GEDDES MOT HARMONISERINGSBYRAN (NURSERYROOM)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 30 november 2004

I mal T-173/03,

Anne Geddes, Auckland (Nya Zeeland), foretradd av G. Farrington, solicitor,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering av den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyrin), foretridd av E. Dijkema och A. Folliard-
Monguiral, bada i egenskap av ombud,

svarande,

angdende talan mot beslut som fattats av fjirde 6verklagandenimnden vid
harmoniseringsbyrdn den 13 februari 2003 (irende R 839/2001-4) angiende en
ansdkan om registrering av gemenskapsordmirket NURSERYROOM,

* Riiltegingssprak: engelska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna N.J. Forwood och
S. Papasavvas,

justitiesekreterare: byradirektor J. Plingers,

med beaktande av den ansékan som ingavs till férstainstansrittens kansli den 19 maj
2003,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli den
8 augusti 2003,

efter forhandlingen den 22 september 2004,

foljande

Dom

Malets bakgrund

Sokanden ingav den 21 september 2000 en ansdkan om gemenskapsvarumérke till
Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3) i &ndrad lydelse.
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Det varumidrke som avsigs med registreringsansékan var ordkiinnetecknet
NURSERYROOM.

De varor som avsigs med registreringsansdkan omfattas av foljande Kklasser i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg:

— Klass 16: bocker, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), kort.

~  Klass 18: blojviskor.

— Klass 21: tallrikar och koppar.

— Klass 25: hattar, halvkingor, babyklider, skor, babyutstyrslar.

— Klass 28: plyschleksaker, mobiler.

Genom beslut av den 26 juli 2001 avslog granskaren varumirkesansokan i enlighet
med artikel 38 i forordning nr 40/94, med hinvisning till artikel 7.1 b och ¢ i samma
férordning, pa grund av att det varumirke som avsags i varumérkesansokan var
beskrivande med avseende pa de ifrdgavarande varornas anviindning.
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Den 19 september 2001 dverklagade sékanden granskarens beslut till harmoniser-
ingsbyran.

Fjirde 6verklagandenimnden avslog 6verklagandet genom beslut av den 13 febru-
ari 2003 (drende R 839/200-4) (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet) med
motiveringen att det sokta varumérket, i strid med bestimmelserna i artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94, var beskrivande med avseende pa de ifrigavarande varornas
anvindning och pa den malgrupp de var avsedda for.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall:

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet, och

— besluta om aterforvisning av drendet till granskaren.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall:

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta réttegdngskostnaderna.

1I - 4170



10

GEDDES MOT HARMONISERINGSBYRAN (NURSERYROOM)

Riittslig bedomning

Parternas argument

Overklagandenimnden har enligt sékanden asidosatt artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94 genom att bedoma att det sokta varumirket beskriver avsedda varors
anvindning, eller annorlunda uttryckt att det beskriver en egenskap hos dessa,
ndmligen att de ar avsedda att anviindas i en barnkammare eller ett daghem (nursery
room),

Av en enkel analys av orden i det sokta varumérket, nursery och room, framgér vid
en helhetsbedémning att detta varumirke inte innehaller ndgon direkt hinvisning
till varorna i fraga, inte anger anvéindningen for de avsedda varorna och inte heller
anger att de nddvindigtvis skulle anvéndas i en barnkammare eller ett daghem
(nursery room). Termen nurseryroom har ingen entydig betydelse. Genom termen
antyds pé sin hojd att dessa varor passar for sma barn. Det #r tydligt att termen &r
suggestiv och inte beskrivande, Det sokta varumirket har sirskiljningsforméaga med
avseende pa varornas art.

Sokanden anser att 6verklagandenimnden inte tillrickligt har beaktat de fragor som
sokanden stéllt.

Harmoniseringsbyran har hivdat att skanden genom den inviindning som anges i
foregdende punkt inskrdnkt sig till att ifrigasitta 6verklagandenimndens bedém-
ning av grunderna for 6verklagandet infér nimnden. For det fall forstainstansritten
dar skulle finna en grund avseende asidosittande av artikel 73 i forordning nr 40/94,
anser harmoniseringsbyrén att det ifrgasatta beslutet #r korrekt motiverat.
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Harmoniseringsbyran har ansett att sokanden har misstagit sig nér hon angett tva
olika skil i det ifragasatta beslutet som gor det befogat att tillimpa artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har anfort att de ord som kinnetecknet NURSERYROOM
utgodrs av mojliggér for den relevanta malgruppen att utan eftertanke uppfatta hur
dessa varor ir avsedda att anviindas. Sammansittningen av dessa ord anviinds ofta
for att otvetydigt beskriva ett plagg som #r avsett for barn. Det &r obestridligt att
vissa av varorna i fraga ar sirskilt avsedda for spidbarn eller sm& barn och att
sékanden med avseende pa Gvriga varor inte har uteslutit denna anvindning. Enligt
harmoniseringsbyran ar termen nurseryroom varken fritt utformad eller nyska-
pande. Den #r konstruerad enligt normala grammatiska regler och en enkel
ordkombination ricker inte for att franta termen dess beskrivande karaktir.
Harmoniseringsbyran anser att den underforstidda angivelsen av slutkonsumen-
terna av varorna i friga, nimligen spadbarn och smi barn, &r en huvudsaklig
egenskap hos dessa varor. Denna beddémning forklarar varfér dessa varor, trots sina
olikheter, skall siljas pAd samma stille. Foljaktligen fir termen nurseryroom en
avgorande betydelse vid kopet. Under forhandlingen har harmoniseringsbyran
angett att avslaget pa ansokan om registrering av varumérket var &n mer befogat,
med hiinsyn till att domstolen i dom av den 12 februari 2004 i mél C-363/99,
Koninklijke KPN Nederland (REG 2004, s. I-1619), punkt 102, faststillde att det &r
av liten betydelse om de egenskaper som beskrivs genom varumérket &r
grundliggande i kommersiellt hinseende.

Harmoniseringsbyrdn anser att sokandens andra yrkande inte kan tas upp till
provning, eftersom det inte ankommer pa forstainstansritten att rikta foreligganden
till harmoniseringsbyran.

Férstainstansrdttens bedomning

Enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 far "varumirken som endast bestdr av
kénnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjénsternas art,

II - 4172



17

18

19

20

GEDDES MOT HARMONISERINGSBYRAN (NURSERYROOM)

kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, véirde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna” inte registreras.

Fragan huruvida varumirket har en beskrivande karaktir skall dels bedémas med
avseende pd de varor eller tjénster for vilka registrering sokts, dels med avseende pa
den relevanta malgruppens uppfattning.

I foreliggande fall har overklagandenimnden inte uttryckligen definierat den
relevanta mélgruppen i det ifrigasatta beslutet. Det sokta varumirket bestdr
emellertid av engelska ord som 6verklagandenimnden undersokt pa detta sprak.
Med hinsyn till att s6kanden i detta hiinseende inte krivt nigot annat, konstaterar
forstainstansritten att 6verklagandenimnden underforstatt men med sikerhet har
ansett att den relevanta malgruppen utgérs av den genomsnittliga engelsksprakiga
konsumenten.

Enligt domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mé&l C-191/01 P, harmoniserings-
byrén mot Wrigley (REG 2003, s. 1-2447), skall registrering av ett ordmérke viigras
med stod av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, om dtminstone en av dess potentiella
betydelser avser en egenskap hos de berdrda varorna eller tjansterna (punkt 32).

Forstainstansritten skall dérfor bedéma om det for den relevanta malgruppen
foreligger ett direkt och konkret samband mellan det ifragavarande ordmérket och
de varor det avser (se senast forstainstansrittens dom av den 20 juli 2004 i mal
T-311/02, Lissotschenko och Hentze mot harmoniseringsbyran (LIMO), REG 2004,
s. 1-2957, punkt 30 och dir anférd rittspraxis).
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Det har inte bestridits att termerna nursery room avser ett stille som dr avsett f6r
spdbarn och sma barn. Férstainstansritten konstaterar dérutover att kinnetecknet i
fraga, genom att forena tva ord i en enligt engelsk grammatik korrekt f6ljd, inte
skapar ett intryck som ir tillrickligt avldgset frén intrycket av en enkel samman-
sittning av ord for att betydelsen eller omfattningen av det skall &ndras (se analogt
domen i det ovan i punkt 14 nimnda malet Koninklijke KPN Nederland,
punkterna 98 och 99).

Bland de varor som avses avser vissa endast spadbarn eller sméd barn. Detta giller
blsjvaskor, halykiingor, babyklader, babyutstyrslar och plyschleksaker. Betréffande
bvriga varor, det vill siga bocker, pappersvaror, kort, tallrikar, koppar, hattar, skor
och mobiler, innefattar varje varukategori dem som med anledning av sin form,
storlek eller utseende #r sarskilt avsedda for spidbarn eller smd barn.

Av ifrigavarande kinneteckens omedelbara betydelse framgar visserligen var denna
personkategori kan befinna sig. Denna betydelse skall likvil undersékas i samband
med de varor som avses i varumirkesansokan (se punkt 17 ovan). I detta
sammanhang ar ordkéinnetecknet i fraga mycket vl anpassat till att avse varor som
kan anvéndas i ett nursery och dirmed till spidbarn eller sma barn. Eftersom alla
ifragavarande varor uteslutande eller potentiellt kan vara avsedda fér dessa
anvindare, sitter den relevanta malgruppen utan anstringning, omedelbart och
konkret, kinnetecknet i samband med varorna i fraga. Den av sokanden dberopade
omstindigheten att de avsedda varorna uppenbarligen kan anvindas utanfor ett
nursery paverkar inte denna slutsats, eftersom denna mdjlighet inte utgor nagot
hinder for genomsnittskonsumentens forstielse av de ifrdgavarande varornas
avsedda anvéndning.

Férstainstansritten konstaterar vidare att sékandens argument, att éverklagande-
niamnden ”inte i tillricklig mén har beaktat de frigor som sokanden har stilit” och
att det finns tva olika skl i det ifragasatta beslutet, inte har sérskilt stéd vare sig
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rittsligt eller faktiskt. De kan darfor inte anses vara sjilvsténdiga invindningar och
de kan dérmed inte medféra ndgon dndring av denna slutsats.

Av vad anforts foljer att overklagandenimnden med fog funnit att kéinnetecknet i
fréga dr beskrivande med avseende pa varornas avsedda anvindning och i vidare
bemérkelse kategorin av slutanvéndare, nimligen spidbarn och smé barn (punkt 10
i det ifragasatta beslutet).

Foljaktligen kan talan inte bifallas p4 sékandens enda grund att artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 har asidosatts.

Diérmed skall dven sdkandens yrkande att drendet skall aterforvisas till granskaren
ogillas.

Foljaktligen skall talan ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrdn har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta réiftegiingskostnadema.

Pirrung Forwood Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 30 november 2004

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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