skiljningsférmaga bara under exceptionella forhallanden, eftersom de sammanfaller
med utseendet pa de berérda varorna och de i princip inte anvénds for att identifiera
varornas kommersiella ursprung (se for ett liknande resonemang, domstolens domar
av den 6 maj 2003 i mél C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkterna 65 och 66,
och av den 24 juni 2004 i mél C-49/02, Heidelberger Bauchemie, REG 2004, s. I-6129,
punkt 39).

Under dessa omstdndigheter ska det provas huruvida det sokta varumérket samman-
faller med utseendet pa den berdrda varan eller om det tvartom ar sjalvstindigt.

Enligt sokandens uppgifter géller det sokta varumirket skydd for ett specifikt kédnne-
tecken som anbringas pa en bestimd del av den berérda varan. Det sokta varumaérket
kan alltsé inte skiljas fran formen pa en del av denna vara, det vill sidga formen pa
spetsen pa en strumpvaruartikel. Tribunalen finner foljaktligen att det sokta varu-
mirket sammanfaller med utseendet pa den berérda varan och att den réttspraxis
som anges i punkt 25 ovan dirmed ér tillimplig (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrattens dom av den 14 september 2009 i mal T-152/07, Lange Uhren mot
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harmoniseringsbyran (geometriska former pa urtavlan till en klocka), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkterna 74—83).

Vad betréffar s6kandens argument avseende harmoniseringsbyrans tidigare beslut,
erinrar tribunalen om att lagenligheten av de beslut som fattas av 6verklagandendmn-
derna enbart ska bedémas pa grundval av forordning nr 40/94, sddan den tolkas av
gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av 6verklagandendmndernas tidi-
gare beslutspraxis (dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot
harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002, s. 1I-723, punkt 66). Under alla
forhallanden konstaterar tribunalen att i de beslut som s6kanden har hianvisat till har
harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnder pa de berérda varumérkena tillimpat
rattspraxis avseende kdnnetecken som sammanfaller med utseendet pa de varor de
avser.

Med hénsyn till vad som redovisats ovan konstaterar tribunalen att 6verklagande-
ndmnden inte begick nagot fel ndr den pé det sokta varumaérket tillimpade just denna
rittspraxis i det angripna beslutet. Talan kan séledes inte bifallas p& den forsta delen
av den enda grunden.

Den enda grundens andra del, avseende en felaktig bedomning av sdrskiljningsformdgan
hos det sokta varumdirket

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att de aktuella varorna inte utgor nagra billigvaror efter-
som sOkanden tillverkar sa kallade "tekniska” eller "funktionella” strumpor vilka ater-
finns i det 6vre prissegmentet mellan 10 och 20 euro. Omséttningskretsen kan alltsa
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inte anses fista lag uppmérksamhet vid kop av dessa varor, i synnerhet eftersom det
i rattspraxis godtagits att nimnda omsattningskrets &r sarskilt uppméarksam nér det
galler kladmarken.

Vad giller omsittningskretsens uppfattning av det sokta varumérket har sokanden
inledningsvis hanvisat till den réttspraxis enligt vilken bara det faktum att ett kinne-
tecken &ven, men inte uteslutande, uppfattas som en dekoration inte i sig hindrar att
det skyddas som varumarke.

Sokanden har tillagt att &ven om strumpvarusektorn kdnnetecknas av ett stort antal
olika designer och firger, dr detta inte fallet nér det giller fargningen av taspetsen pé
de "tekniska” eller "funktionella” strumpor som nu dr i fraga. Enligt sokanden géller
under alla forhéllanden att forekomsten av ett stort antal designer eller farger inte kan
hindra att ett varumérke registreras, eftersom ett sddant synsétt med hénsyn till den
konstanta utvecklingen pa modeomradet skulle innebéra att praktiskt taget alla nya
varumadrken skulle nekas registrering.

Liksom pa skomarknaden &r dessutom omsittningskretsen van vid att de “tekniska”
strumpornas kommersiella ursprung anges genom ett bestimt figurelement besta-
ende av linjer, band eller geometriska former som anbringats vl synligt pa varan,
eller i form av en fargning av vissa delar av densamma. Sokanden har i detta avseende
preciserat att dess hdnvisning vid harmoniseringsbyran till varor fran ett annat fore-
tag som &dven det salufér strumpor med fargad taspets, uteslutande var avsedd att
bevisa denna omstdndighet.

Aven om det antas att omsittningskretsen inte ar van vid det sitt att ange kommer-
siellt ursprung for de aktuella varorna som angetts ovan i punkt 34, dr anbringandet
av ett varumirke pé en del av varan som inte tidigare anvéndes for detta andamal i
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princip dgnad att ange det kommersiella ursprunget. S6kanden har i detta samman-
hang understrukit att nar det géller omréadet for sportartiklar ar tillverkarna vana att
anbringa varumaérkena pa de mest skiftande stillen.

Enligt sokanden underlit 6verklagandendmnden dessutom att prova den omsténdig-
heten att det varumérke som ansokan avsag tog sikte pa en med precision definierad
fargton, trots att denna omsténdighet var av betydelse, vilket ocksa framgar av ett
tidigare beslut av forsta 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran. Sokanden
har i detta ssmmanhang betonat att den obestridligen utgor det forsta foretag som har
fiargat strumpor med den aktuella firgtonen och att detta kinnetecken bland annat
har gett s6kanden mojlighet att bli ledande pa marknaden for tekniska strumpor i det
Ovre prissegmentet.

Sokanden har vidare preciserat att placeringen, formen och firgen pa det sokta
varumadrket inte &r tekniskt eller funktionellt betingade. Vad 6verklagandendmnden
utvecklade betraffande den harda slitningen pé taspetsen pa strumporna saknar alltsa
all logisk grund.

Under foérhandlingen gjorde sokanden én en géng géllande att risken for att ett kén-
netecken omedelbart blir foremal for forfalskning gér det omoijligt att tillgripa arti-
kel 7.3 i férordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i forordning nr 207/2009). Enligt sokanden
ska till och med nya former av varumirken fa registreras.

Harmoniseringsbyran har bestritt att de argument som framforts av sokanden ar val-
grundade.
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Tribunalens bedémning

Tribunalen ska prova de argument som sokanden inom ramen for den enda grun-
dens andra del har framfort betréffande de principer som redovisats ovan i punk-
terna 22-25.

Tribunalen konstaterar inledningsvis att parterna inte har bestritt att omséttnings-
kretsen utgors av samtliga slutkonsumenter i enlighet med vad 6verklagandendmn-
den fann i punkt 23 i det angripna beslutet.

Nar det giller omsittningskretsens uppmirksamhet noterar tribunalen att harmo-
niseringsbyran vid provningen av huruvida ett kdnnetecken kan registreras endast
far ta hdnsyn till varuforteckningen sddan den framgar av ansdkan om det aktuella
varumirket, med forbehall for eventuella 4ndringar i denna (se, for ett liknande reso-
nemang och analogt, forstainstansrittens dom av den 13 april 2005 i mal T-286/03,
Gillette mot harmoniseringsbyran — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME
sport), ej publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 33). I forevarande fall ndmns i for-
teckningen over de varor som avses med det sokta varumairket "Klader, namligen
strumpvaror, sockor och strumpor” utan ytterligare specificering. De argument som
sOkanden anfort avseende den “tekniska” eller "funktionella” karaktdren pa varorna
och avseende det faktum att forséljningspriset pa sddana artiklar ar hogre saknar folj-
aktligen betydelse.

Tribunalen konstaterar for 6vrigt att 6verklagandendmnden, nér den i punkt 23 i det
angripna beslutet kom fram till att omséttningskretsen féster liten uppméarksamhet
vid strumporna i den mén dessa utgér vardagsforemal som ingar i lagprissegmentet,
grundade sin bedomning pa omstidndigheter hirledda fran den praktiska erfarenhet
som i allménhet vinns i samband med saluféring av konsumtionsvaror, vilka omstin-
digheter alla och i synnerhet de som konsumerar dessa varor forutsitts kénna till. I
den man s6kanden, trots 6verklagandendmndens beddmning grundad pé denna erfa-
renhet, hidvdar att det sokta varumaérket har sérskiljningsformaga, dr det sokanden
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som har att férebringa konkreta och vilgrundade upplysningar till styrkande av att det
sokta varumairket har sirskiljningsforméga, eftersom soékanden med hénsyn till sin
fordjupade marknadskdnnedom dr den som ér bast skickad att gora detta (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansriattens dom av den 15 mars 2006 i mél T-129/04,
Develey mot harmoniseringsbyran (formen pa en plastflaska), REG 2006, s. 1I-811,
punkterna 19 och 21, och dér angiven réttspraxis).

Sokanden har i detta hidnseende nojt sig med att hévda att det i rdttspraxis har
accepterats att omsittningskretsen féster sarskild uppmérksamhet vid kladmérken.
Sokanden har dock inte anfort nagot stod for detta huvudsakligen faktiska péstaende.
Vidare ska det hursombhelst tillstas att konsumenten i allménhet dr uppmérksam vid
valet av vissa kladesartiklar och skor nér vederborande fore kopet vill kontrollera om
den erbjudna varan uppfyller konsumentens forvéintningar savél ur funktionell som
estetisk synpunkt. Detta konstaterande ar emellertid inte tillimpligt pa strumpvaror
vilka normalt inte provas innan de kops.

Under dessa forhallanden gjorde 6verklagandendmnden inte nagot fel nédr den fann
att graden av uppmairksamhet som omsdttningskretsen faste vid strumpvarorna var
lag.

Vad giller omsittningskretsens uppfattning av det sokta varumérket uttalade 6verkla-
gandendmnden att firgningen av spetsen pa en strumpvara uppfattas antingen som
en dekoration eller som ett funktionellt inslag i form av en forstérkning av taspetsen.
Inledningsvis ska sokandens argument avseende fragan huruvida det s6kta varumar-
ket uppfattas som en dekoration prévas.
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Den i detta hanseende relevanta argumentationen fran 6verklagandendmndens sida,
vilken redovisades i punkterna 25-27 och 31 i det angripna beslutet och som har
sammanfattats i punkt 9 ovan, grundades pa den praktiska erfarenhet som i allmén-
het vinns i samband med saluforing av konsumtionsvaror, vilket innebér att det &r
s6kanden som har att forebringa konkreta och vilgrundade upplysningar till veder-
laggande av att de aktuella konstaterandena ar vélgrundade.

Sokanden har for det forsta ifrdgasatt att det skulle finnas en méingd olika designer nér
det géller fargningen av spetsen pa sa kallade "tekniska” eller "funktionella” strumpor.
Som pépekas i punkt 42 ovan gor s6kanden fel som begrinsar sig till dessa varuka-
tegorier, eftersom forteckningen av varor i registreringsansokan avser strumpvaror
i allménhet. Det finns for 6vrigt inte ndgot som helst stod fér sokandens pastdende.

Sokandens argument avseende modets konstanta utveckling kan inte heller godtas.
Nya varumarken for varor som foljer modets tendenser kan namligen alltid registre-
ras, dock forutsatt att de dr dgnade att uppfylla sin huvudsakliga funktion att iden-
tifiera varornas kommersiella ursprung. Nér ett kdnnetecken ddremot inte kan fylla
denna funktion kan det inte registreras som varumaérke oavsett om ett stort antal lik-
nande kidnnetecken existerar eller stindigt skapas inom den berdrda industrisektorn.

Tribunalen konstaterar vidare att sdkanden inte har forebringat négra konkreta
omstandigheter for att styrka sitt pastdende om att den berérda konsumenten &r van
att uppfatta firgningen av taspetsen pa en strumpa som en angivelse av dess kom-
mersiella ursprung.

Vad i detta hinseende géller hinvisningen till sektorn for sportskor, noterar tribuna-
len att det sokta varumairket inte framtrader som en linje, ett band eller en geometrisk
form anbringad pé varan, utan endast som en firgning av en del av ytan pa denna.
Sokanden har inte anfort ndgot som antyder att omsattningskretsen vanligtvis upp-
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fattar fargningen av vissa partier pa en sko som en angivelse av dess kommersiella
ursprung.

Sokanden har ocksa gjort géllande att sdrskilt inom omréadet for sportartiklar har
tillverkarna fér vana att anbringa varumirken pa de mest skiftande stillen. Aven om
sokanden inte har forebringat nagra konkreta omstédndigheter i denna mening, ska
det tillstas att det hursombhelst &r relativt vanligt att tillverkarnas varumérken place-
ras pa strumpor, och da i synnerhet sportstrumpor. Aven om sddana varumirken fér
det mesta aterfinns vid fotleden, kan de ocksa placeras vid fotsulan eller p& ovansidan
av taspetsen. Sddana varumérken utgors dock inte bara av en firgning utan av ord
eller figurer som dr battre dgnade dn det sokta varumérket att ange de aktuella varor-
nas kommersiella ursprung.

Sokanden har ytterligare hinvisat till strumpor som salufors av en konkurrent
och som har en guldfirgad taspets. Sokanden har inte forebringat nagra konkreta
omstéindigheter som antyder att den fargningen i sig var dgnad att ange de berérda
varornas kommersiella ursprung, vid sidan av alla 6vervidganden avseende eventuell
sirskiljningsformaga som forvirvats till f6ljd av anvindning. Aven om det skulle visa
sig att den berdrda konkurrenten verkligen erhallit en registrering av ett gemenskaps-
varumérke som éterger en strumpa med en guldfirgad taspets och som bland annat
avser strumpvaran, dr detta varumaérke i vilket fall som helst inte jamforbart med det
sokta varumérket eftersom det forutom nidmnda utforande innefattar ordelementet
“gold toe”

Sokanden har slutligen felaktigt hdvdat att overklagandendmnden underldt att
beakta den omstdndigheten att det sokta varumarket avsag en exakt fargton. I punk-
terna 19-22 i det angripna beslutet erinrade ndmligen 6verklagandenidmnden om den
rittspraxis som angetts i punkt 26 ovan och som avser firgers och firgkombinatio-
ners begriansade formaga att identifiera varornas kommersiella ursprung. Overkla-
gandendmnden konstaterade i punkt 26 i det angripna beslutet att fargen orange, som
ansokan avsag, var vanligt forekommande pa strumpvarumarknaden, &tminstone nir
den kombineras med andra farger pa en strumpa.
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Betriffande relevansen av den omstdndigheten att en exakt firg avses med det sokta
varumdrket, har sokanden hénvisat till ett beslut fran harmoniseringsbyréns forsta
overklagandendmnd av den 18 april 2007 (drende R 781/2006-1), avseende ett varu-
mirke bestdende av en prick applicerad pa en spruta. Som papekas i punkt 29 ovan, ar
overklagandendmndernas tidigare beslutspraxis irrelevant. I vilket fall som helst har
savil de kdnnetecken som de varor som var i fraga i det fallet fa gemensamma punkter
med det aktuella. I det beslut som s6kanden aberopat bedémde forsta 6verklagande-
niamnden for 6vrigt enbart omstdndigheterna i det enskilda drendet och fann inte pa
nagot sitt att ett "positionsmarke” alltid erhéller sarskiljningsf6rmaga nér det har en
farg.

Uppgifterna att sokanden var det forsta foretag som anvinde den fargton som anso-
kan for stumpor avser, vilket ska ha gett sokanden en ledande stéllning pa marknaden,
har inte styrkts. Framfor allt saknas stod for att sokandens eventuella kommersiella
framgéngar skulle bero pé att omsattningskretsen uppfattade den orangea fargningen
av taspetsen pa de av sokanden tillverkade strumporna som sirskiljande i sig.

Av det ovan anforda foljer att inget av sokandens argument betréffande fragan huru-
vida det sokta varumérket uppfattas som en dekoration ska godtas.

Som svar pa s6kandens argument under férhandlingen, att det finns en risk for att
en bestdndsdel i utférandet av en vara eller tjanst kopieras av en konkurrent, papekar
tribunalen vidare att detta argument saknar betydelse for tolkningen av artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94. Enligt denna bestimmelse forbehalls registrering som gemen-
skapsvarumaérke sadana kdnnetecken vilka av den berérda konsumenten i sig sjdlva
uppfattas som en angivelse av det kommersiella ursprunget for de varor eller tjanster
som varumérket avser. Den néringsidkare som i affdrslivet anvdnder ett kinnetecken
som inte uppfyller detta villkor kan i forekommande fall bevisa att kédnnetecknet har
forvarvat sarskiljningsformaga till f6ljd av anvindningen av detsamma i den mening
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som avses i artikel 7.3 i forordning nr 40/94, eller tillgripa andra rattsmedel som even-
tuellt stér till vederborandes forfogande, sasom ritten till monster eller modeller, eller
en talan om illojal konkurrens.

Mot bakgrund av det ovan anférda konstaterar tribunalen att 6verklagandendmnden
inte gjorde sig skyldig till ndgot fel nér den slog fast att det sokta varumérket, med
héansyn till att det inte i betydande man avviker fran normen eller fran vad som é&r sed-
vanligt i strumpvarubranschen, uppfattas som en dekoration av omsittningskretsen,
och att det darfor saknar sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94. Det kan dérfor konstateras att talan inte kan bifallas savitt avser
den enda grundens andra del utan att det dr nédvéndigt att forst prova argumenten
avseende fragan huruvida det sokta varumairket uppfattas som ett funktionellt inslag.

Eftersom talan inte kan bifallas savitt avser ndgon av den enda grundens bada delar,
ska den ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i tribunalens rittegéngsregler ska tappande part forpliktas att
ersitta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat
att sokanden ska forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna. Eftersom s6kanden har
tappat malet, ska harmoniseringsbyréans yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) X Technology Swiss GmbH ska ersitta rittegangskostnaderna.

Pelikanova Jirimée Soldevila Fragoso

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 15 juni 2010.

Underskrifter
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