DOM AV DEN 8.6.2005 — MAL T-315/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 8 juni 2005 "

I mal T-315/03,

Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), foretridd av advokaten
A. Kocklduner,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av D. Schennen och G. Schneider,
bada i egenskap av ombud,

svarande,
* Réttegingssprak: tyska.
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angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandenimnd den 11 juli 2003 (drende R 266/2002-1) om registrering av
ordkdnnetecknet ROCKBASS som gemenskapsvarumiirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: byrddirektoren L. Natsinas,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
15 september 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansriittens kansli den
16 december 2003,

efter forhandlingen den 9 december 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 5 oktober 2001 en ansokan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke till Byrén for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) med stod
av radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, 5. 3), i
dess dndrade lydelse.

Det varumirke for vilket registrering sokts dr ordkénnetecknet ROCKBASS.

De varor som registreringsansékan avser omfattas av klasserna 9, 15 och 18 i den
mening som avses i Niceverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell
klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering, med éndringar och
tilligg, och motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 9: "Ljudteknikapparater, mixerbord, ljudeffektapparater, forstirkare,
hogtalare, aktiva hogtalare (combos); behéllare, viskor och fodral anpassade
fér nimnda varor.”
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— Klass 15: "Musikinstrument, speciellt gitarrer, elgitarrer, basgitarrer, akustiska
gitarrer, tillbehor till gitarrer, nimligen stringar, bandtrad, halsar och remmar;
behallare, viskor och fodral anpassade fér nimnda varor.” :

— Klass 18: "Behallare, vaskor och fodral.”

Genom beslut av den 11 mars 2002 avslog granskaren ansokan enligt artikel 7.1 b
och ¢ i forordning nr 40/94.

Den 25 mars 2002 6verklagade s6kanden granskarens beslut till harmoniserings-
byrén med st6d av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 och ingav den 3 juli 2002
en skrivelse i vilken den angav grunderna fér dverklagandet.

Den 2 juli 2003 inkom s6kanden med en tilliiggsskrivelse som innehél! ett intyg fran
Roesberg, ansvarig utgivare for en musiktidskrift, och uppgifter avseende
registreringen av varumérket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Genom beslut av den 11 juli 2003 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet), som delgavs
stkanden den 16 juli 2003, avslog harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd
overklagandet enligt artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94. Overklagandenimnden
ansdg att enligt omsittningskretsen som bestod av musikspecialister, avsig ordet
rockbass en basgitarr som sirskilt limpar sig for att spela rockmusik, och det
betecknade &ven en teknik for basgitarr — “rockbas”. Den ansig saledes att
ordkiinnetecknet ROCKBASS var direkt beskrivande for musikinstrument och
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tillbehor till dessa, och for andra varor som sirskilt angetts i ansokan, eftersom
beskrivningarna av dem omfattar varor som anvinds avseende basgitarrer.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Yrkandet avseende hur sékanden skall foretriidas

Sokanden har under férhandlingen begirt att forstainstansritten skall fora till
protokollet att han foretrids gemensamt av advokaten A. Kocklduner och S. Zech,
Patentanwalt, och i andra hand, att han féretrids av advokaten A. Kocklduner,
bitrddd av S. Zech, Patentanwalt.

S. Zech tilléts att fora talan under férhandlingen i niirvaro och under éverinseende
av advokaten. S6kandens yrkande om att S. Zech skulle tilldtas féretrida honom kan
déremot inte bifallas, Enligt artikel 19 i domstolens stadga far namligen endast en
advokat som #r behérig att upptrida infér domstol i ndgon av medlemsstaterna eller
i en annan stat som &r part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet
(EES) foretridda eller bitrdda andra parter #n de stater och institutioner som avses i
forsta och andra styckena i samma artikel (se forstainstansrittens beslut av den
9 september 2004 i mal T-14/04, Alto de Casablanca mot harmoniseringsbyran —
Bodegas Chivite (VERAMONTE), REG 2004, s. I-3077, punkt 9 och dir angiven
rattspraxis).

Intyget avseende forfarandet for registrering av varumiirket ROCKBASS i
Forenta staterna som ingetts under férhandlingen

Sokanden ingav under forhandlingen ett intyg avseende forfarandet for registrering
av varumérket ROCKBASS i Forenta staterna.

Domstolen erinrar hérvid inledningsvis om att det av artikel 63.2, jamférd med
artikel 63.3, i férordning nr 40/94 framgar att savil ogiltigforklaring som #indring av
ett avgorande fran 6verklagandendmnden forutsitter att avgorandet ar rittsstridigt i
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materiellt eller formellt hinseende. Enligt fast rittspraxis skall rittsaktens
lagenlighet vidare bedémas mot bakgrund av de faktiska och rittsliga omstéindig-
heter som radde den dag da rittsakten antogs. Lagenligheten av ett avgorande frin
overklagandenimnden kan foljaktligen endast ifrdgasittas genom &beropande av nya
omstindigheter vid ritten om det bevisas att verklagandenémnden var skyldig att
pé eget initiativ beakta dessa omsténdigheter i det administrativa forfarandet innan
den fattade beslut i drendet (se forstainstansrittens dom av den 26 november 2003 i
mal T-222/02, HERON Robotunits mot harmoniseringsbyran (ROBOTUNITS),
REG 2003, s. 114995, punkterna 50 och 51 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande fall ingav emellertid sékanden intyget efter det att det ifrigasatta
beslutet hade antagits. Dessutom utgor inte de omstindigheter som avser
forfarandet for registrering av varumarket ROCKBASS i Forenta staterna
omstindigheter som dverklagandendmnden pa eget initiativ borde ha beaktat innan
den fattade det ifrdgasatta beslutet. Det ifrdgavarande intyget kan siledes inte ha
nagon betydelse for huruvida beslutet #r lagenligt och skall darfor limnas utan
avseende.

Yrkandet om ogiltigforklaring

Sokanden har anfort fyra grunder for sin talan. Den forsta grunden avser den
omstindigheten att harmoniseringsbyrén inte utan sirskilt yrkande gjort nigon
prévning av omstindigheterna. Sékanden har genom sin andra grund gjort géllande
att motiveringsskyldigheten har &sidosatts samtidigt som den anfort att over-
klagandenimnden inte har beaktat de handlingar som sékanden ingav genom sin
tillaggsskrivelse av den 2 juli 2003. Den tredje och den fjarde grunden avser
asidosittande av artikel 7.1 ¢ och d i forordning nr 40/94.
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Den forsta grunden: Underldtenhet att utan sirskilt yrkande géra en provning av
omstdndigheterna i strid med artikel 74.1 forsta meningen i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att harmoniseringsbyran i strid med artikel 74.1 forsta
meningen i férordning nr 40/94 inte gjort nagon prévning av omstindigheterna
utan sirskilt yrkande, eftersom den inte har beaktat uppgifter som talar for en
registrering av kinnetecknet, vilka erhéllits pa Internet.

Enligt sokanden har harmoniseringsbyrdn bland annat inte beaktat att ordet
rockbass pa Internet huvudsakligen anviinds antingen for att avse sékandens varor
eller for att beteckna fiskar, nimligen "klippabborrar”. Vad betriffar 6vriga exempel
pa anvindningen av detta ord har harmoniseringsbyran bortsett fran att dessa inte
avser de ifrdgavarande varornas visentliga egenskaper.

Harmoniseringsbyrén har genmilt att 6verklagandenimnden i det ifrigasatta
beslutet har hénvisat till elva webbplatser, vars innehall den undersékt, Dessutom
avser s6kandens anmirkning det materiella innehéllet i beslutet. Harmoniserings-
byrén har vidare papekat att det &r en processuell princip som framgar av
bestémmelsen i artikel 74.1 i forordning nr 40/94 och inte en skyldighet att i viss
utstrickning utan sirskilt yrkande gora en provning av omstindigheterna.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 74.1 forsta meningen i forordning nr 40/94 ”... [skall harmoniserings-
byran] utan sérskilt yrkande prova sakférhéllandena”,
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Enligt rittspraxis skall den beddmning som gors av den behoriga myndigheten i
fraga om varumirken vara strikt och fullstindig for att férhindra att varumirken
registreras pa ett otillborligt sitt (se, i friga om réadets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar,
EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17, s. 178, domstolens
dom av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 59).
Myndigheten skall siledes med hénsyn till kraven pé réttssikerhet och god
forvaltning forsékra sig om att varumirken som med framgang kan komma att
ifrdgasittas vid domstol inte registreras (se, i friga om direktiv 89/104, domstolens
dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. 1-5507,
punkt 21).

I forevarande mal &r det utrett att Gverklagandendmnden har undersokt flera
webbplatser och beaktat dessa uppgifter for att préva ansbkan om registrering av
varumirket enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94. Det skall hirvid papekas att
overklagandenimnden inte var skyldig att i det ifrigasatta beslutet hénvisa till alla
uppgifter som den kunnat finna pa Internet. Den omsténdigheten att dessa uppgifter
innefattar flera hénvisningar till anvindningen av det s6kta varumirket for
sokandens varor innebér inte i sig att 6verklagandenimndens slutsats i friga om
kiinnetecknets beskrivande karaktir i den mening som avses i artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 kan ifragasittas.

Sokandens argument att harmoniseringsbyran felaktigt har tolkat de uppgifter som
den funnit pa Internet riktar sig dessutom i sjilva verket mot den bedémning av
omstindigheterna som 6verklagandendmnden gjort i det ifragasatta beslutet. Detta
argument skall sledes provas i samband med provningen av grunden avseende
asidoséttande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pa den forsta grunden.
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Den andra grunden: Underlitenhet att beakta de omstindigheter som sokanden
dberopat

Parternas argument

Sokanden har kritiserat éverklagandenimnden for att inte ha undersokt sékandens
tilldggsskrivelse av den 2 juli 2003 och dess bilagor, som innehiller ett intyg frin
Roesberg, ansvarig utgivare for en musiktidskrift, och upplysningar om tidigare
registreringar av varumérket ROCKBASS. Enligt s6kanden var harmoniseringsbyrin
skyldig att forklara varfor den inte beaktat dessa ytterligare uppgifter.

Harmoniseringsbyrdn har svarat att skrivelsen av den 2 juli 2003 gavs in ett ar efter
den skrivelse som inneholl grunderna for éverklagandet och endast nio dagar innan
det ifragasatta beslutet fattades. Eftersom det forflutit en viss tid innan de ingivna
handlingarna limnades till referenten i drendet, hade den ifragavarande skrivelsen i
sjdlva verket inte kommit till 6verklagandenimndens kinnedom.

Harmoniseringsbyran har &ven gjort gillande att dverklagandenimnden inte kunde
beakta denna skrivelse enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94, och att det till och
med, for att inte asidositta principen om god rittskipning, var forbjudet for den att
f& kinnedom om innehallet i en skrivelse som ingetts under utarbetandet av ett
forslag till beslut.

I intyget fran Roesberg som sékanden ingett upprepades dessutom endast ett
argument som sokanden redan framfort vid harmoniseringsbyrin och som
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overklagandendmnden provat i det ifrégasatta beslutet. Vad betriffar tidigare
registreringar i stater som inte dr medlemmar i gemenskapen kan detta argument
endast tillmétas en liten betydelse i detta mal.

Forstainstansréittens beddmning

Enligt artikel 59 tredje meningen i forordning nr 40/94 skall, inom ramen for
overklagande av en granskares beslut, en skrivelse som innehaller grunderna for
overklagandet inges inom fyra manader fran den dag da beslutet meddelades.

Denna bestimmelse kan inte tolkas s4, att den hindrar att nya faktiska omstandig-
heter eller bevis beaktas vilka &beropats under prévningen av en talan avseende ett
absolut registreringshinder efter utgangen av fristen for framliggande av grunderna
for overklagandet. Enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94, i vilken det foreskrivs att
harmoniseringsbyrén inte behover beakta omsténdigheter eller bevis som parterna
inte Aberopat eller ingivit i ritt tid, ges dverklagandenimnden ett utrymme for
skonsmissig bedémning i friga om beaktande av ytterligare omstindigheter som
aberopats efter utgingen av fristen. Harmoniseringsbyran har vidare som svar pa en
fraga fran forstainstansritten under forhandlingen angett att det for forfarandet for
prévning av absoluta registreringshinder vid dverklagandenédmnderna inte foreskrivs
nagon sirskild frist efter vilken parterna inte lingre med framgang far aberopa nya
faktiska omsténdigheter eller lagga fram ytterligare argument.

Av detta foljer att 6verklagandenimnden i forevarande fall borde ha inlett en
provning av tilliggsskrivelsen av den 2 juli 2003 for att atminstone forvissa sig om
att denna inte innehéll nagra nya faktiska omsténdigheter eller bevis som skulle
provas enligt artikel 74.2 i forordning nr 40/94.
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Harmoniseringsbydn har emellertid i sin svarsinlaga och under férhandlingen
medgett att sokandens tilliggsskrivelse inte provats av 6verklagandenimnden.
Harmoniseringsbyrdn har i detta avseende inte visat att 6verklagandenimndens
beslut hade antagits vid tidpunkten fér mottagandet av sdkandens tilliggsskrivelse
och att dverklagandenidmnden séledes inte lingre kunde beakta den i sak. Det skall
dven papekas att harmoniseringsbyrén inte med framgang kan néja sig med att mot
detta anfora att dess administrativa organisation inte gjort det maojligt att bringa den
ifrdgavarande skrivelsen till éverklagandenamndens kiinnedom.

Genom att underlata att préva denna skrivelse har éverklagandenimnden saledes
gjort sig skyldig till ett férfarandefel.

En oegentlighet i friga om forfarandet kan emellertid leda till att ett beslut helt eller
delvis ogiltigforklaras endast om det bevisas att det ifrigasatta beslutet hade haft ett
annat innehdll om denna oegentlighet inte hade forelegat (se analogt domstolens
dom av den 29 oktober 1980 i de férenade malen 209/78-215/78 och 218/78,
Landewyck m.fl. mot kommissionen, REG 1980, s. 3125, punkt 47, svensk
specialutgdva, volym 5, s. 345, och av den 21 mars 1990 i mal C-142/87, Belgien
mot kommissionen, REG 1990, s. 1-959, punkt 48, se #ven, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mal C-447/02 P, KWS Saat
mot harmoniseringsbyrén, REG 2004, s. 1-10107, punkterna 47-50). Det skall
emellertid konstateras att tilliggsskrivelsen som sokanden ingav till dverklagande-
némnden inte inneholl nagra nya argument eller nigra nya bevis som hade kunnat
paverka det ifrigasatta beslutet i materiellt hinseende.

Det &r nimligen utrett att intyget frdn Roesberg endast ingavs som stéd for tva
argument som sékanden redan hade &beropat infér granskaren och vid &ver-
klagandendmnden. Dessa bada argument, som har provats i punkterna 19-22 i det
ifrigasatta beslutet, avsig frigan huruvida ordet rockbass endast betecknar en
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musikstil respektive om det finns basgitarrer som &r sérskilt avsedda for denna
musikstil. Av detta foljer att intyget frén Roesberg inte kunnat paverka det ifrdgasatta
beslutet i materiellt hdnseende.

Vad betriffar uppgifterna om registreringarna av varuméarket ROCKBASS i Kanada,
Australien och Nya Zeeland, skall det erinras om att gemenskapsordningen for
varumirken #r ett sjilvstindigt system som bestér av en samling mal och regler som
ar specifika for detta system, eftersom denna ordning skall tillimpas utan hinsyn till
de nationella systemen (férstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal
T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000, s. II-
3829, punkt 47). Det foljer av rittspraxis att de registreringar som redan gjorts i
medlemsstaterna inte utgdér omstiindigheter som dr avgérande, utan omsténdigheter
som endast kan beaktas vid registreringen av ett gemenskapsvarumérke, bland annat
genom att utgdra ett analysunderlag fér bedomningen av en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke (se forstainstansrittens dom av den
24 november 2004 i mal T-393/02, Henkel mot harmoniseringsbyran (Formen pa en
flaska som #r vit och genomskinlig), REG 2004, s. II-4115, punkt 46 och dér angiven
rittspraxis). Hirav foljer i dnnu hogre grad att registreringar som gjorts i
tredjelinder, vars lagstiftning inte dr foremal for gemenskapsharmonisering, inte
kan anvindas for att faststilla att kriterier som &r identiska med dem som anges i
artikel 7.1 c¢ i forordning nr 40/94 har ansetts uppfyllda. ‘

Eftersom tillaggsskrivelsen av den 2 juli 2003 inte innehaller nagra nya omsténdig-
heter som skulle ha kunnat paverka det ifrdgasatta beslutet i materiellt hédnseende,
kan under dessa omstiindigheter det forhallandet att 6verklagandendmnden inte
gjort nagon prévning av denna skrivelse inte medfora att beslutet skall
ogiltigforklaras.

Av det ovan anforda féljer att talan inte kan vinna bifall pa den andra grunden.
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Den tredje grunden: Asidosdittande av artikel 7.1 ¢ i Jorordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har for det forsta bestritt den definition av omsittningskretsen som
overklagandendmnden gjort, enligt vilken de ifrdgavarande varorna riktar sig till
musikspecialister. Enligt sékanden skall omsittningskretsen dven anses utgbras av
en vilinformerad genomsnittskonsument.

Vad betréffar kinnetecknet ROCKBASS har sékanden citerat olika betydelser som
dess bestandsdelar kan ha. Den har #ven gjort gillande att orden rock bass i det
engelska spraket har en exakt betydelse, namligen klippabborre, som #r extremt
ovanlig i friga om de angivna varorna. Det ifrigavarande kinnetecknet, som
kinnetecknas av en ovanlig grammatisk struktur och en tvetydig betydelse, uppfattas
sdledes som en fantasiterm av omsittningskretsen,

Stkanden har vidare gjort gillande att trots de eventuella beskrivande bibetydelser
som kiinnetecknet ROCKBASS kan ha, kan det inte ha en klar och tydlig betydelse
som inte kan missforstas, Eftersom basgitarr inte har négra egenskaper som ir
sdrskilt utmérkande for rockmusik, framstar det inte som naturligt att forsta ordet
rockbass som en angivelse av en viss typ av basgitarr eller som bendmning pé en
funktion hos basgitarren.

Aven om det antas att ordet rockbass avser en spelteknik for basgitary, ir denna
betydelse inte beskrivande for varornas anvindning, eftersom man kan spela i
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princip varje musikstil pd varje instrument. Sambandet mellan kénnetecknet och
basgitarrer #r foljaktligen inte direkt, bland annat eftersom det inte avser
basgitarrernas visenliga egenskaper.

Vad betriffar tillbehor till gitarrer har sokanden citerat forstainstansrittens dom av
den 27 februari 2002 i mél T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyran (ELLOS) (REG
2002, s. 1I-753), punkt 41, och papekat att det enligt réttspraxis skall goras en
oberoende provning av varje kategori av de angivna varorna eller tjansterna. I
forevarande mal har inte ordet rockbass nigot uppenbart samband vare sig med de
visentliga egenskaperna hos tillbehoren till gitarrer i klass 15 eller med de varor som
anges i klasserna 9 och 18.

Harmoniseringsbyrdn har genmilt att kdnnetecknets betydelse skall analyseras i
forhallande till den omsittningskrets som berérs av de varor som ndmns i ansékan,
medan tekniska synpunkter dr av ringa betydelse. I forevarande fall bestar
omsittningskretsen av professionella musiker eller amatérmusiker som utdvar sin
konst, vilka utgér en grupp konsumenter som har specialkunskaper eller som kan be
om rad i en specialbutik.

Vad betriffar det ifrdgavarande kidnnetecknets bestandsdelar har harmonisering-
sbyran angett att ordet bass betecknar bade ett musikinstrument och bastoner i ett
musikverk, Ordet rock motsvarar i detta sammanhang rockmusik. Den omstéindig-
heten att kiinnetecknet och dess bestdndsdelar i ett annat sammanhang kan ha andra
betydelser saknar emellertid betydelse. Det ifrdgavarande kinnetecknet, som skapats
genom en syntaktisk vanlig ssmmansittning av de tva orden, betecknar saledes, med
en tydlig och grammatiskt korrekt form, en bas for att spela rockmusik.

Denna slutsats foljer dven av de efterforskningar som gjorts pa flera webbplatser,
diribland de som angetts av sokanden, pd vilka ordet rockbass ndmns som ett
musikinstrument.
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Harmoniseringsbyran har gjort gillande att sékandens argument, namligen att det
inte existerar basgitarrer som #r specielit tillverkade fér att man skall kunna spela
rockmusik med dem, inte dr avgdrande f6r omsittningskretsen, vilken forstar ordet
rockbass utan att man gar in pa vilka tekniska méjligheter som finns, For att
faststdlla det ifragavarande kiinnetecknets beskrivande‘ karaktir ricker det att
konsumenten tydligt blir upplyst om att gitarren dven #r limplig for att spela
rockmusik.

Enligt harmoniseringsbyran &r registreringshindret inte endast tillimpligt pa den
kategori varor som omfattas av klass 15, vars beskrivning innefattar basgitarrer, utan
dven pé alla varor som avses i ansdkan. Vad sérskilt betriffar ljudteknikapparater
som omfattas av klass 9, dr dessa nddvindiga for att spela rockmusik med en
elbasgitarr som inte kan producera ljud utan forstirkare och hogtalare, Vad betriffar
behéllare, viskor och fodral som omfattas av klass 18, #r kiinnetecknet beskrivande i
den mén varorna anvinds for transport av gitarrer och ljudapparater, och det
ifrdgavarande kidnnetecknet skall forstds som en hinvisning till véiskans innehall,

Vad betriffar sadana tillbeh6r som stringar, bandtrdd, halsar och remmar, har
harmoniseringsbyrén gjort gillande att det i friga om tillimpningen av artikel 7.1 i
forordning nr 40/94 inte finns nagra tillbehér i sig, eftersom dessa alltid atfoljer en
huvudsaklig produkt som &r bestimmande for dem, och for vilken samma
bedémning skall gilla. Denna slutsats foljer tydligt av artikel 12 c i férordning
nr 40/94. Aven om forstainstansritten gjort en annan bedémning i domen i det
ovanndmnda mélet ELLOS, punkt 41, och i dom av den 3 oktober 2001 i
mdl T-140/00, Zapf Creation mot harmoniseringsbyrdin (New Born Baby)
(REG 2001, s. 11-2927), punkt 31, anser harmoniseringsbyran att det r olimpligt
att det skall behova goras en separat provning avseende varje vara som omfattas av
registreringsansdkan utan att beakta sambandet med évriga varor.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 far foljande inte registreras: ”Varumirken
som endast bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
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eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.”

Bestimmelsen i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 #r avsedd att frimja en
mélsittning av allménintresse, nimligen att sdidana kénnetecken och upplysningar
som beskriver egenskaperna hos de varor eller tjinster som registreringsansékan
avser skall kunna anviindas fritt av alla. Denna bestimmelse hindrar saledes att

* sAdana tecken eller upplysningar férbehalls ett enda foretag genom att de registreras

som varumirke (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P,
harmoniseringsbyran mot Wrigley, REG 2003, s. 1-12447, punkt 31, och domen i det
ovannimnda malet ELLOS, punkt 27).

I detta sammanhang #r de kénnetecken och upplysningar som avses i den citerade
bestimmelsen siledes de som, vid ett normalt anvindande fran omséttningskretsens
synpunkt, antingen direkt eller genom att ndmna en av dess visentliga egenskaper,
kan anvindas for att beskriva en sadan vara eller tjinst som den som ansékan om
registrering avser (domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, REG 2001, s. I-6251, punkt 39). Fragan
huruvida ett kiinnetecken har en beskrivande karaktér skall foljaktligen bedémas
enbart i forhallande till de aktuella varorna eller tjénsterna och i forhéllande till hur
omsittningskretsen uppfattar kinnetecknet (forstainstansrittens dom av den
20 mars 2002 i mal T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrdn
(CARCARD), REG 2002, s. I1-1963, punkt 25).

Vad betriffar omsittningskretsen ansag 6verklagandendmnden, enligt punkt 15 i det
ifrdgasatta beslutet, att de ifrdgavarande varorna var avsedda for en specialiserad
omsittningskrets som bestod av professionella musiker och amatérmusiker. Sisom
harmoniseringsbyran angett i sin argumentation kan emellertid de berdrda
konsumenterna, dven om de inte nédvindigtvis har specialkunskaper, be om rad i
en specialbutik.
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Omsittningskretsen i forevarande fall bestar siledes av professionella musiker och
amatOrmusiker, vilka inte n6dvindigtvis har sirskilda tekniska kunskaper.

Kénnetecknet ROCKBASS bestér av tvé engelska substantiv, nimligen rock och
bass, varfor omsittningskretsen i forsta hand ar engelsktalande. Det skall emellertid
pépekas att de ord som kiinnetecknet bestir av existerar, aven om det forekommer
mindre variationer, i andra sprak inom gemenskapen.

Sésom overklagandenéimnden har konstaterat betecknar ordet rock i en av dess
betydelser en musikstil och ordet bass betecknar bland annat de mérkaste tonerna i
ett musikstycke eller det musikinstrument som producerar tonerna, exempelvis en
basgitarr.

Mot det av s6kanden framférda argumentet att kiinnetecknet ROCKBASS inte har
nigon klar och bestimd betydelse, varvid sékanden hanvisat till att detta
kiinneteckens bestdndsdelar har olika betydelser, skall det papekas att ett
kinneteckens beskrivande karaktir skall bedomas i forhallande till de varor eller
tjdnster som registreringsansokan avser (se, for ett liknande resonemang, domen i
det ovannimnda malet ROBOTUNITS, punkt 41). I férevarande mal har
6verklagandenimnden emellertid med ritta beaktat de betydelser som har samband
med just de berérda varorna.

Hérav foljer att ordet rockbass, sasom overklagandenimnden har faststillt,
betecknar en basgitarr som det limpar sig att spela rockmusik pa eller tvirtom,
en musikstil som spelas med en basgitarr.
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Att det ifrdgavarande ordet inte som sddant férekommer i ordbdcker foranleder inte
forstainstansriitten att géra ngon annan bedémning i detta avseende.

Det skall hiirvid erinras om att enligt domstolens réttspraxis dr ett varumérke som
utgdrs av en nybildning som bestér av delar som var for sig beskriver egenskaper hos
de varor eller tjinster som registreringsansokan avser beskrivande, om det inte finns
en uppfattbar skilinad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som
nybildningen bestdr av. En forutsittning for att en sadan skillnad skall anses
foreligga 4r att nybildningen, pa grund av sammansittningens ovanliga karaktir i
forhallande till nimnda varor eller tjinster, ger upphov till ett intryck som &r
tillrickligt avligset fran det intryck som ges genom att de upplysningar som erhalls
genom de delar som ordet bestdr av blott forenas (se, i fraiga om direktiv 89/104,
domstolens dom av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 100, och dom av den 12 februari 2004 i mal
C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 43).

I forevarande fall avviker emellertid inte kinnetecknet ROCKBASS fran de
lexikaliska reglerna i det engelska spraket, eftersom det motsvarar en syntaktiskt
korrekt sammansittning av de tva ord som det bestar av. Kénnetecknets struktur &r
saledes inte ovanlig (se, for ett liknande resonemang, domarna i de ovanndmnda
malen CARCARD, punkt 29, och ROBOTUNITS, punkt 39) och kédnnetecknet ger
saledes inte upphov till ett intryck som #r avligset fran det intryck som ges genom
att de upplysningar som erhalls genom de delar som ordet bestar av blott forenas.

Vad betriffar sékandens argument att det tekniskt sett inte existerar nagon basgitarr
som dr sirskilt avsedd for att man skall kunna spela rockmusik pa den, skall det
erinras om att det for att artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 skall vara tillamplig
ricker att kiinnetecknet beskriver ett av de mgjliga anvéndningssétten for varorna i
fraga, vilket omsiittningskretsen kan antas beakta i en urvalssituation, och saledes
utgdr en visentlig egenskap (domen i det ovannimnda mélet ROBOTUNITS,
punkt 44, och férstainstansrittens dom av den 20 juli 2004 i mal T-311/02,
Lissotschenko och Hentze mot harmoniseringsbyran (LIMO), REG 2004, s. 112957,
punkt 41).
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Det &r utrett att rockmusik utgdr ett av de ifrigavarande varornas méjliga
anvindningsomréden. Rock #r en mycket kiind modern musikstil som associeras
med elgitarr. Det kan bli aktuellt att beakta denna stil, och dérefter hinvisa till
elbasgitars, vid valet av gitarr, sérskilt om konsumenten har for avsikt att spela rock.
Sdsom overklagandendmnden vidare har visat genom att hinvisa till olika
webbplatser, kan kidnnetecknet bestdende av orden rock och bass allmént anvindas
i handeln som beteckning for elbasgitarr avsedd foér rockmusik. Fragan huruvida
denna bendmning #r tekniskt korrekt saknar betydelse ut den berérda konsumen-
tens synvinkel, som inte har nagra sirskilda tekniska kunskaper.

Vad betriffar basgitarrer har 6verklagandenimnden siledes med ritta ansett att
kdnnetecknet ROCKBASS hénfér sig direkt till dessa varor, och till ett av varornas
avsedda anvéndningsomraden, som kan beaktas nir omsittningskretsen gor sitt val
och att kdnnetecknet foljaktligen 4r beskrivande,

Vad betréffar de andra musikinstrumenten i klass 15 som avses i registrerings-
anstkan papekar domstolen att sokanden begirt registrering av det ifrigavarande
kénnetecknet for samtliga varor i denna kategori utan atskillnad. Forstainstansritten
faststiller dérfor 6verklagandendmndens beddmning betriffande denna kategori i
dess helhet (se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den 7 juni
2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyran (EuroHealth), REG 2001, s. II-
1645, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot
harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 46, och av den
20 mars 2002 i mal T-855/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran (TELE
AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 34, domen i det ovanndmnda malet CARCARD,
punkterna 33 och 36, och dom av den 20 mars 2002 i mal T-358/00,
DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrdn (TRUCKCARD), REG 2002, s. 11-1993,
punkterna 34 och 37).

Vad betréffar de varor som i ans6kan beskrivs som tillbehor till gitarrer, ndmligen
strdngar, bandtrdd, halsar och remmar samt behallare, viskor och fodral anpassade
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for gitarrer, vilka samtliga omfattas av klass 15, skall det erinras om att beteckningen
av en vara som “tillbehér” endast r vigledande (domen i det ovanndmnda mélet
New Born Baby, punkt 31).

Fragan huruvida ett kinnetecken har en beskrivande karaktér skall vidare bedmas
individuellt i forhallande till var och en av de kategorier av varor eller tjénster som
registreringsansokan avser. Vid beddmningen av huruvida ett ordkénnetecken har
en beskrivande karaktir i forhillande till en viss kategori av varor eller tjénster,
saknar det relevans huruvida den som ansbker om registrering av varumirket
planerar att infora eller har infort ett visst marknadsforingskoncept som, férutom de
varor eller tjinster som hor till denna kategori, omfattar varor eller tjanster som hér
till andra kategorier (domarna i de ovannimnda méalen TELE AID, punkt 42,
CARCARD, punkt 46, och TRUCKCARD, punkt 47). :

Det kan emellertid vara s att de varor och tjinster som anges i registreringsanskan
ar oskiljaktiga, eftersom foremalet for dessa tjinster endast ér installationen av dessa
varor, och att det dérfor skall géras en gemensam beddmning avseende dessa varor
och tjinster (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
31 mars 2004 i mél T-216/02, Fieldturf mot harmoniseringsbyran (LOOKS LIKE
GRASS...FEELS LIKE GRASS...PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. 11-1023,
punkt 33).

I forevarande mal dr de varor som i registreringsansdkan betecknas som tillbehér till
gitarrer, sisom behallare, viskor och fodral for gitarrer, uteslutande avsedda att
anvindas for gitarrer. Det skall siledes i friga om dessa varor som omfattas av
Klass 15 goras en bedomning som #r identisk med den som redan gjorts avseende
basgitarrer.
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Férstainstansrétten foranleds for ovrigt inte att géra ndgon annan beddmning pa
grund av en enskild analys av de ovannimnda varorna, som inte har nigon annan
avsedd anviindning #n den i samband med anvindningen av gitarrer. Aven om’
ansbkan om registrering av kiinnetecknet ROCKBASS endast hade avsett behallare,
viskor och fodral for gitarrer och inte sjilva gitarrerna, skulle kinnetecknet
uppfattas som att dessa varor endast hade en avsedd anvindning,

Aven vad betriffar behallare, viskor och fodral som omfattas av klass 18, skall,
eftersom sdkanden inte har gjort nigon étskillnad inom denna generiska kategori,
overklagandendmndens bedémning faststillas till den del den avser denna kategori i
dess helhet.

Vad betriffar de apparater som omfattas av klass 9, framgir det av parternas
argument att samma apparater kan anvéndas for olika instrument. Anviindningen av
dessa apparater for basgitarr ér siledes endast ett av deras méjliga anvindningsstt.

Det skall hiirvid papekas att enligt réttspraxis finns ett tillrickligt direkt och konkret
samband mellan kinnetecknet och de ifrigavarande varorna, nir den teknik som
associeras med kiinnetecknet medfor eller stiller krav pa anvindning av dessa varor.
Denna teknik utgor namligen inte enbart ett anvindningsomrade for dessa varor
eller tjinster utan ocksd en av deras sirskilda funktioner (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda malet STREAMSERVE, punkt 44). Under
dessa omstindigheter foranleder inte den omstindigheten att de ifrdgavarande
varorna dven kan anvindas i ett annat sammanhang, som inte associeras med det
ifrigavarande kinnetecknet, nigon annan beddmning (domen i det ovannimnda
malet ROBOTUNITS, punkt 47).

Aven om de ifrigavarande apparaterna inte &r avsedda att anviindas uteslutande for
basgitarrer; anvinds de emellertid i forevarande fall inte sjalvstindigt i forhallande
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till elektriska instrument, Anviindningen av dessa apparater ér dessutom nodvindig
for att spela elgitarr, som inte ensam kan producera musikaliska [jud. Méjligheten att
spela elbasgitarr 4r en funktion som de apparater som anges i ansokan har och utgor
inte endast ett av flera anvindningsomraden. Egenskaperna hos dessa bada
varukategorier gor det nédvindigt, eller innebdr atminstone, att varorna anvénds
gemensamt,

Vad betriffar behallare, fodral och viiskor for dessa apparater gor forstainstansrétten,
av de skil som anges i punkterna 69 och 70, samma bedémning som for de varor till
vilka de dr anpassade.

Av dessa overviganden foljer att sambandet mellan kénnetecknet ROCKBASS och
egenskaperna hos samtliga de varor som avses i registreringsansokan ér tillrackligt
niira for att omfattas av forbudet i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.

Talan kan séledes inte bifallas pa den tredje grunden.

Under dessa omstindigheter saknas skil att prova den fjirde grunden, som avser
asidosittande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Det f6ljer ndmligen av artikel 7.1
i forordning nr 40/94 att det #r tillrickligt att ett av de absoluta hindren fér
registrering som riknas upp i denna bestdimmelse &r tillampligt for att kinnetecknet
i friga inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumérke (domstolens dom av
den 19 september 2002 i mél C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyran, REG
2002, 5. 1-7561, punkt 29).
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Mot bakgrund av det anforda skall talan ogillas i sin helhet.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegAngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
réttegingskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.3 forsta stycket kan
emellertid forstainstansritten besluta att kostnaderna skall delas, om sirskilda
omstindigheter motiverar det,

Aven om stkanden tappar malet, har 6verklagandenimnden icke desto mindre
underlatit att undersoka s6kandens tilliggsskrivelse av den 2 juli 2003, och den har
sdledes gjort sig skyldig till ett forfarandefel. Forstainstansritten beslutar darfor att
sokanden skall béra tre fjirdedelar av sin rittegangskostnad och tre fjirdedelar av
harmoniseringsbyrins rittegéngskostnad och att harmoniseringsbyrin skall béra en
figirdedel av sin rittegingskostnad och ersitta en fjirdedel av sékandens
rattegangskostnad.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.
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2) Sokanden skall bira tre fjirdedelar av sin riittegingskostnad och ersitta tre
fjardedelar av harmoniseringsbyrans rittegangskostnad.

3) Harmoniseringsbyran skall biira en fjirdedel av sin rittegingskostnad och
ersiitta en fjirdedel av sékandens rittegangskostnad.

JLegal Lindh Vadapalas
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 8 juni 2005.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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