DOM AV DEN 10.3.2011 - MAL C-51/10 P

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)
den 10 mars 2011 *

I méal C-51/10P,

angdende ett 6verklagande enligt artikel 56 i stadgan for Europeiska unionens dom-
stol, som ingavs den 1 februari 2010

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0., Czestochowa (Polen), foretritt av
A. von Miihlendahl, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket den andra parten é&r:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av A. Folliard-Monguiral, i egen-
skap av ombud,

svarande i forsta instans,

meddelar

* Rittegangssprak: engelska.
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AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL MOT HARMONISERINGSBYRAN

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordforanden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. Ilesic
(referent), M. Safjan och M. Berger,

generaladvokat: J. Mazak,
justitiesekreterare: forste handlaggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 10 november 2010,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgdra malet utan
forslag till avgorande,

foljande

Dom

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. (nedan kallat Technopol) har yrkat att
domstolen ska upphéva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas
forstainstansritt den 19 november 2009 i mal T-298/06, Agencja Wydawnicza Tech-
nopol mot harmoniseringsbyran (1000) (nedan kallad den 6verklagade domen). Ge-
nom denna dom ogillade forstainstansritten Technopols talan om ogiltigforklaring
av det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjairde 6verklagandendmnd den
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7 augusti 2006 (drende R 447/2006-4) (nedan kallat det omtvistade beslutet) om en
ansokan om registrering av kdnnetecknet ”1000” som gemenskapsvarumarke.

Tillampliga bestimmelser

Artikel 4 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3),
med rubriken "Kannetecken som kan utgora ett gemenskapsvarumarke’, har foljande
lydelse:

”Ett gemenskapsvarumarke kan utgoras av alla kidnnetecken som kan aterges grafiskt,
sarskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstéver, siftfror, formen pé en vara eller
dess utstyrsel, forutsatt att kinnetecknet i fraga kan sarskilja ett foretags varor eller
tjdnster fran andra foretags”

I artikel 7 i ndmnda forordning, med rubriken "Absoluta registreringshinder’, anges
foljande:

1. Foljande far inte registreras:

b) Varumirken som saknar sérskiljningsformaga.
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¢) Varumirken som endast bestar av kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna.

3. Punkterna 1 b), ¢) och d) skall inte tillimpas om varumirket till f6ljd av dess an-
vandning har uppnatt en sirskiljningsférmaga i frdga om de varor eller tjanster for
vilka det ansoks om registrering.”

Artikel 12 i forordning nr 40/94, med rubriken "Begrénsningar av ett gemenskapsva-
rumairkes rattsverkan’, har f6ljande lydelse:

"Gemenskapsvarumadrket ger inte innehavaren ratt att forhindra tredje man att i né-
ringsverksamhet anvdnda

b) uppgifter om varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda dandamal,
virde, geografiska ursprung, tidpunkten for framstdllandet eller andra egenskaper,
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forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god afférssed”

I artikel 74 i ndimnda foérordning, med rubriken "Prévning av sakforhallandena pé eget
initiativ’, anges f6ljande:

”1. Vid forfarande infor byran skall denna utan sirskilt yrkande préva sakforhéllan-
dena; dock skall i drenden om relativa registreringshinder provningen vara begrénsad
till vad parterna &beropat och yrkat.

2. Byran behover inte beakta omstiandigheter eller bevis som part inte dberopat eller
ingivit i ratt tid”

Forordning nr 40/94 har upphéavts genom radets férordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1), som tridde i kraft den
13 april 2009. Med hénsyn till tidpunkten for de faktiska omstédndigheterna ska dock
férevarande mal avgoras med tillimpning av forordning nr 40/94.

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

Technopol ingav den 4 april 2005 en ansdkan om registrering av ett gemenskaps-
varumirke till harmoniseringsbyran. Det sokta varumaérket utgérs av foljande
kénnetecken:

1000
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De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 16 i Nice6verenskommel-
sen om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumarkesregistrering
av den 15 juni 1957, med dndringar och tillagg, och motsvarar féljande beskrivning:
"Broschyrer, tidskrifter, inklusive tidskrifter som innehaller korsord och pyssel, samt
dagstidningar”.

Genom beslut av den 31 januari 2006 avslog granskaren ansékan med stéd av ar-
tikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94, med motiveringen att kdnnetecknet "1000”
saknar sdrskiljningsforméga och utgor en beskrivning av innehallet eller av andra
egenskaper hos varorna i fraga.

Technopol 6verklagade granskarens beslut den 31 mars 2006. Harmoniseringsbyréns
fjarde 6verklagandendamnd gjorde samma bedémning som granskaren i beslut av den
7 augusti 2006.

Overklagandenimnden ansdg att kidnnetecknet “1000” kunde utgora information
om innehallet i Technopols skrifter och att det under alla forhéllanden saknade sér-
skiljningsformaga, eftersom en konsument skulle uppfatta det som ett lovordande av
skrifterna och inte som en upplysning om ursprung.

I punkterna 18 och 19 i det omtvistade beslutet konstaterade 6verklagandendmnden
foljande:

18 ... Det ar vanligt att skrifter ges ut i specialnummer med diverse information ... .1
sadana fall foredras jaimna tal pa grund av deras iogonfallande vérde.
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19 De [varor] som ansokan avser utgors ... dessutom av skrifter med olika samman-
stéllningar ... . Skrifter av detta slag innehaller i allménhet ett jamnt antal upp-
gifter ... . [Kénnetecknet "1000’] kan ocksa utan tvekan anvindas i beskrivande
syfte, sdrskilt for ‘tidskrifter som innehéller korsord och pyssel, for vilka skydd
har sokts. Omsittningskretsen kommer att uppfatta [kinnetecknet '1000’] pa tid-
skriften i fraga som en upplysning om att den innehaller exakt 1 000 gétor eller
pyssel. Sdsom framkommit vid sokningar pa internet. finns det redan étskilliga
varor av detta slag pd marknaden ... ”

Forfarandet vid forstainstansritten och den 6verklagade domen

Genom ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 18 oktober 2006 viack-
te Technopol talan om ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet.

Technopol dberopade tvéa grunder till stod for sin talan. Den forsta grunden avsag ett
asidoséttande av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 och den andra ett asidoséttande av
artikel 7.1 b i samma forordning.

Technopol gjorde inom ramen for den forsta grunden géllande att kidnnetecknet
”1000’ utan nagot tillaggsuttryck, inte dr beskrivande. Det skulle inte kunna uppsté
négot direkt och konkret samband ur en konsuments synvinkel mellan ndmnda kén-
netecken och egenskaperna hos varorna i fraga.
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16 Forstainstansritten underkidnde denna argumentation och anség séledes att talan inte
kunde vinna bifall p& den forsta grunden. De viktigaste domskélen ar foljande:

721 ...

22

23

24

25

[D]e kidnnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i forordning
nr 40/94 &r de som, vid normal anvéndning fran omséttningskretsens synpunkt,
kan anvéindas som en uppgift om den vara eller tjanst som registreringsansdkan
avser, antingen direkt eller genom omnédmnande av en av varans eller tjdnstens
visentliga egenskaper ...

Enligt fast rattspraxis ar ett kdnnetecken beskrivande om det har ett tillriackligt
direkt och konkret samband med de ifragavarande varorna eller tjansterna, s att
omsattningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som
en beskrivning av de ifrdgavarande varorna eller tjansterna, eller av en av deras
visentliga egenskaper ...

Saledes kan fragan huruvida ett kéinnetecken &r beskrivande endast bedémas dels
i forhallande till hur omsédttningskretsen uppfattar kidnnetecknet, dels i forhal-
lande till de ber6érda varorna och tjénsterna. ...

De varor som ér i fraga i forevarande mal utgors av broschyrer, tidskrifter, inklusi-
ve sddana som innehaller korsord och pyssel, samt dagstidningar, och &r avsedda
for den stora allménheten, vilket ar ostridigt mellan parterna. ...

Det ska darfor avgoras huruvida en normalt informerad och skiligen uppmark-
sam och medveten genomsnittskonsument kommer att uppfatta [kidnnetecknet
’1000’], utan nagon ytterligare bestandsdel, som en beskrivning av en av egenska-
perna hos de varor som registreringsansokningarna avser.
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I detta avseende ska det pépekas, sdsom framgar av punkterna 18 och 19 i det
[omtvistade] beslutet, att det ur omséttningskretsens synvinkel finns ett direkt
och konkret samband mellan kdnnetecknet 1000’ och vissa egenskaper hos de
varor som avses. Kdnnetecknet "1000” aterspeglar en kvantitet och omséttnings-
kretsen kommer omedelbart och utan vidare eftertanke att uppfatta det som en
beskrivning av egenskaperna hos de berérda varorna, sirskilt antalet sidor, verk,
nyheter och pyssel som sammanstillts, eller rangordningen av de referensverk
som de innehéller. Den omsténdigheten att det varumirke som registrerings-
ansOkan avser endast bestar av siffror foranleder inte ndgon annan bedémning,
eftersom ... den bestdndsdel som saknas ldtt kan identifieras av omséttningskret-
sen med hinsyn till att det finns en omedelbar association mellan talet och de
ndmnda egenskaperna hos varorna i fraga.

Sasom overklagandendmnden konstaterade i punkterna 18 och 19 i det [omtvis-
tade] beslutet, dr det vanligt att specialnummer och sammanstillningar ges ut i
broschyrer och tidskrifter och att jamna tal darvid foredras for att upplysa om
innehallet. Overklagandenimnden namnde hirvid sérskilt ‘1000 fragor och svar’
som exempel. Dessa omstindigheter utgor stod for det beskrivande samband
som finns ur en genomsnittskonsuments synvinkel mellan varorna i fraga och
[kdnnetecknet '1000’].

Med hinsyn till att det finns en beskrivande karaktir hos [kdnnetecknet "1000’]
med avseende pa de varor som avses i registreringsansokan, ska det prévas huru-
vida det varumaérke som registreringsansokan avser endast bestér av beskrivande
kédnnetecken och huruvida det innehéller andra bestdndsdelar som kan hindra
att det anses ha en beskrivande karaktér. ... I forevarande fall framstélls ordkan-
netecknet "1000” utan nagon bestandsdel som gor att det skiljer sig fran hur en
kvantitet vanligtvis anges, vilket kan gora att det inte anses ha en beskrivande
karaktr.
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Av det ovan anforda foljer att ordkédnnetecknet '1000’ visar egenskaper hos va-
rorna i fraga, sérskilt antalet sidor, verk, nyheter och pyssel som sammanstéllts
eller deras rangordning, vilka omsattningskretsen kan beakta nér den gor sitt val
och som foljaktligen utgor visentliga egenskaper for dessa varor. ...

Bedomningen péverkas inte av Technopols 6vriga argument ... . Argumentet om
att registreringen av kdnnetecknet 1000’ inte skulle franta tredje man rétten att
anvinda ndmnda tal for att ange kvantitet, ndr denna anvdndning inte utgor ett
asidoséttande av varumérkesritten, saknar verkan. Till stod for detta argument
har Technopol hinvisat till artikel 12 b i férordning nr 40/94 ..., i fridga om grin-
serna for den ensamrétt som uppstar vid registreringen av ett varumarke. Enligt
forstainstansrittens réittspraxis kan inte artikel 12 i forordning nr 40/94 aberopas
i samband med registreringsforfarandet ... . Tillimpningen av denna artikel for-
utsitter att det finns ett kinnetecken som har registrerats som varumaérke anting-
en pa grund av att det har forvérvat sédrskiljningsforméga till f6ljd av anvandning, i
enlighet med artikel 7.3 i forordning nr 40/94, eller med anledning av att det bade
finns beskrivande och icke-beskrivande bestandsdelar, vilket det inte &r fraga om
i detta fall ... . Artikel 12 i férordning nr 40/94 kan f6ljaktligen inte anses medge
en uppmjukning av bedémningskriterierna for de absoluta registreringshindren.

Vad dérefter avser Technopols argument om att det inte pa nagot sitt skulle vara
nodvéndigt att [kdnnetecknet "1000] fritt skulle fa anvdndas av tredje man ef-
tersom det med hénsyn till att det for tal med fyra siffror finns 10000 mojliga
kombinationer, finns det anledning att framhalla att ... ans6kan om registrering
av det ifrdgavarande varumaérket avslogs pa grund av kidnnetecknets beskrivande
karaktdr. Denna beskrivande karaktédr hindrar kiannetecknet "1000’ fran att fylla
funktionen att ange det kommersiella ursprunget for de varor som avses i registre-
ringsans6kan. Den omsténdigheten att det finns andra méjliga sifferkombinatio-
ner saknar foljaktligen relevans for registreringen. Aven den omstindigheten att
harmoniseringsbyran har registrerat kinnetecknen IX och XD som varumaérken,
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vilket ger konkurrenterna farre mojliga kombinationer av siffror och bokstéver,
saknar relevans. Lagenligheten av 6verklagandendmndens beslut ska bedémas
enbart pa grundval av forordning nr 40/94 och inte mot bakgrund av harmonise-
ringsbyréns beslutspraxis ... ”

Eftersom forstainstansrétten i forevarande fall bekréftade att det finns ett registre-
ringshinder enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, avstod den frén att prova den
andra grunden, som avsag ett asidoséttande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Technopol har yrkat att domstolen ska

— upphéva den 6verklagade domen,

— aterforvisa malet till tribunalen, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta riattegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska

— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta Technopol att ersitta rattegangskostnaderna.

Provning av 6verklagandet

Technopol har aberopat tva grunder. Den forsta grunden avser ett asidoséttande av
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 pa grund av att forstainstansritten inte beaktade
alla relevanta kriterier for tillimpningen av denna bestimmelse. Genom den andra
grunden har Technopol gjort gillande att forstainstansritten inte beaktade harmoni-
seringsbyrans tidigare praxis.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94

Parternas argument

Till stod for den forsta grunden har Technopol bland annat gjort gillande att det
av domstolens rittspraxis, sarskilt dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (REG 2001, s. I-6251), punkt 37, foljer
att tillimpningen av det registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 c i forordning
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nr 40/94 inte endast forutsatter att kriteriet som avser “normal anvéndning’, vilket
forstainstansratten hénvisade till i punkt 21 i den 6verklagade domen, &r uppfyllt. For
tillampningen finns dartill ett krav pa likhet mellan kdnnetecknet i fraga och vanliga
sdtt att beskriva varorna eller tjdnsterna i fraga eller deras karakteristiska egenskaper.
P& grund av att forstainstansritten inte beaktade sistndamnda villkor utvidgade den
felaktigt tillimpningsomradet for detta registreringshinder.

Den 6verklagade domen saknar vidare skél diar det anges att anvindningen av kédn-
netecknet ”1000” utgér en “normal anvéndning” for att visa de varor som registre-
ringsansokan avser. De exempel som forstainstansrétten angav i punkterna 26 och 27
i den overklagade domen giller anvdndningen av siffror i kombination med andra
uttryck. Den 6verklagade domen grundas séaledes pé ett felaktigt antagande om att
kénnetecken som bestar av ett tal nédvandigtvis maste anvindas tillsammans med
beskrivande eller generiska upplysningar. Forstainstansrétten grundade alltsé sin be-
domning pé& antaganden.

Forstainstansriatten bortsag dessutom fran det samband som finns mellan artiklar-
na 7.1 c och 12 b i férordning nr 40/94. I punkt 32 i den 6verklagade domen begran-
sade den felaktigt den sistndmnda artikelns rackvidd till att gélla de fall da ett kan-
netecken "har registrerats som varumérke antingen pa grund av att det har forvarvat
sarskiljningsforméga till foljd av anvéndning, i enlighet med artikel 7.3 i forordning
nr 40/94, eller med anledning av att det bade finns beskrivande och icke-beskrivande
bestandsdelar”.

Forstainstansrétten provade dartill inte i tillrdacklig utstrackning argumentet att 6ver-
klagandendmnden bortsag fran att det inte fanns nagot frihallningsbehov betriffande
kénnetecknet ”1000” Vid prévningen av ndimnda argument, i punkt 33 i den 6verkla-
gade domen, underlit forstainstansrétten att ta stillning till fragan om allménintres-
set, som ligger till grund for artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.
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Harmoniseringsbyran har inledningsvis gjort géllande att tillimpningen av arti-
kel 7.1 c i forordning nr 40/94 inte nédvéndigtvis forutsétter att kinnetecknet i fraga
utgor ett “vanligt sétt” att beskriva en egenskap hos varorna eller tjansterna i fraga.
Det ricker att kinnetecknet kan anvédndas for att visa en egenskap.

Enligt harmoniseringsbyran for kidnnetecknet ”1000” omedelbart tankarna till inne-
hallet i skriften i friga genom att det aterspeglar antalet sidor eller uppgifter. Dess-
utom kan forstainstansréttens bedomning av de faktiska omsténdigheterna, enligt
vilken allménheten forutsétter att kdnnetecknet "1000” syftar pad omfattningen av
innehallet i skriften, inte bli foremal for en ny prévning av domstolen.

Vad dérefter géller det samband som skulle finnas mellan artiklarna 7.1 c och 12 b i
férordning nr 40/94, har harmoniseringsbyran erinrat om att den sistndimnda artikeln
ror begransningarna av ett registrerat varumérkes réttsverkan och inte ett kinneteck-
ens forméga att kunna registreras som gemenskapsvarumirke. Nédgot samspel mellan
dessa tva artiklar, i enlighet med vad Technopol gjort géllande, finns séledes inte.

Harmoniseringsbyran har slutligen gjort géllande att forstainstansrétten tog veder-
borlig hdnsyn till allménintresset. Den gjorde en riktig bedomning nér den fann att
det inte spelar nigon roll att det finns atskilliga andra kidnnetecken kvar som bestir
av siffror och vilka konkurrenterna kan anvinda for sina varor. Harmoniseringsbyran
har hirvid erinrat om att provningen av ett absolut registreringshinder maste begran-
sas till kidnnetecknet i fraga och dess innebord i forhéllande till de berérda varorna
eller tjansterna.
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Domstolens bedomning

Det ska inledningsvis papekas att den omstédndigheten att ett kidnnetecken endast
bestar av siffror inte i sig utgoér ndgot hinder for att registrera det som varumarke.

Detta foljer, vad betraffar gemenskapsvarumérken, av artikel 4 i férordning nr 40/94,
dér det uttryckligen foreskrivs att siffror ér ett av de kédnnetecken som kan utgora ett
varumarke.

Inte heller den omsténdigheten att ett kinnetecken, sdsom det ifrdgavarande, bestir
av siffror utan grafisk modifiering och att det séledes inte har stiliserats pa ett kreativt
eller konstérligt vis av den som ansoker om registrering, utgor i sig hinder for att kian-
netecknet kan registreras som varumadrke (se analogt, betrédffande kdnnetecken som
bestar av en bokstav, dom av den 9 september 2010 i mal C-265/09 P, harmoniserings-
byrén mot BORCO-Marken-Import Matthiesen, REU 2010, s. I-8265, punkt 38).

I enlighet med vad som foljer av artikel 4 i forordning nr 40/94, forutsitter emellertid
registreringen av ett kdnnetecken som varumérke att det kan sérskilja ett foretags
varor eller tjanster fran andra foretags.

Ett kdnnetecken som, med avseende pa de varor eller tjanster som registreringsanso-
kan avser, har en beskrivande karaktir i den mening som avses i artikel 7.1 c i férord-
ning nr 40/94 saknar dock, om inte annat foljer av artikel 7.3 i samma férordning,
sarskiljningsférmaga i forhallande till dessa varor eller tjanster (se analogt, angaende
bestammelserna i artikel 3 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 decem-
ber 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989,

I - 1560



34

35

36

37

AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL MOT HARMONISERINGSBYRAN

s. 1; svensk specialutgava, omride 13, volym 17, s. 178), dom av den 12 februari 2004
i mal C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 19, betriffande ar-
tikel 7 i forordning nr 40/94, se dom av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01P, har-
moniseringsbyran mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 30, samt beslut av den
5 februari 2004 i mal C-150/02 P, Streamserve mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. 1-1461, punkt 24).

Med hénsyn till att forstainstansrétten gjorde bedomningen att kdnnetecknet "1000”
har en sadan beskrivande karaktér for de varor som avses i Technopols registrerings-
ansokan, ska domstolen préova om denna bedémning — sdsom Technopol har gjort
gillande — var en foljd av en alltfor vid och séledes felaktig tolkning av artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94.

Domstolen kommer, for det forsta, att prova Technopols argument om att endast de
kénnetecken som motsvarar vanliga sétt att visa egenskaper hos varorna eller tjinster-
na i registreringsansokan, kan végras registrering pa grundval av denna bestimmelse.

Vid provningen av detta argument maste vederborlig hénsyn tas till syftet med ar-
tikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94. Vart och ett av de registreringshinder som anges
i artikel 7.1 ska tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom re-
gistreringshindret i fraga (se, bland annat, dom av den 29 april 2004 i de forenade
malen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. [-5089, punkt 45, och av den 14 september 2010 i mal C-48/09P, Lego Juris mot
harmoniseringsbyran, REU 2010, s. I-8403, punkt 43).

Det allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 ska sikerstilla
att kdnnetecken, som beskriver en eller flera egenskaper hos de varor eller tjédnster
som registreringsansokan avser, fritt kan anviandas av alla de ekonomiska aktérer som
tillhandahéller sadana varor eller tjanster (se, for ett liknande resonemang, domen i

I - 1561



38

39

40

DOM AV DEN 10.3.2011 - MAL C-51/10 P

det ovannamnda mélet harmoniseringsbyran mot Wrigley, punkt 31 och dér angiven
rattspraxis).

I syfte att sdkerstilla att malet om fri anvdndning uppnas till fullo har domstolen ut-
talat att det, for att harmoniseringsbyran ska kunna végra registrering med stod av
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, inte krévs att kinnetecknet i fraga faktiskt anvands
vid tidpunkten for registreringsansokan i beskrivande syfte. Det dr tillriackligt att kén-
netecknet kan anviandas for sidana andamal (domarna i de ovannamnda maélen har-
moniseringsbyran mot Wrigley, punkt 32, och Campina Melkunie, punkt 38, samt
beslut av den 5 februari 2010 i mal C-80/09 P, Mergel m.fl. mot harmoniseringsbyrén,
punkt 37).

Domstolen har dven framhallit att tillimpningen av detta registreringshinder inte &r
beroende av om det foreligger konkreta, aktuella eller tungt viagande frihallningsbe-
hov, och att det siledes saknar relevans hur manga konkurrenter som har eller skulle
kunna ha ett intresse av att anvinda kidnnetecknet i fraga (dom av den 4 maj 1999 i de
forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. [-2779,
punkt 35, och av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland,
REG 2004, s. [-1619, punkt 58). Det saknar dértill betydelse att det finns andra kin-
netecken som &r vanligare dn det ifrdgavarande for att visa samma egenskaper hos
de varor eller tjanster som angetts i registreringsansékan (domen i det ovanndmnda
malet Koninklijke KPN Nederland, punkt 57).

Av det ovan anforda foljer att en tillimpning av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94
inte kréver att kinnetecknet i friga motsvarar vanliga beskrivningssétt. Domen i det
ovannidmnda maélet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 37, som
Technopol har dberopat och dir formuleringen “likhet med vanliga sitt att beskriva
varorna eller tjdnsterna i fraga eller deras karakteristiska egenskaper” anges, kan sale-
des inte tolkas s4, att denna punkt faststiller ett villkor for att vigra registrering av ett
kénnetecken som gemenskapsvarumaérke.
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For det andra ska domstolen prova Technopols argument, att de exempel som forsta-
instansritten angav i punkterna 26 och 27 i den 6verklagade domen ar hypotetiska
och irrelevanta i forhéllande till villkoren for en tillimpning av artikel 7.1 c i férord-
ning nr 40/94.

Technopol syftar sirskilt pa forstainstansrittens bedomning i punkterna 26 och 27 i
den overklagade domen avseende uppfattningen av kdnnetecknet "1000” som en be-
skrivning av antalet sidor eller uppgifter, samt den publicering som ofta sker av speci-
alnummer och sammanstéllningar i broschyrer och tidskrifter, dédr jamna tal anvinds
for att upplysa om innehallet.

Technopol har hirvid gjort gillande att 4ven om det antas att de faktiska omstin-
digheterna har faststillts pa ett korrekt sitt, visar forstainstansrattens bedémning —
ndmligen att saidana omstidndigheter ar relevanta for att komma till slutsatsen att
ett kdnnetecken &r beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning
nr 40/97 — att nimnda bestdmmelse har tolkats pa ett felaktigt sitt.

Technopol, som genom detta argument visserligen inte har péastatt att bevisningen
missuppfattades, har gjort géllande att forstainstansrétten gjorde en felaktig ratts-
tillaimpning pa grund av att det resonemang som fors i den 6verklagade domen é&r
inkonsekvent och grundas pa en felaktig tolkning av den tillimpade bestimmelsen.
I motsats till vad harmoniseringsbyrin har anfort kan séledes argumentet provas av
domstolen inom ramen for 6verklagandet.

Nar det galler fragan huruvida den 6verklagade domen &r inkonsekvent eller bygger
pa en felaktig tolkning med avseende pa skilen for tillimpningen av artikel 7.1 c i
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forordning nr 40/94 i punkterna 26 och 27, ska domstolen precisera bestimmelsens
tillampningsomrade, sérskilt med avseende pa artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

I enlighet med vad som har angetts ovan i punkt 33 saknar de beskrivande kanne-
tecken som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 sarskiljningsférmaga i den me-
ning som avses i artikel 7.1 b i samma forordning. Omvént kan ett kdnnetecken sakna
sarskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b av andra skal &n att det
eventuellt skulle vara beskrivande (se, angaende den likalydande bestimmelsen i arti-
kel 3 i direktiv 89/104, domarna i de ovanndmnda malen Koninklijke KPN Nederland,
punkt 86, och Campina Melkunie, punkt 19).

Tillimpningsomradena for artikel 7.1 b respektive artikel 7.1 c i férordning nr 40/94
overlappar séledes i viss man varandra (se, analogt, domen i det ovanndmnda mélet
Koninklijke KPN Nederland, punkt 67). Den forstndimnda bestdmmelsen skiljer sig
dock frén den andra, pa sa sitt att den omfattar samtliga situationer dir ett kénne-
tecken inte kan sdrskilja ett foretags varor eller tjénster fran andra foretags.

For att artikel 7.1 i férordning nr 40/94 ska tillimpas pa ett korrekt sitt, dr det harvid
viktigt att se till att tillimpningen av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 ¢
vederborligen forbehalls de fall som faktiskt avses med registreringshindret.

Niamnda fall 4r de dér det kidnnetecken som registreringsansokan avser kan visa en
“egenskap” hos varorna eller tjansterna for vilka registrering har sokts. Genom for-
muleringen “varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviandning,
virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper
hos varorna eller tjinsterna” i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, har lagstiftaren dels
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angett att arten, kvaliteten, kvantiteten, den avsedda anvindningen, virdet, det geo-
grafiska ursprunget och tiden for framstéllandet ska betraktas som egenskaper hos
varorna eller tjansterna, dels klargjort att denna upprikning inte dr uttémmande ef-
tersom andra egenskaper hos varorna eller tjansterna ocksa kan beaktas.

Genom lagstiftarens uttryck "egenskap” betonas den omstdndigheten att de kdnne-
tecken som avses i bestimmelsen endast dr de som anvinds for att visa en egenskap
hos de varor eller tjéanster som registreringsansokan avser, vilken latt kan kénnas igen
av omsittningskretsen. Sdsom domstolen redan har uttalat kan registrering végras
for ett kidnnetecken med stod av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 endast om det &r
rimligt att anta att omséttningskretsen faktiskt kommer att kdnna igen det som en be-
skrivning av en av de ndmnda egenskaperna (se analogt, betraffande den likalydande
bestammelsen i artikel 3 i direktiv 89/104, domarna i de ovanndmnda maélen Wind-
surfing Chiemsee, punkt 31, och Koninklijke KPN Nederland, punkt 56).

Dessa uttalanden har sérskild betydelse for kinnetecken som endast bestar av siffror.

Sadana kannetecken, vilka i allmanhet betraktas som tal, kan bland annat anvandas
i handeln for att visa en kvantitet. For att registrering av ett kinnetecken som endast
bestar av siffror ska kunna vigras med stod av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, pa
grund av att det visar en kvantitet, maste det vara rimligt att anta att den kvantitet
som anges genom dessa siffror enligt omséttningskretsens uppfattning kdnnetecknar
de varor eller tjanster som registreringsansokan avser.
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I enlighet med vad som framgér av punkt 26 och foljande punkter i den 6verklagade
domen, grundade forstainstansritten sitt avgorande pa den omstandigheten att kin-
netecknet "1000” skulle kunna utgora en uppgift om antalet sidor f6r de varor som
avses i registreringsansokan, samt pa den omstdndigheten att det &r vanligt att speci-
alnummer, ssmmanstéllningar av uppgifter och pyssel ges ut i dessa varor och att ett
uttryck som atfoljs av jamna tal dérvid foredras for att upplysa om innehallet.

Aven om det inte behéver prévas huruvida var och en av dessa omstindigheter méj-
liggor slutsatsen att talet 1000 kdnnetecknar de varor som avses i registreringsanso-
kan, maste det atminstone konstateras att den bedémning som forstainstansrétten
gjorde — namligen att kdnnetecknet ”1000” har en beskrivande karaktdr med avse-
ende pé pyssel som sammanstéllts i ndmnda varor — inte star i strid med de klargo-
randen som gjorts ovan betridffande tillaimpningsomradet for artikel 7.1 c i forordning
nr 40/94.

Sasom framgar av punkterna 26 och 27 i den 6verklagade domen liksom av delar av
det omtvistade beslutet till vilka hdnvisning gors i namnda punkter, konstaterade har-
moniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd och forstainstansritten att Technopol
hade ansokt om registrering av kidnnetecknet ”1000” f6r bland annat "tidskrifter, in-
klusive tidskrifter som innehaller korsord” De konstaterade dven att det finns atskil-
liga varor av detta slag pd marknaden och att dessa varor i allmdnhet innehaller ett
jamt antal uppgifter. Enligt 6verklagandendmndens bedémning i punkt 19 i det om-
tvistade beslutet, dit forstainstansrétten i huvudsak hénvisade i punkterna 26 och 27
i den 6verklagade domen, kommer kdnnetecknet "1000” pa en skrift av detta slag att
uppfattas som en upplysning om att den innehéller 1000 korsord.

En tillaimpning av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 pa dessa faktiska omsténdigheter
visar inte att bestimmelsen har tolkats pa ett felaktigt satt. Nar en registreringsan-
sokan sérskilt avser en kategori av varor vars innehall ldtt och typiskt sett kan anges
genom kvantiteten, ér det rimligt att anta att ett kidnnetecken som bestér av siffror,
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sasom det i forevarande fall, faktiskt kommer att uppfattas av omsittningskretsen
som en beskrivning av kvantiteten och saledes av en egenskap hos dessa varor.

Dirav foljer att forstainstansrétten, utan att géra nagon felaktig réttstillimpning,
med stod av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 kunde géra beddmningen att kan-
netecknet "1000” inte skulle registreras for de varor som avsidgs med Technopols
registreringsansokan.

Séledes godtar domstolen inte heller det argument som avser inkonsekvens eller en
felaktig tolkning av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Darfor ska domstolen for det
tredje prova Technopols argument att forstainstansrétten bortsag fran ett samband
mellan denna bestimmelse och artikel 12 b i férordning nr 40/94 och for det fjarde
det sista argumentet att forstainstansrétten underlét att ta vederborlig hénsyn till det
allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 c.

Vad betriffar artikel 12 bi férordning nr 40/94 har domstolen redan uttalat att bestdm-
melsen inte pa nagot avgérande sitt inverkar pa tolkningen av artikel 7.1 c i samma
férordning (se, angdende den likalydande bestimmelsen i artikel 6 i direktiv 89/104,
domen i de ovanndmnda forenade malen Windsurfing Chiemsee, punkt 28).

I enlighet med vad forstainstansritten pa ett riktigt sitt anférde i punkt 32 i den 6ver-
klagade domen ror artikel 12 i forordning nr 40/94 begrénsningar av ett gemenskaps-
varumadrkes réttsverkan, medan artikel 7 i samma férordning handlar om hinder for
registrering av kidnnetecken som varumérken.
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I motsats till vad Technopol verkar har antytt innebér inte den omsténdigheten att ar-
tikel 12 b i férordning nr 40/94 ska sékerstilla att alla ekonomiska aktorer fritt kan an-
véinda uppgifter om egenskaper hos varor eller tjinster, att tillimpningsomradet for
artikel 7.1 ¢ i samma férordning begréinsas. Ndmnda omsténdighet tydliggor tvartom
intresset av att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
faktiskt tillimpas pé kédnnetecken som kan visa en egenskap hos de varor eller tjans-
ter som registreringsansokan avser (se, for ett liknande resonemang, angaende arti-
kel 6 i direktiv 89/104, dom av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003,
s. 1-3793, punkterna 58 och 59, och, angéende artikel 12 i férordning nr 40/94, dom
av den 21 oktober 2004 i mal C-64/02 P, harmoniseringsbyrdn mot Erpo M&belwerk,
REG 2004, s. [-10031, punkt 45).

Eftersom bestimmelsen i artikel 12 b i forordning nr 40/94 foljaktligen inte kan inte-
greras i tillampningen av artikel 7.1 ¢ i samma forordning, kan domstolen inte godta
argumentet att det skulle finnas ett samspel mellan dessa tva bestimmelser.

Technopol kan inte heller vinna framgang med argumentet att férstainstansritten un-
derlét att ta vederbérlig hdnsyn till det allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94.

Forstainstansritten ska visserligen ta hénsyn till allménintresset nér den provar de
beslut som harmoniseringsbyran fattat med stod av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.
Det kan dock inte krévas att forstainstansratten erinrar om och gor en sirskild prov-
ning av allménintresset i alla domar som avser ett sidant beslut.

Nir det sedan giller punkt 33 i den 6verklagade domen — dér forstainstansrétten
enligt Technopol bortsag fran allménintresset — racker det att konstatera att forstain-
stansritten i denna punkt i huvudsak och pa ett korrekt sétt framholl den regel som
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anges i punkt 39 i férevarande dom. Enligt denna regel saknar det relevans huruvida
andra kdnnetecken ér tillgéngliga for att kunna avgoéra om kénnetecknet i fraga har en
beskrivande karaktér i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 och
ddrmed omfattas av det absoluta registreringshinder som anges dér.

Eftersom inget av Technopols argument inom ramen for den forsta grunden kan god-
tas, kan 6verklagandet inte vinna bifall pa denna grund.

Den andra grunden: Harmoniseringsbyrdns underldtenhet att folja sin tidigare praxis

Parternas argument

Technopol har erinrat om att bolaget vid harmoniseringsbyrén och darefter vid {for-
stainstansritten angav flera exempel pa kidnnetecken som har registrerats som varu-
mairken av harmoniseringsbyran, men som inte hade kunnat bli féremal for en sddan
registrering pa grundval av de principer som anges i det omtvistade beslutet. Forsta-
instansritten gjorde i punkt 33 i den 6verklagade domen en felaktig rittslig bedom-
ning nér den underkdnde denna argumentation, som avsdg den omstindigheten att
harmoniseringsbyran inte f6ljt sin tidigare praxis.

Technopol har vitsordat att domstolen, enligt fast réttspraxis, har funnit att en an-
sOkan om registrering av ett gemenskapsmirke ska bedomas endast pa grundval av
gallande lagstiftning och inte med hénsyn till dess tidigare beslutspraxis. Technopol
har dock hemstillt om att domstolen omprévar sin rittspraxis mot bakgrund av ratts-
statsprincipen, vilken innebdr att alla myndigheter ska gora samma réttstillimpning i
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alla fall. Behovet av att sikerstélla en enhetlig och jamlik behandling ér sdrskilt starkt
for en myndighet som harmoniseringsbyran, som handlagger ett mycket stort antal
arenden.

Technopol har dragit slutsatsen att tidigare beslutspraxis med framgang kan abero-
pas, samt att harmoniseringsbyran ska ta hinsyn till sin tidigare praxis och betréffan-
de identiska eller liknande drenden ta stéllning till om den borde fatta samma beslut.

I forevarande fall har hdnsyn varken tagits till att harmoniseringsbyran enligt fast
praxis anser att kinnetecken, som bestér av uttryck som beskriver innehéllet i skrif-
ter, inte dr beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94,
eller till att harmoniseringsbyrén godtar kdnnetecken som bestar av siffror. Forsta-
instansratten gjorde en felaktig réttstillimpning nar den dérigenom bortség ifran att
harmoniseringsbyran borde ha tagit hdnsyn till sin tidigare beslutspraxis vid tillamp-
ningen av artikel 7.1 c eller vid den prévning pa eget initiativ som den ska gora enligt
artikel 74 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har papekat att tidigare beslutspraxis visserligen ndmns i dess
anvisningar for granskning, men att den i enlighet med vad domstolen har uttalat inte
ar réttsligt bindande.

Denna tvist belyser fragan huruvida det finns fog for stindpunkten att tidigare beslut
inte dr bindande. De tidigare fall som Technopol dberopade vid harmoniseringsbyran
och forstainstansritten uppvisar visentliga skillnader i forhéllande till férevarande
fall, eftersom de avsag helt andra kédnnetecken och varor.
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Domstolens bedomning

Sasom Technopol pa ett riktigt sitt har anfort, ska harmoniseringsbyran utéva sin
behorighet i enlighet med de allménna principerna i unionsrétten, bland annat prin-
ciperna om likabehandling och god férvaltningssed.

Med hénsyn till dessa tva principer ska harmoniseringsbyran, nir den behandlar en
registreringsansokan, beakta de beslut som redan fattats i friga om liknande ansok-
ningar och édgna sérskild uppmérksamhet at fragan huruvida det finns anledning att
besluta pa samma siitt (se analogt, angdende artikel 3.1 b och c i direktiv 89/104, be-
slut av den 12 februari 2009 i de férenade malen C-39/08 och C-43/08, Bild digital
och ZVS, punkt 17).

Mot denna bakgrund ska harmoniseringsbyrén, vid sidan om principerna om likabe-
handling och god forvaltningssed, iaktta rittssidkerheten.

Den som ansoker om registrering av ett kinnetecken som varumairke kan foljaktligen
inte till sin egen forman aberopa en eventuell rittsstridig atgdrd som gynnat nagon
annan for att uppna ett likadant beslut (se, for ett liknande resonemang, beslutet i de
ovanndmnda forenade malen Bild digital och ZVS, punkt 18).

Dessutom ska, med hénsyn till kraven pa réttssikerhet och god férvaltning, bedom-
ningen av en registreringsansokan vara strikt och fullstandig for att forhindra att va-
rumérken registreras pé ett otillborligt sitt (domarna i de ovanndmnda mélen har-
moniseringsbyran mot Erpo Mobelwerk, punkt 45, och harmoniseringsbyran mot
BORCO-Marken-Import Matthiesen, punkt 45). En saidan beddmning maste goras i
varje enskilt fall. En registrering av ett kinnetecken som varumirke ska provas utifran
specifika villkor som &r tillimpliga inom ramen for de faktiska omstandigheterna i det
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aktuella fallet och som visar om det foreligger négot registreringshinder for kénne-
tecknet i fraga (se, for ett liknande resonemang, betréffande artikel 3 i direktiv 89/104,
dom av den 12 februari 2004 i mél C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 62).

Det har i detta fall visat sig — i motsats till vad som kan ha gillt i frdga om vissa
tidigare ansokningar om registrering som varumaérken av kdnnetecken som bestar
av siffror — att forevarande registreringsansokan, med avseende pé de varor som re-
gistreringsansokan avsag och omsittningskretsens uppfattning, triffades av ett av de
registreringshinder som anges i artikel 7.1 i férordning nr 40/94.

Under dessa omstindigheter gjorde forstainstansritten en riktig beddémning i
punkt 33 i den 6verklagade domen nir den — med hénsyn till den slutsats den hade
gjort i de foregdende punkterna i samma dom att en registrering av kédnnetecknet
”1000” som varumérke for de varor som angavs i Technopols registreringsansokan
stod i strid med forordning nr 40/94 — fann att Technopol inte med framgéang kunde
aberopa harmoniseringsbyrans tidigare beslut for att vederldgga denna slutsats.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall pd den andra
grunden.

Eftersom ingen av de grunder som Technopol har aberopat kan godtas, ska 6verkla-
gandet ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rattegangsreglerna, som enligt artikel 118 ska tillimpas i mal om
overklagande, ska tappande part forpliktas att ersitta réittegangskostnaderna, om det-
ta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att Technopol ska forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna. Eftersom Technopol har tappat malet, ska harmoniserings-
byrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z 0.0. ska ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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