DOM AV DEN 12,1,2005 — FORENADE MALEN T-367/02~T-369/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjéirde avdelningen)
den 12 januari 2005

I de forenade malen T-367/02-T-369/02,

Wieland-Werke AG, Ulm (Tyskland), foretritt av advokaterna S. Gruber och
F. Graf von Stosch,

stkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av T.L. Eichenberg och G. Schneider,
bada i egenskap av ombud,

svarande,

angidende en talan om ogiltigforklaring av de tre beslut som fattades av harmoni-
seringsbyrdns forsta 6verklagandenimnd den 25 september 2002 (érendena
R 338/2001-1, R 337/2001-1 och R 335/2001-1), betriffande ansokningarna om
registrering som gemenskapsvarumirken av ordmirkena SnTEM, SnPUR och
SnMIX,

* Rittegangssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjiirde avdelningen)

sammansatt av ordforanden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med beaktande av de ansékningar som ingavs till férstainstansrittens kansli den
9 december 2002,

med beaktande av beslutet att i enlighet med artikel 50 i férstainstansriittens
rittegingsregler forena mélen vad géller det skriftliga och det muntliga férfarandet
samt domen,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till férstainstansrittens kansli den
28 april 2003,

och efter att forhandling héllits den 17 juni 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 14 december 1999 tre ansdkningar om registrering av
gemenskapsvarumirken till Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) med stéd
av rddets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i
dess dndrade lydelse.
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Registreringsansokningarna avsdg ordkinnetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX.

De varor som ovannamnda registreringsansokningar avsadg omfattas av klass 6 i
Nicetverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning:

"Halvfabrikat av metall i form av platar, band, remsor, tradar, ror, profiler, stinger
eller dylikt, speciellt av ickejirnmetaller sisom koppar eller en kopparlegering med
en metallbeldggning pa ena sidan eller pa bada sidorna, speciellt av tenn eller en
tennlegering.”

Genom skrivelser av den 10 februari 2000 underrittade granskaren sékanden om att
kénnetecknen i friga inte kunde registreras med stod av artikel 7.1 b, ¢ och g i
forordning nr 40/94. Som skil angavs att dessa kdnnetecken beskrev de varor som
respektive registreringsansékan avsdg, att de saknade sirskiljningsforméga och att de
var dgnade att vilseleda allminheten. Enligt granskaren utg6r ndmligen bestinds-
delen Sn den kemiska beteckningen for tenn. Bestdndsdelen TEM ér den
forkortning som anvinds pa det vetenskapliga och tekniska omradet for uttrycket
"tempered”, vilket pa legeringsomradet betyder "anlopts”. Foljaktligen betyder
mirket SN'TEM ”tempered tin” (anlépt tenn). Bestindsdelen PUR betyder ren, och
mirket SnPUR betyder siledes “rent tenn”. Slutligen uppgav granskaren att
bestandsdelen MIX motsvarar uttrycket blandning pé tyska och att mérket SnMIX
foljaktligen betyder “tennlegering”. Granskaren konstaterade &ven att vart och ett av
de mirken som registreringsansokningarna avsag var dgnat att vilseleda allmén-
heten, eftersom de varor som ansékningarna avsag inte 6verensstimde med dessa
uppgifter.
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I en skrivelse av den 3 april 2000 inkom sokanden med yttrande éver granskarens
invandningar. Sokanden begrinsade dessutom forteckningen over de varor som
varumérkesanskningarna avsag genom att ta bort det andra "speciellt” som féregick
delen "av tenn eller en tennlegering”. Forteckningen &ver varorna fick siledes,
foljande lydelse:

"Halvfabrikat av metall i form av plétar, band, remsor, tradar, vér, profiler, stinger
eller dylikt, speciellt av ickejirnmetaller sdsom koppar eller en kopparlegering med
en metallbeliggning p&d ena sidan eller pd bada sidorna av tenn eller en
tennlegering.”

Genom tre beslut av den 7 och den 8 februari 2001 avslog granskaren
registreringsansékningarna med stod av artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.

Den 4 april 2001 ingav sokanden tre Gverklaganden till harmoniseringsbyrn med
stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Forsta oOverklagandendmnden avslog oGverklagandena genom beslut av den
25 september 2002, R 338/2001-1, R 337/2001-1 och R 335/2001-1 (nedan kallade
de omtvistade besluten), vilka delgavs sékanden den 10 oktober 2002. I huvudsak
ansag forsta dverklagandenéimnden att de méarken som ansékningarna avsdg anger
att det dr frdga om anlopt tenn, rent tenn respektive en tennlegering, eftersom
fackmin kénner till inneb6rden av den kemiska beteckningen Sn och innebérden av
forkortningarna TEM, PUR och MIX. Overklagandenimnden ansig dirfor att
mérkena i friga beskriver de varor som avsags i registreringsansékningarna och att
de saknar sérskiljningsforméga i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ och b i
forordning nr 40/94.
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Parternas yrkanden

9 Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara de omtvistade besluten, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.

10 Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

1

— forplikta s6kanden att ersitta réittegangskostnaderna,

Riittslig bedomning

1 Sokanden har &beropat tvd grunder till stod for talan. Den forsta avser att
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 har 3sidosatts, och den andra avser att artikel 7.1 b
i samma forordning har asidosatts.
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Forstainstansrétten skall forst prova den forsta grunden.

Sokanden har bestritt att kénnetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX enbart
beskriver de varor som registreringsansékningarna avsig och har gjort gillande att
dessa kinnetecken varken direkt eller faktiskt anger de aktuella varornas kvalitet
eller andra egenskaper hos varorna fér berdrda kretsar.

Harmoniseringsbyran har anfort att det var med ritta som éverklagandenimnden, i
de omtvistade besluten, ansig att mérkena i fraga inte fick registreras.

Forstainstansrétten erinvar om att i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 foreskrivs att
"[vlarumérken som endast bestér av kiinnetecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéindning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjinsterna” inte far registreras. Vidare féreskrivs i artikel 7.2 i
forordning nr 40/94 att "[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren
endast finns i endast en del av gemenskapen”.

Artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 hindrar att de kinnetecken eller upplysningar
som artikeln avser forbehélls ett enda foretag genom att de registreras som
varumirke. Denna bestdmmelse har siledes en malsittning av allminintresse,
niamligen att sddana kénnetecken eller upplysningar skall kunna anviindas fritt av
alla (se domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoniser-
ingsbyran mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 31).
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Ett varumiirkes beskrivande karaktir skall bedomas i forhallande dels till de varor
eller tjanster for vilka registrering av kinnetecknet begirs (forstainstansrittens
domar av den 31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-Film mot harmoniserings-
byrén (Cine Action), REG 2001, s. I1-379, punkt 25, och i mal T-136/99, Taurus-Film
mot harmoniseringsbyrdn (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 25), dels till
hur malgruppen, som utgdrs av dem som konsumerar dessa varor eller tjénster,
uppfattar varumirket (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i
mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyran (ELLOS), REG 2002, s. II-753,
punkt 29).

I forevarande mal skall det forst papekas att de varor som registreringsansok-
ningarna avsag utgérs av halvfabrikat av metall — speciellt av ickejarnmetaller — i
form av platar, band, remsor, tridar, rér, profiler, stinger eller dylikt, med en
metallbeliggning pa ena sidan eller pd bada sidorna av tenn eller en tennlegering.

Med hinsyn till de aktuella varornas art bestdr madlgruppen av fackmén inom
metallindustrin.

Eftersom dessa fackmin kinner till de vetenskapliga uttryck och forkortningar som
ar vanligt forekommande inom branschen, oavsett uttryckens eller forkortningarnas
sprikliga ursprung, skall malgruppen anses bestd av fackmin inom metallindustrin i
olika linder inom Europeiska unionen.

Det skall saledes vid tillimpningen av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, med hénsyn
till innebérden av ordkinnetecknen i friga, provas huruvida det fran malgruppens
synpunkt foreligger ett tillréckligt direkt och faktiskt samband mellan dessa
kinnetecken och de kategorier av varor eller tjénster som registreringsansok-
ningarna avsig (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den
20 mars 2002 i mal T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran (TELE
AID), REG 2002, s, 11-1939, punkt 28).
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Vad betriffar inneb6rden av de varumirken som registreringsansékningarna avsag
skall det papekas att vart och ett av ordkénnetecknen SN'TEM, SnPUR och SnMIX ér
sammansatt av tva skilda bestandsdelar, ndmligen Sn och TEM, PUR respektive
MIX.

For det forsta dr det ostridigt att bestandsdelen Sn, vilken &r gemensam fér de tre
ordkénnetecknen i fraga, dr den kemiska beteckningen fér tenn. Samtliga varor som
omfattas av sékandens ansékningar ir tickta med en "metallbeldggning pa ena sidan
eller pa bida sidorna av tenn eller en tennlegering”. Samtliga varor som omfattas av
sokandens ansdkningar innehaller siledes tenn, och bestandsdelen Sn beskriver
foljaktligen en egenskap hos varorna.

For det andra skall forstainstansritten undersoka innebérden av den andra
bestdndsdelen i de tre kiinnetecken som registreringsansékningarna avsig.

Bestandsdelen TEM hénvisar — vilket parterna inte har bestritt — till det engelska
verbet "temper” (anlopa), vilket refererar till virmebehandlingen, vilken utgér en
egenskap hos varorna i fraga. S6kandens argument att uttrycket "temper” inte anger
materiella kvaliteter hos en vara utan en tillverkningsmetod saknar relevans. Uppgift
om en varas tillverkningsmetod utgor nimligen 4ven en egenskap hos varan.

Bestandsdelen TEM skall foljaktligen anses beskriva en egenskap hos de varor som
omfattas av ansokan.

Vidare skall &ven bestandsdelen PUR anses beskriva en egenskap hos de varor som
omfattas av ansékan, namligen varornas "renhet”.
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Bestandsdelen MIX hanvisar till en blandning, vilket sbkanden inte har bestritt.

Denna bestandsdel beskriver siledes en egenskap, hos de varor som omfattas av
ansokan, eftersom den anger att varorna eller en del av dessa bestér av en legering av
olika metaller.

For det tredje skall forstainstansriitten undersoka innebérden av vart och ett av de
aktuella kdnnetecknen sett som en helhet.

For att ett varumirke som bestdr av en nybildning eller ett ord som &r en
sammansittning av delar skall anses ha beskrivande karaktir i den mening som
avses i artikel 7.1 c j féorordning nr 40/94, ér det inte tillrackligt att det konstateras att
var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktir. Det maste dessutom
konstateras att nybildningen eller ordet i sig har beskrivande karaktir (se analogt
domstolens domar av den 12 februari 2004 i mal C-265/00, Campina Melkunie,
REG 2004, s. I-1699, punkt 37, och i mél C-363/99, Koninklijke KPN Nederland,
REG 2004, s. I-1619, punkt 96).

Ett varumirke som utgérs av en nybildning eller ett ord som bestér av delar som var
for sig beskriver egenskaper hos varor eller tjinster som registreringsansokan avser
beskriver i sig nimnda egenskaper hos dessa varor eller tjénster i den mening som
avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, om det inte finns en méarkbar skillnad
mellan nybildningen eller ordet och enbart en summering av de delar som
nybildningen eller ordet bestdr av. En forutsittning for att en sadan skillnad skall
anses foreligga dr att nybildningen eller ordet, pa grund av sammansittningens
ovanliga karaktir i forhallande till ndmnda varor eller tjénster, ger upphov till ett
intryck som #r tillrickligt avligset frdn det intryck som ges genom att de
upplysningar som erhills genom de delar som ordet bestar av blott forenas, s att
nybildningen eller ordet blir en stérre enhet &n summan av ndmnda delar (se analogt
domarna i de ovanndmnda malen Campina Melkunie, punkt 43, och Koninklijke
KPN Nederland, punkt 104).
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Vad betriffar kinnetecknen SnTEM och SnPUR framgér det i férevarande fall av de
bilagor som bifogades harmoniseringsbyrans svai, vilka inte har bestritts av
sokanden, att det i friga om de i malet aktuella metallvarorna ir mycket vanligt
att lata beteckningen pé materialet atf5ljas av ett forklarande tilligg ndr man namner
den exakta kvaliteten pd de material som anviints i varorna. I motsats till vad
sokanden har gjort gillande kan kiinnetecknen Sn'TEM och SnPUR féljaktligen inte
anses utgoéra lexikaliska nybildningar. Vidare placeras ofta adjektivet ren efter det
substantiv till vilket det hanvisar for att framhéva dess renhet, sisom harmoniser-
ingsbyran med ritta har papekat.

Med hinsyn till arten av de varor som registreringsansdkan avser kommer
malgruppen att omedelbart uppfatta ordkinnetecknet SnPUR som att det avser
varor som bestar av rent tenn.

Vad giller ordkénnetecknet SNTEM kommer malgruppen, det vill siga fackmin
inom metallindustrin, att, med hénsyn till arten av de varor som registrerings-
ansbkan avsdg, uppfatta det s& att varorna i friga bestdr av anlépt tenn, Sokanden
har i det avseendet sjilv medgett att "kéinnetecknet pd sin héjd kan anses utgéra en
vag hinvisning till virmebehandling av tenn ('anlopt tenn’)”, men sékanden anser att
kénnetecknet inte direkt kan uppfattas sd, innan den kemiska beteckningen Sn
oversatts till tenn. Forstainstansiiitten konstaterar att fackmin omedelbart kan
forsta att Sn betyder tenn, med héinsyn till de varor som &r i friga. Som framgér av de
webbplatser pa Internet som harmoniseringsbyrin har hiinvisat till i sitt svar, utan
att motsigas pa den punkten av s6kanden, #r ndmligen anvindningen av de kemiska
beteckningarna vanligt forekommande inom branschen i fraga.

Vad betriffar ordkénnetecknet SnMIX kommer mélgruppen att, med hinsyn till
arten av de varor som registreringsanstkan avsig, omedelbart uppfatta det som en
beteckning pa varor som bestir av en tennlegering. Sékanden kan inte med
framgang gora gillande att sambandet mellan kiinnetecknet SnMIX och de varor
som omfattas av ansdkan r alltfor vagt eller osiikert for att kinnetecknet i fraga skall
kunna anses utgora en beskrivning av de aktuella varorna. Enbart en uppgift om att
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det dr frdga om en tennlegering réicker ndmligen for att sérskilja varorna i fraga, utan
att det krivs kiinnedom om vilken metall eller annat material som har blandats med
tennet. Aven stkandens argument att uttrycket "blandning av tenn” kan syfta pa
tillverkningsmetoden saknar relevans, eftersom tillverkningsmetoden hor till en
varas egenskaper. .

Foljaktligen skall det anses att ordkidnnetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX i sig
beskriver de aktuella varornas egenskaper, eftersom det inte finns en mérkbar
skillnad mellan dessa kdnnetecken och enbart en summering av de delar som
kinnetecknen bestdr av. Sammansittningarna Sn'TEM, SnPUR och SnMIX har
ndmligen inte nidgon ovanlig karaktir i férhallande till ndmnda varor (se, for ett
liknande resonemang och analogt, domen i det ovannidmnda mélet Campina
Melkunie, punkt 41).

Betriffande kénnetecknet Sn'TEM konstaterade éverklagandenidmnden, i punkt 23 i
det omtvistade beslutet i mal T-367/02, att fackmén kénner till innebdrden av
forkortningen Sn, att TEM ér en vanlig forkortning i det engelska spraket, &ven om
sammansittningen av de tv bestdndsdelarna i SN'TEM inte kan belaggas i lexikaliskt
hinseende. Enligt punkt 24 i samma beslut anser inte fackman att ordkénnetecknet
SnTEM utgor en “nybildning som strider mot grammatiska regler” utan snarare en
forkortning som klart anger att det dr frdga om “tempered tin” (anldpt tenn). I
punkt 25 i ndmnda beslut drog féljaktligen éverklagandenimnden slutsatsen att det
varumiérke som registreringsansbkan avsig enbart beskrev varorna i fraga. Ett
motsvarande resonemang fors i punkterna 24-26 i det omtvistade beslutet i
mal T-368/02 och i punkterna 24-26 i det omtvistade beslutet i mal T-369/02.

I de omtvistade besluten ansdg saledes overklagandendmnden i huvudsak att

‘kiinnetecknen i friga inte var ovanliga. I motsats till vad s6kanden har gjort géllande

dsidosatte overklagandenimnden foljaktligen inte de principer som uppstilldes i
domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (REG 2001, s. I-6251), betriffande ordmirket BABY-DRY. I
forevarande mal 4r det nimligen utrett att de varumérken som registreringsansok-
ningarna avsag inte utgor lexikaliska nybildningar.
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Vad slutligen betriffar s6kandens argument att uttrycken SnTEM, SnPUR och
SnMIX inte anvinds for att beteckna mellanprodukterna i sig, en visentlig egenskap
hos dessa eller den kvalitet som erhalls till f6ljd av den behandling som de genomgar,
rdcker det att papeka att det inte krévs att de kidnnetecken eller upplysningar som
avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 och som varumirket bestar av faktiskt
anvinds vid tidpunkten for registreringsansdkan for att beskriva sidana varor som
dem som ansckan avser eller dessa varors egenskaper. Det 4r tillriickligt att dessa
kénnetecken och upplysningar kan anvindas for sadana dndamal (se analogt domen
i det ovannimnda malet Campina Melkunie, punkt 38), vilket framgir med
tillvdcklig tydlighet av de handlingar som harmoniseringsbyrdn har ingett till
forstainstansritten och som sokanden inte har bestritt. Sékanden kan inte heller
med framging aberopa forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i
mal T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyrain (DOUBLEMINT) (REG 2001,
s. 11-417), vilken upphivdes genom domen i det ovannimnda
mélet harmoniseringsbyran mot Wrigley, eftersom det récker att dtminstone en av
kdnnetecknets potentiella betydelser avser en egenskap hos de berérda varorna eller
tjinsterna (se domen i det ovannimnda malet harmoniseringsbyran mot Wrigley,
punkt 32, och analogt domen i det ovannimnda malet Campina Melkunie,
punkt 38).

Forstainstansritten kan inte godta sokandens argument att det finns andra uttryck
for att beteckna samma egenskaper hos dess varor. Det saknar betydelse att det finns
synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjinsterna i
registreringsansdkan. Aven om det i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 féreskrivs att
varumirket “endast” skall bestd av kinnetecken eller upplysningar vilka visar
egenskaper hos de berérda varorna eller tjansterna for att det skall omfattas av det
foreskrivna registreringshindret, uppstills det ddremot inte nigot krav pa att dessa
kiinnetecken eller upplysningar skall vara det enda siittet att visa nimnda egenskaper
(se analogt domarna i de ovannimnda malen Campina Melkunie, punkt 42, och
Koninklijke KPN Nederland, punkterna 57 och 101).

Av det ovan anforda foljer att ordkénnetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX fran
malgruppens synpunkt kan anvéindas, i den mening som avses i artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94, for att beteckna viisentliga egenskaper hos de varor som
omfattas av de kategorier som avses i registreringsansékningarna.

II-61



43

45

46

47

48

DOM AV DEN 12.1.2005 — FORENADE MALEN T-367/02-T-369/02

Foljaktligen &sidosatte inte $verklagandendmnden artikel 7.1 c i forordning nr 40/94,
niar den' fann att ordkdnnetecknen SnTEM, SnPUR och SnMIX inte kunde
registreras som gemenskapsvarumérken.

Talan kan séledes inte bifallas pa sokandens forsta grund. Det ér i det avseendet inte
noédvindigt att hora det vittne som sékanden har aberopat.

Vad betriffar den andra grunden framgér det av artikel 7.1 i férordning nr 40/94 att
det #r tillrickligt att ett av de uppriknade absoluta registreringshindren foreligger
for att kinnetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumérke
(domstolens dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot
harmoniseringsbyrdn, REG 2002, s. I-7561, punkt 29; forstainstansrittens dom av
den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 30, och av den
27 november 2003 i mal T-348/02, Quick mot harmoniseringsbyran (Quick),
REG 2003, s. 1I-5071, punkt 37).

For Gvrigt foljer det av riittspraxis att ett ordmirke som beskriver egenskaper hos
varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 av
denna anledning nédvindigtvis saknar sérskiljningsformaga i forhéllande till dessa
varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordningen (se analogt
domarna i de ovannimnda malen Campina Melkunie, punkt 19, och Koninklijke
KPN Nederland, punkt 86).

Mot denna bakgrund kan talan inte heller bifallas pa sokandens andra grund, vilken
avser att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 har asidosatts.

Foljaktligen skall talan ogillas i sin helhet.
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WIELAND-WERKE MOT HARMONISERINGSBYRAN (SNTEM, SNPUR OCH SNMIX)

Réttegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran har yrkat att stkanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna.
Eftersom sckanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Soékanden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 januari 2005.

H. Jung H. Legal

Justitiesckreterare Ordférande
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