DOM AV DEN 22.6.2005 — MAL T-19/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 22 juni 2005 "

I mal T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, Helsingfors (Finland), foretriatt av advokaten
J. Tanhuanpia,

sokande,

mot

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

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns forsta
overklagandendmnd den 17 november 2003 (drende R 842/2002-1) om en ansékan
om registrering av gemenskapsordméirket PAPERLAB,

* Rattegangssprak: engelska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna P. Mengozzi och
I. Wiszniewska-Biatecka,

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
19 januari 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
26 april 2004,

efter forhandlingen den 16 februari 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 13 februari 2002 en ansdkan om registrering av gemenskaps-
varumdrke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
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monster och modeller) (harmoniseringsbyran) med stod av radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.

Registreringsansokan avsag ordtecknet PAPERLAB.

De varor som ansdkan om varumdrkesregistrering avsag ingar i klass 9 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning: “datorutrustning och mitinstrument for att
kontrollera och testa papper”.

Med stod av artikel 38 i forordning nr 40/94 avslog granskaren registreringsansokan
genom beslut av den 18 september 2002. Motiveringen var att det sékta varumérket
saknade sérskiljningsférmaga och var beskrivande fér de berérda varorna i den
mening som avses i artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.

Den 14 oktober 2002 6verklagade s6kanden granskarens beslut till harmonisering-
sbyran.

Genom beslut av den 17 november 2003, vilket delgavs s6kanden genom skrivelse av
den 20 november 2003, faststéllde harmoniseringsbyréans forsta 6verklagandendmnd
granskarens beslut i den del det innebar ett avslag pa registreringsanstkan med stéd
av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 och aterférvisade drendet till granskaren for
prévning av varumérkesansokan med stod av artikel 7.3 i férordning nr 40/94.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del det innebdr att anstékan om
registrering av ordmiérket PAPERLAB avslds med stod av artikel 7.1 c i
férordning nr 40/94, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta réittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Riittslig bedémning

Till stéd for sin talan har s6kanden anfort en enda grund, namligen att artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 har asidosatts.
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Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att varumérket PAPERLAB inte 4r beskrivande f6r de
varor som registreringsansdkan avser, utan endast dr suggestivt. Till stod for att si 4r
fallet har sokanden anfort tre argument.

For det forsta finns det inget direkt samband mellan varumérket PAPERLAB och de
berérda varorna. Ordet "paperlab” &r ett pahittat namn, eftersom kombinationen av
orden "paper” och "lab” dr ovanlig. Varumérket PAPERLAB har en sirskild stallning
och funktion pa den relevanta marknaden, eftersom omséttningskretsen endast
bestér av en liten grupp fackmén fran pappersindustrin.

For att visa att det saknas ett direkt samband mellan varumérket PAPERLAB och de
varor som registreringsansokan avser har sékanden undersokt innebérden av orden
paper och lab och gjort géllande att huvudbestiandsdelen i kinnetecknet PAPERLAB
utgors av ordet lab. Det framgar av ett stort antal definitioner av detta ord att det
(eller ordet laboratorium) avser ett rum, en byggnad eller en lokal som anvinds for
vetenskapliga tester, forskning eller undervisning i vetenskapliga dmnen, eller en
lokal dir lakemedel och kemiska produkter framstélls. Det foreligger en klar skillnad
mellan & ena sidan en plats, och & andra sidan utrustning, som till exempel de varor
som registreringsansokan avser. Séledes kan konsumenten inte nir han ser eller hor
ordet paperlab ana att det ror sig om utrustning och inte om en byggnad eller lokal
som &r avsedd for vetenskapsmén.

Betriffande pastdendet att varumirket PAPERLAB bestér av ett pahittat ord har
sokanden gjort gillande att ordtecknet ar resultatet av en originell sammanfogning
av orden paper och lab, vilka har placerats bredvid varandra for att skapa en ovanlig
sammansittning som inte utgor ett kint uttryck pa engelska. Denna lexikaliska

II - 2390



14

15

16

METSO PAPER AUTOMATION MOT HARMONISERINGSBYRAN (PAPERLAB)

skapelse medfor att varumérket, i likhet med varumirket BABY-DRY (domstolens
dom av den 20 september 2001 i mél C-383/99 P, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran, REG 2001, s. I-6251, punkt 40), har sérskiljningsférmaga,
vilket gor att det kan uppfylla sin huvudfunktion, ndmligen att identifiera det foretag
som salufor varorna.

Vad giller den sirskilda stillning och funktion som varumérket PAPERLAB har pa
den relevanta marknaden har s6kanden erinrat om att omsittningskretsen, vars
avgransning har faststillts av éverklagandendmnden, bestar av ett begrinsat antal
tekniker och ingenjorer som é&r specialiserade inom pappersindustrin och som
uppmirksamt undersoker den vara som dr férsedd med varumérket. Omséattnings-
kretsen dr siledes fullt kapabel att forstd den klassiska inneborden av orden paper
och lab och att uppfatta sérskiljningsféormégan hos kombinationen och anvind-
ningen av dessa tvd ord for att peka ut elektronisk utrustning och inte en tjinst.
Dessutom finns det ingen annan som anvinder ordet paperlab eller som har behov
av eller ett sirskilt intresse av att anvinda det for sin néringsverksambhet.
Varumérket PAPERLAB begrinsar inte heller andra foretags rittigheter, vilka forblir

»

fria att anvinda orden “paper”, "laboratory” och ”lab” var f6r sig eller tillsammans.

For det andra har s6kanden anfort att varumérket PAPERLAB har registrerats for
likadana varor i Finland, och for liknande varor i Benelux-linderna, i Japan och i
vissa engelsksprakiga ldnder (Forenta staterna och Kanada), dér det inte foreligger
néagot tvivel hos omséttningskretsen om vad orden lab, paper och laboratory betyder
pé engelska. Det stora antalet registreringar utgoér en betydande indikation pa att
varumirket PAPERLAB kan registreras pa gemenskapsniva.

For det tredje har harmoniseringsbyran accepterat att registrera varumérken med en
ordkombination som liknar den i varuméarket PAPERLAB for varor som ingér i
klass 9, bland annat elektronisk utrustning och datortillbehor. Det omtvistade
beslutet overensstimmer saledes inte med harmoniseringsbyrans beslutspraxis.
S6kanden hiénvisar framfér allt till varumirkena IQ-PAPER, PAPERMARK,
PAPERPAD, PAPERGATE och PAPERMASTER.
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Harmoniseringsbyran har i sin svarsskrivelse intagit samma standpunkt som
6verklagandendamnden, det vill sdga att varumérket PAPERLAB &r beskrivande.

Harmoniseringsbyran anser att varumérket PAPERLAB, med hénsyn till innebérden
av orden paper och lab, till de varor som registreringsansékan avser och till
omsittningskretsen, beskriver de berérda varornas férvintade funktion eller avsedda
anvindning pa engelska och pi ett enkelt och direkt sitt, eftersom det foreligger ett
tillrackligt direkt och speciellt samband mellan kdnnetecknet PAPERLAB och de
ber6rda varorna. Saledes uppfattar omsittningskretsen kinnetecknet som en
beteckning for en kontrollapparat for papper och pappersprodukter, och inte for
ett laboratorium i ordets klassiska bemarkelse.

Placeringen av orden paper” och "lab” i varumirket PAPERLAB bredvid varandra &r
inte heller ovanlig ur syntaktisk synvinkel, utan utgoér tvirtom det vanliga
och grammatiskt korrekta séttet att hanvisa till de berérda typerna av varor. Det
framgar klart att de tva orden kan anvidndas av omsittningskretsen i dagligt tal for
att tala om varornas egenskaper. Kombinationen “paperlab” kan séledes inte
medféra att det sokta varumérket har sarskiljningsférmaga. Den ger ndmligen inte
upphov till en annan inneb6rd dn den som orden paper och lab har i dagligt tal, till
skillnad fran vad som var fallet med den kombination som var i fraga i det
ovannidmnda malet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran. Harmonisering-
sbyran instaimmer silunda i sokandens bedémning av omsittningskretsen, men drar
slutsatsen att denna specialiserade grupp ér kapabel att uppfatta den tekniska exakta
betydelsen av ordet paperlab. Denna grupp uppfattar att varuméirket PAPERLAB ger
ett tydligt och direkt budskap, namligen att s6kanden tillhandahaller utrustning som
ar tankt som ett laboratorium for kontroll och testning av papper.

Det ir inte heller nodvindigt att kiannetecknet vid tidpunkten for registrerings-
ansokan faktiskt anvinds for att beskriva dessa varor eller egenskaper hos dessa
varor. Det ricker att dessa kdnnetecken och upplysningar kan anvéndas for sadana
andamal.
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Vidare har harmoniseringsbyran anfort att nationella registreringsbeslut visserligen
kan beaktas vid prévningen av ansdkningar om registrering av gemenskapsvaru-
mirken, men att dessa beslut inte dr bindande.

Harmoniseringsbyrén ar skyldig att, vid prévningen av en registreringsansékan och
vid bedomningen av huruvida det foreligger nigot absolut registreringshinder enligt
artikel 7 i forordning nr 40/94, uttala sig betriffande det sokta varumirkets
egenskaper med hénsyn till de varor och tjinster som beskrivs i registrerings-
ansokan. Forekomsten av dldre beslut fran harmoniseringsbyran dér registrering har
godtagits av varumérken som uppvisar vissa likheter med varuméirket PAPERLAB &r
saledes inte bindande for harmoniseringsbyran nir denna bedémer huruvida det
foreligger nagot absolut registreringshinder, séarskilt som de varumérken som
ndmnts av sokanden skiljer sig fran varumirket PAPERLAB genom att de inte
innehéller samma ord och avser andra varor och tjanster 4n dem som registre-
ringsansokan avser.

Forstainstansrdttens bedémning

Enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 far registrering inte ske av ”[v]arumarken
som endast bestar av kdnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, vérde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjidnsterna”. I artikel 7.2 i samma férordning anges dessutom att "[pJunkt 1 skall
tillampas dven om registreringshindren endast finns i endast en del av
gemenskapen”.

De kannetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 ar
saledes endast de som, vid ett normalt anvindande fran konsumentens synpunkt,
antingen direkt eller genom att nidmna en av dess visentliga egenskaper, kan
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anvindas for att beskriva en saddan vara eller tjanst som den for vilken anstkan om
registrering har gjorts (domen i det ovannidmnda malet Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrdn, punkt 39, och forstainstansrittens dom av
den 26 november 2003 i mal T-222/02, HERON Robotunits mot harmonisering-
sbyran (ROBOTUNITS), REG 2003, s. 1I-4995, punkt 34).

Hairav foljer att ett kinnetecken omfattas av férbudet i denna bestimmelse bara om
det har ett tillrackligt direkt och konkret samband med de ifrdgavarande varorna
eller tjansterna, sa att omséttningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan
uppfatta en beskrivning av de ifrigavarande varorna och tjinsterna eller en av deras
egenskaper (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
20 juli 2004 i mal T-311/02, Lissotschenko och Hentze mot harmoniseringsbyran
(LIMO), REG 2004, s. I1-2957, punkt 30).

For att ett varumirke som bestir av en nybildning eller ett ord som &r en
sammansittning av olika delar skall anses ha beskrivande karaktér i den mening som
avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, ar det inte tillrackligt att det konstateras att
var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktér. Det maste dessutom
konstateras att nybildningen eller ordet i sig har beskrivande karaktir (forstain-
stansrittens dom av den 12 januari 2005 i de férenade malen Wieland-Werke mot
harmoniseringsbyran (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02-T-369/02, REG 2005,
s. I1-47, punkt 31).

Ett varumirke som utgdrs av en nybildning, eller ett ord som bestéar av olika delar
som var for sig beskriver egenskaper hos varor eller tjinster som registrerings-
ansokan avser, beskriver i sig nimnda egenskaper hos dessa varor eller tjanster i den
mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, om det inte finns en markbar
skillnad mellan nybildningen eller ordet och enbart en summering av de delar som
nybildningen eller ordet bestar av. En forutséttning for att en sadan skillnad skall
anses foreligga dr att nybildningen eller ordet, pd grund av sammansittningens
ovanliga karaktir i forhallande till ndmnda varor eller tjanster, ger upphov till ett
intryck som é&r tillrackligt avldgset fran det intryck som ges genom att de
upplysningar som erhélls genom de delar som ordet bestar av bara laggs samman, s&
att nybildningen eller ordet blir ndgot mer 4n summan av nimnda delar (domen i de
ovanndmnda férenade malen SnTEM, SnPUR, SnMIX, punkt 32). Det ar dven
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passande att bedoma ordet i fraga utifran de relevanta lexikaliska och grammatiska
reglerna (se forstainstansrittens dom i det ovanndmnda mélet ROBOTUNITS,
punkt 39, och av den 30 november 2004 i mal T-173/03, Geddes mot harmoni-
seringsbyrdn (NURSERYROOM), REG 2004, s. II-4165, punkt 21).

I det forevarande fallet skall enligt registreringsansbkan varumirket PAPERLAB
registreras for datorutrustning och métanordningar f6r kontroll och testning av
papper. Eftersom de berdrda varorna utgér specialutrustning, skall omsittnings-
kretsen anses besta av fackmén och konsumenter med erfarenhet fran omradet for
datorutrustning och méatanordningar for kontroll och testning av papper. Omsitt-
ningskretsen skall anses vara engelsksprakig.

Néar det giller s6kandens argument att det saknas ett direkt samband mellan
varumirket PAPERLAB och de berorda varorna, konstaterar forstainstansritten att
det &r ostridigt att varumérket bestar av tvd olika delar, ndmligen ordet paper och
ordet lab. Ordet papper utgor en direkt hdnvisning till varornas avsedda anvindning
och saledes till en av egenskaperna hos de varor som registreringsansokan avser.
Ordet lab beskriver en funktion hos de varor som registreringsansokan avser. Det ar
namligen ostridigt att ordet lab star for laboratorium och att de varor som
registreringsansokan avser dr avsedda att anvdndas for att kontrollera och testa
papper, vilket utgor uppgifter som vanligtvis utfors i eller av ett laboratorium.
Visserligen leder ordet lab genast tankarna till en plats snarare én till apparater.
Ordets betydelse skall dock undersokas med beaktande av de varor som
varumirkesansokan avser. Fran detta perspektiv kan ordet lab utan tvekan beskriva
utrustning eller apparater som &r avsedda for att utféra kontroller och tester.

Med hénsyn till det ovan sagda ar omsattningskretsen i stind att forsta innebérden
av orden paper och lab sdsom en hénvisning till papper respektive ett laboratorium.
Dérmed skall vart och ett av de ord som varumérket PAPERLAB bestér av anses vara
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beskrivande f6r en av egenskaperna eller funktionerna hos de varor som
registreringsansokan avser.

Dessutom ar omsittningskretsen i stind att forstd kidnnetecknet PAPERLAB som en
beteckning foér ett system som #dr tinkt som ett laboratorium som ar avsett for
kontroller och tester av papper, vilket 6verklagandenimnden med fog har papekat.
Eftersom den erfarna och kompetenta malgruppen behirskar det engelska spraket
och har teknisk kunskap om varan och om pappersindustrin kinner den till fullo till
hur datorutrustning och métinstrument f6r kontroll och testning av papper &r
beskaffade, vilka egenskaper de har och hur de forvantas kunna anvindas. Salunda
kommer den att kunna forknippa varumirket PAPERLAB med de varor som
registreringsansokan avser. Det &dr sdlunda just tack vare omsattningskretsens
yrkeskunnighet och erfarenhet som den &r formogen att uppfatta den exakta
tekniska inneborden av ordet paperlab, i motsats till vad sékanden har anfort.

Vad betriffar s6kandens argument att PAPERLAB ir ett péhittat ord, konstaterar
forstainstansritten att kombinationen paperlab inte ér ovanlig till sin struktur. Det
ifrdgavarande kdnnetecknet, dir orden paper och lab har fogats samman i en
ordningsfoljd som ar korrekt enligt engelsk grammatik, ger inte omséattningskretsen
ett intryck som avlagsnar sig tillrackligt fran det intryck som ges genom att orden
bara placeras bredvid varandra for att betydelsen eller riackvidden skall bli en annan.
Det kommer séledes inte att uppfattas som ovanligt av malgruppen. Foljaktligen har
overklagandendamnden inte felbedémt principerna som lades fast genom domen i
det ovanndmnda malet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (punkterna 43
och 44), med hénsyn till att det sokta varumaérket i det forevarande fallet inte utgor
en lexikalisk skapelse.

Av det ovan anforda framgér att 6verklagandendmnden hade fog f6r att konstatera
att varumirket PAPERLAB pa engelska och pa ett enkelt och direkt sitt beskriver
funktionen hos de varor som registreringsansokan avser. Ordtecknet PAPERLAB
ger namligen inte ett intryck som avldgsnar sig tillrdckligt fran det intryck som ges
genom att orden paper och lab bara liggs samman. Dessutom skulle kidnnetecknet
paperlab ocksd kunna uppfattas som en beteckning for en av varornas tekniska
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egenskaper, eftersom det ror sig om datorutrustning och métinstrument som har
tagits fram for att fungera som ett bérbart laboratorium, for tillhandahallandet, pa
plats, av tjanster som vanligtvis utfors i laboratorium.

Detta paverkas inte av sokandens argument att ordet paperlab inte anvinds i dagligt
tal och inte férekommer i ordbocker. For att harmoniseringsbyran skall kunna véagra
registrering med stod av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 krédvs det inte att de
kénnetecken eller upplysningar av vilka de varumérken som avses i denna artikel ar
sammansatta faktiskt anvinds vid tidpunkten for registreringsansdkan for att
beskriva sddana varor eller tjanster som dem som ansokan avser eller dessa varors
eller tjansters egenskaper. Sdsom foljer av sjilva ordalydelsen i denna bestimmelse
ar det tillrackligt att dessa kdannetecken och upplysningar kan anvidndas fér sddana
andamal. Registrering av ett ordmirke skall siledes vigras med stod av denna
bestimmelse om atminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos
de berérda varorna eller tjansterna (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i
mal C-191/01 P, harmoniseringsbyran mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 32).
Dessutom har harmoniseringsbyran ingen skyldighet att bevisa att kdnnetecknet
forekommer i ordbocker. Fragan huruvida ett kinnetecken kan registreras som
gemenskapsvarumairke skall enbart bedémas pa grundval av tillimpliga gemens-
kapsbestimmelser, sdsom de tolkats av gemenskapsdomstolarna. For att Gver-
klagandendmnden skall kunna fatta sitt beslut ridcker det silunda att ndmnden har
tillampat kriteriet om beskrivande karaktir sdsom det har tolkats i rttspraxis, och
den behéver inte rattfirdiga sitt beslut genom att ligga fram bevis (forstain-
stansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-289/02, Telepharmacy Solutions mot
harmoniseringsbyran (TELEPHARMACY SOLUTIONS), REG 2004, s. II-2551,
punkt 54).

Eftersom det har konstaterats att kannetecknet PAPERLAB kan vara beskrivande for
en av funktionerna hos de varor for vilka varumérket PAPERLAB skall registreras
enligt registreringsansékan, saknar argumentet att andra har méjlighet att anvinda
de allménna uttrycken paper, lab eller laboratory var for sig eller tillsammans
relevans.
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Det framgér av det ovan anférda att sokandens forsta argument inte kan godtas.

Sokandens andra argument, att det foreligger nationella beslut om registrering av
varumirket PAPERLAB for likadana eller liknande varor, kan heller inte godtas.
Gemenskapsordningen for varumirken ér ett sjilvstindigt system som bestir av en
samling regler och som syftar till att uppnd de mal som ér specifika for detta system,
eftersom tillimpningen av denna ordning dr oberoende av de nationella systemen
(forstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen
mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Frigan
huruvida ett kdnnetecken kan registreras som gemenskapsvarumirke skall saledes
endast bedomas pa grundval av den relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmoni-
seringsbyran och, i forekommande fall, gemenskapsdomstolarna, ér inte bundna av
ett beslut som fattats av en medlemsstat, eller ett tredje land, enligt vilket ett
kdnnetecken kan registreras som nationellt varuméirke. S3 dr fallet dven om ett
sddant beslut har fattats med tillimpning av nationell lagstiftning som har
tillndrmats gemenskapsritten med stod av radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumaérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178), eller i ett
land som ingar i det spridkomrdde som ordtecknet hiarstammar fran (forstain-
stansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot
harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 47).

I det forevarande fallet forefaller inte Gverklagandendmnden ha asidosatt den
relevanta gemenskapslagstiftningen vid provningen av huruvida kénnetecknet
PAPERLAB kunde registreras som gemenskapsvarumirke. Dessutom kunde
ndmnden enligt ovanndmnda rittspraxis fritt bedoma den omstindigheten att
varumirket PAPERLAB har registrerats i tvd engelsksprakiga linder (Forenta
staterna och Kanada), och didrav dra slutsatser vad giller den ifragavarande
registreringen av varumirket PAPERLAB.
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METSO PAPER AUTOMATION MOT HARMONISERINGSBYRAN (PAPERLAB)

Sokandens tredje argument att harmoniseringsbyran tidigare har accepterat att
registrera varuméirken med en ordkombination som liknar den i varumirket
PAPERLAB kan inte heller godtas. Dels skiljer sig de varumérken som namnts av
sokanden fran det sokta varumérket PAPERLAB eftersom de avser andra varor och
tjidnster dn dem som édr i fraga i det forevarande fallet, dels omfattas de beslut
betriffande registrering av ett tecken sisom gemenskapsvarumirke som Over-
klagandendmnderna skall fatta med st6d av forordning nr 40/94 av en begriansad
behorighet och inte av en befogenhet att foreta skonsméssiga beddmningar. Fragan
huruvida ett tecken kan registreras som gemenskapsvarumairke skall darfor enbart
bedémas pa grundval av tillimpliga gemenskapsbestimmelser, sdsom de tolkas av
gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av en tidigare pastitt avvikande
beslutspraxis fran Overklagandenidmnderna (forstainstansrittens dom av den
2 juli 2002 i mal T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyran (SAT.2), REG 2002,
s. [1-2839, punkt 60, som inte upphéivdes pa den punkten genom domstolens dom av
den 16 september 2004 i mal C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s. 1-8317).

Av vad anforts foljer att talan inte kan vinna bifall pa den enda grund som aberopats,
ndmligen att artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 har asidosatts. Talan skall salunda
ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersdtta rittegangskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet skall byrans yrkande bifallas.
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DOM AV DEN 22.6.2005 — MAL T-19/04

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Soékanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 juni 2005.

Justitiesekreterare Ordférande

H. Jung H. Legal
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