DOM AV DEN 27.2.2002 — MAL T-219/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 27 februari 2002 *

I mal T-219/00,

Ellos AB, Boras (Sverige), foretritt av advokaten G. Berggqvist,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av F. Lopez de Rego och J.F. Crespo Carrillo, bida i
egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 15 juni 2000 (4drende R 385/1999-1) att
inte registrera uttrycket ELLOS som gemenskapsvarumairke,

* Rittegingssprik: engelska.
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ELLOS MOT HARMONISERINGSBYRAN (ELLOS)

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordforanden P. Mengozzi samt domarna V. Tiili och
R.M. Moura Ramos,

justitiesekreterare: byradirektéren D. Christensen,

med beaktande av den ansdkan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
18 augusti 2000,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till férstainstansrittens kansli den
9 november 2000,

efter férhandlingen den 20 juni 2001,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 1 april 1996 ingav s6kanden med st6d av ridets férordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s 1; svensk
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specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en ansékan om
gemenskapsvarumirke till Byrin fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avsag dr ordet ELLOS.

De varor och tjanster som registreringsansdkan avsag omfattas av klasserna 24,
25 och 35 i Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av
varor och tjanster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och
motsvarar for var och en av dessa klasser foljande beskrivning:

"Klass 24: *Vivnader och textila produkter, ej ingdende i andra klasser;
singklider och bordsdukar.’

Klass 25: ’Klider, fotbeklidnader, huvudbonader.’

Klass 35: ’Kundservice vid postorderférsiljning.’”

Genom beslut av den 8 juni 1999 avslog granskaren delvis registreringsansékan
enligt artikel 38 i forordning nr 40/94 med motiveringen att det ord som anskan
avsag saknar sirskiljningsférmiga och uteslutande 4r beskrivande vad avser de
varor och tjinster som omfattas av klasserna 25 och 35 i Niceklassificeringen.
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Den 9 juli 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byrin med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet avslogs genom beslut av den 15 juni 2000 (nedan kallat det
ifrigasatta beslutet) enligt artikel 7.1 c och 7.2 i férordning nr 40/94.

Overklagandenimnden ansig i huvudsak att ordet ELLOS var uteslutande
beskrivande i Spanien, eftersom ELLOS ir ett personligt pronomen i tredje
person pluralis i det spanska spriket och ofta anvinds som gemensam beteckning
for alla av manligt kon. Av detta drog 6verklagandenimnden slutsatsen att ordet
ELLOS inte kan registreras som ett varumirke for att beteckna ”klider,
fotbeklidnader, huvudbonader” som omfattas av klass 25 i Niceklassificeringen,
eftersom det betecknar dessa varors art eller avsedda anvindning. Kundservice
vid postorderforsiljining, som omfattas av artikel 35 i Niceklassificeringen, kan
avse kladforsiljning, och siledes kan det varumirke som ansokan avser inte
heller registreras av de skil som anférts avseende produkter som omfattas av
klass 25 i Niceklassificeringen.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att f6rstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet och foreldgga harmoniseringsbyrén att
registrera varumirket ELLOS for alla varor och tjianster som ansokan avser,
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— i andra hand féreligga harmoniseringsbyrdn att registrera varumirket
ELLOS for de varor och tjinster som omfattas av klasserna 24 och 35 i
Niceklassificeringen,

— vidta varje annan itgird som forstainstansritten finner nédvindig, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersdtta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrin har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sdkanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Raittslig bedomning

Yrkandena att forstainstansritten skall foreligga harmoniseringsbyrdn att
registrera varumirket ELLOS for alla varor och tjdnster som avses i ansokan
om gemenskapsvarumirke och, i andra hand, fér dem som omfattas av klasserna
24 och 35 i Niceklassificeringen

Parternas argument

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall foreligga harmoniseringsbyran
att registrera varumirket ELLOS fér alla varor och tjinster som avses i ansékan
om gemenskapsvarumirke och, i andra hand, fér de varor och tjinster som
omfattas av klasserna 24 och 35 i Niceklassificeringen.
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Harmoniseringsbyrin har gjort gillande att éverklagandet inte kan tas upp till
provning vad avser dessa yrkanden, eftersom det i férordning nr 40/94 foreskrivs
ett forfarande for registrering som skall iakttas. Enligt harmoniseringsbyran
skulle varumirket, dven om det ifrdgasatta beslutet ogiltigforklarades av
forstainstansritten, inte kunna registreras eftersom de forfaranden som féreskrivs
i artiklarna 40, 41 och 42 i férordning nr 40/94 inte har avslutats.

Dessutom har harmoniseringsbyran erinrat om att forstainstansritten redan har
faststallt att den inte har ritt att rikta foreligganden till harmoniseringsbyrin
(forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble
mot harmoniseringsbyrin, BABY-DRY, REG 1999, s. I1-2383, punkt 53).

Slutligen anser harmoniseringsbyran att talan skall avvisas pa grund av att
6verklagandenimnden inte har fattat nigot beslut avseende varorna i klass 24,
som granskaren inte har gjort ndgon invindning mot.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94 ir harmoniseringsbyran skyldig att vidta
de dtgirder som kravs for att folja domstolens dom. Det ankommer dirfér inte pa
forstainstansritten att rikta ett foreliggande till harmoniseringsbyran. Det aligger
nimligen harmoniseringsbyrdn att ritta sig efter domslutet och domskilen i
denna dom (férstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyran (Giroform),
REG 2001, s. I1-433, punkt 33). Yrkandena i friga skall siledes avvisas.

Under alla omstindigheter kan, ssom harmoniseringsbyrin med ritta har
framfort, ett varumirke registreras endast efter det att registreringsforfarandet
har foljts, vilket inte avslutas i och med prévningen av absoluta registrerings-

hinder.
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16 Vad avser “vdvnader och textila produkter, ej ingdende i andra klasser;
singklider och bordsdukar”, som omfattas av klass 24 i Niceklassificeringen,
saknar dessutom sokandens talan foremil, eftersom granskarens beslut att delvis
avsla ansokan om gemenskapsvarumirket ELLOS inte avser dessa produkter och
de foljaktligen inte ir foremdl for det ifrdgasatta beslutet.

Yrkandet om ogiltigférklaring av det ifrdgasatta beslutet

17 Sokanden har dberopat tre grunder. Enligt den forsta grunden har artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 Asidosatts. Enligt den andra grunden har harmoniserings-
byran asidosatt sin skyldighet att harmonisera varumairkesritten inom gemen-
skapen genom att inte ta hinsyn till tidigare gjorda registreringar i Spanien. Enligt
den tredje grunden har harmoniseringsbyrin &sidosatt skyldigheten att godta
begrinsningarna av de varor och tjinster som ans6kan om registrering avser.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94

Parternas argument

18 Sokanden har gjort gillande att ordet ELLOS har en tillricklig sirskiljnings-
forméaga for att bli ett gemenskapsvarumirke. Aven om ordet ellos ar ett
personligt pronomen i tredje person pluralis i det spanska spriket, saknar det
enligt sokanden inte i sig helt sirskiljningsformaga.
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S6kanden har anfort att det tydligt foljer av skilen till det ifrdgasatta beslutet att
ordet ELLOS inte 4r en term som anvinds i klideshandeln eller inom postorder-
forsiljningen. Sokanden har anfért att den har skapat detta varumirke sirskilt
for denna sektor och att det dven for spansksprakiga konsumenter enbart kan ha
oklara betydelser.

Dessutom anser sokanden att 4ven om férstainstansritten anser att kinnetecknet
i friga saknar sirskiljningsférmaga for varorna i klass 25 i Niceklassificeringen
kan denna bedémning inte anses gilla for "kundservice vid postorderférsiljning”
som omfattas av klass 35 i Niceklassificeringen, eftersom ett personligt pronomen
i tredje person pluralis i det spanska spraket inte har nigon betydelse med
avseende pd dessa tjdnster. Slutligen har sokanden gjort gillande att ansékan till
den del den avser de tjdnster i klass 35 i Niceklassificeringen som anges i ansékan
skall undersokas separat frin den del av ansékan som avser varor i klass 25 i
Niceklassificeringen.

Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att de spansksprakiga konsumenterna
direkt kommer att uppfatta uttrycket ELLOS med avseende pi de varor och
tjdnster som avses i ans6kan som att det hinfoér sig till “klider, fotbeklidnader,
huvudbonader” eller till “kundservice vid postorderforsiljning” for en manlig
kundkrets.

Harmoniseringsbyrin har gjort gillande att bedémningen av sirskiljningsfor-
mdgan skall vara densamma for varor och tjanster som omfattas av samma sektor
och att detta tillvigagéngssitt har bekriftats av forstainstansritten i dom av den
26 oktober 2000 i mil T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyran (TRUS-
TEDLINK) (REG 2000, s. II-3525), punkt 39.

Dessutom ar ett varumirkes beskrivande karaktir enligt harmoniseringsbyran
inte endast beroende av om den term som utgér det varumirke vilket
registreringsansokan avser har en eller flera betydelser.
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Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att uttrycket ELLOS, nir det anvinds i
samband med de varor och tjinster som sokanden har angett i sin ansokan,
omedelbart och utan att det behdvs nidgon nirmare eftertanke eller nigon
ytterligare beddmning upplyser de spansksprakiga konsumenterna om att dessa
varor och tjinster sirskilt 4r avsedda for mén.

Forstainstansrittens bedomning

Inledningsvis skall det erinras om att beslutet att avsla ans6kan om registrering av
ordet endast grundar sig pi ordets beskrivande karaktir. Trots sokandens
anviandning av termen sarskiljande, skall denna grund siledes anses hinféra sig
till varumirkets beskrivande karaktir.

Enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
“varumirken som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden fér deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjansterna”. Dessutom anges i artikel 7.2 i
forordning nr 40/94 att ”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren
endast finns i en del av gemenskapen™.

Artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 utgér hinder for att sidana kinnetecken eller
upplysningar som avses i denna bestimmelse forbehalls ett enda foretag genom
att de registreras som varumirke. Bestimmelsen har uppstillts i syfte att skydda
en milsittning av allminintresse, nimligen den mdlsittningen att sidana
kinnetecken och upplysningar skall kunna anvindas fritt av alla (se, for ett
liknande resonemang, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade milen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, 5. 1-2779, punkt 25).
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Dessutom dr de kinnetecken som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94
kinnetecken som inte anses kunna fylla ett varumirkes visentliga funktion,
nimligen den att identifiera varans eller tjinstens kommersiella ursprung for att
sdledes gora det mojligt f6r den konsument som koper varan eller tjdnsten som
bar varumirket att vid ett senare kdp gora samma val om erfarenheten visar sig
vara positiv, eller att gora ett annat val om den visar sig vara negativ.

Ett varumirkes beskrivande karaktir skall endast bedomas i forhallande dels till
de varor eller tjinster for vilka registrering av kinnetecknet begirs (se forsta-
instansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-Film mot
harmoniseringsbyrdn (Cine Action), REG 2001, s. II-379, punkt 25, och i
mél T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyran (Cine Comedy),
REG 2001, s. I-397, punkt 25), dels till hur malgruppen — som utgérs av
dem som konsumerar dessa varor eller tjinster — uppfattar varumirket.

I forevarande fall anses malgruppen vara en genomsnittskonsument som ir
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst (se, for ett liknande
resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26, och forstainstansrittens
dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrin
(EuroHealth), REG 2001, s. II-164S5, punkt 27). Med hinsyn till de ifrigavarande
varornas och tjansternas karaktir (beklidnad och kundservice vid postorder-
forsiljning) skall de anses avsedda for allmin konsumtion.

For 6vrigt har det absoluta registreringshinder som avses i forevarande fall endast
dberopats avseende en del av gemenskapen, nimligen Spanien (punkt 18 i det
ifrdgasatta beslutet). Den relevanta malgruppen, i forhillande till vilken det
absoluta registreringshindret skall bedémas, dr siledes enligt artikel 7.2 i
férordning nr 40/94 spansksprakiga konsumenter.

Under dessa omstindigheter skall det vid tillimpningen av det absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 faststillas
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om det fér denna malgrupp finns ett direkt och konkret samband mellan ordet
ELLOS och ”kldder, fotbeklidnader, huvudbonader” eller “kundservice vid
postorderforsiljning”.

Vad betriffar frigan om det for malgruppen finns ett direkt och konkret samband
mellan kinnetecknet i friga och klider, fotbeklidnader, huvudbonader”,
konstaterar forstainstansritten att 6verklagandenimnden med ritta har ansett
att ordet ELLOS, som personligt pronomen i tredje person pluralis i det spanska
spraket, inom det spanska sprdkomridet inom gemenskapen kan anses beteckna
dessa varors avsedda anvindning, nimligen “klider, fotbeklidnader, huvud-
bonader” f6r manliga konsumenter.

Mot bakgrund av de skillnader som vanligtvis finns mellan klider for min och
samma varor for kvinnor, utgér den omstindigheten att man upplyser om att
kldderna ir avsedda for manliga konsumenter ett visentligt kdnnetecken for
varorna i friga, vilket mélgruppen tar hiansyn till.

Hirav foljer att ordet ELLOS gor det majligt f6r malgruppen att omedelbart och
utan nidrmare eftertanke faststilla ett konkret och direkt samband mellan detta
varumirke och de “klider, fotbeklidnader, huvudbonader” for manliga kon-
sumenter som omfattas av kategorin “klider, fotbeklidnader, huvudbonader”
som avses i den omtvistade registreringsansokan.

Eftersom sokanden har ansoékt om registrering av det ifrdgavarande kinnetecknet
for hela kategorin “klider, fotbeklidnader, huvudbonader” utan att gora ndgon
atskillnad mellan olika varor inom denna kategori, faststiller forstainstansritten
overklagandenimndens bedémning avseende hela denna kategori (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet EuroHealth, punkt 33).
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Under dessa omstindigheter dr det samband som féreligger mellan betydelsen av
ordet ELLOS, & ena sidan, och “klider, fotbeklidnader, huvudbonader”, 4 andra
sidan, tillrickligt direkt fér att omfattas av férbudet i artikel 7.1 ¢ och 7.2 i
forordning nr 40/94 (se forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i
mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrin (VITALITE), REG 2001
s. 11-449, punkt 24).

Vad betriffar fragan huruvida det fér malgruppen finns ett direkt och konkret
samband mellan kinnetecknet i friga och ”kundservice vid postorderforsilj-
ning”, har overklagandenimnden ansett att dessa tjinster inte uttryckligen
utesluter klidforsiljning och att det dirfor skall antas att de kan ha ett samband
med denna férsiljning. Hirav féljer enligt 6verklagandenimnden att skilen for
att avsld ansokan om registrering avseende klider som omfattas av klass 25 i
Niceklassificeringen adven giller i friga om “kundservice vid postorderforsilj-
ning”, som omfattas av klass 35 i Niceklassificeringen (punkt 20 i det ifrdgasatta
beslutet).

Overklagandenimnden anser siledes att ordet ELLOS har en beskrivande
karaktir for tjdnster i klass 35 i Niceklassificeringen av det skilet att uttrycket ar
beskrivande for de varor som omfattas av klass 25 i Niceklassificeringen. P4
samma sitt foljer av harmoniseringsbyréns svarsinlaga och av dess forklaringar
att den anser att dessa tjinster har en underordnad roll i forhallande till varorna i
friga.

Forstainstansritten klargor att frigan huruvida ordets beskrivande karaktir i
forhallande till “kundservice vid postorderforsilining”, som anges i ansékan,
skall provas separat frin ansékan om “klider, fotbeklidnader, huvudbonader”.

Nir en ansékan om gemenskapsvarumirke skall bedémas finns det inga
kategorier varor eller tjinster som ir understillda eller har en underordnad
betydelse i forhallande till andra sidana kategorier. I detta avseende bekriftar
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den omstindigheten att en ansdkan om gemenskapsvarumairke enligt artikel 44 i
forordning nr 40/94 kan begrinsas i efterhand vad giller forteckningen 6ver de
varor och tjinster som avses, eller att ett gemenskapsvarumirke enligt artikel 17 i
samma forordning kan &verlatas for en del av varorna eller tjansterna, att det
skall goras en oberoende prévning av varje vara eller tjdnst eller kategori av vara
eller tjanst.

Det skall vidare konstateras att malgruppen inte omedelbart och utan ndrmare
eftertanke kommer att faststilla ett konkret och direkt samband mellan
"kundservice vid postorderforsiljning” och ordet ELLOS. Vad betriffar de
tjanster som avses i ansdkan om gemenskapsvarumirke utgor inte konstill-
horigheten bland de kunder som tjinsterna i friga ir avsedda for en relevant
omstindighet eller en visentlig egenskap hos dessa tjanster.

Den association till ”kundservice vid postorderforsiljning” eller till en av dessa
tjansters egenskaper som varumirket i friga skulle ge malgruppen ir pa sin hojd
indirekt och gor det inte mojligt for malgruppen att omedelbart och utan nirmare
eftertanke fa en beskrivning av tjinsterna i friga eller av en av deras egenskaper,
siarskilt inte deras avsedda anvindning.

Hirav foljer att sambandet mellan ordet ELLOS och “kundservice vid postorder-
forsiljning”, sisom 6verklagandenimnden har redogjort for i det ifrigasatta
beslutet, dr alldeles for oklart och obestimt for att det skall kunna omfattas av
férbudet i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.

Av det ovanstiende foljer att 6verklagandenimnden oriktigt har ansett att ordet
ELLOS uteslutande ir beskrivande vad avser “kundservice vid postorderfor-
siljning”, varfor forstainstansritten anser att talan skall bifallas i den delen pa
forevarande grund.
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Den andra grunden: Harmoniseringsbyran har dsidosatt sin skyldighet att
harmonisera varumdrkesritten inom gemenskapen, eftersom den inte har tagit
hinsyn till registreringar som tidigare gjorts i Spanien

Parternas argument

Sékanden anser att harmoniseringsbyran har underlitit att ta hinsyn till den
omstindigheten att det férekommer registrerade varumirken i Spanien som
bestar av eller innehéller ordet ellos och att den dirfor har dsidosatt sin skyldighet
att harmonisera varumirkesritten inom gemenskapen. Sokanden har i detta
avseende angett tvd spanska registreringar, nimligen varumirke nr 728769,
ELLOS, for varor som omfattas av klass 25 i Niceklassificeringen, och varumirke
nr 1617871, Q-ELLOS, for tjinster som omfattas av klass 35 i Niceklas-
sificeringen.

Sokanden har konstaterat att granskaren sirskilt borde ha tagit hinsyn till
nationella varumirken som ir registrerade i de medlemsstater som tillimpar ett
granskningsforfarande som grundas pa absoluta registreringshinder som mot-
svarar dem i férordning nr 40/94. Sokanden har gjort gillande att ley de marcas
32/1988 av den 10 november 1988 (spansk lag om varumirken) foreskriver
absoluta registreringshinder som motsvarar dem i forordning 40/94. Dessutom
har sokanden papekat att de argument for att inte ta hinsyn till ovannimnda
varumirken som 6verklagandenimnden har anfért helt saknar grund.

Slutligen har s6kanden erinrat om att harmoniseringsbyran, enligt beslut av forsta
6verklagandenimnden av den 2 december 1998 i drende R 120/1998-1, LEICHT,
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skall ta hinsyn till de nationella varumirkesbyriernas beslut om den ir osiker pa
huruvida en ansékan om gemenskapsvarumirke kan registreras pa grund av att
varumirket har en viss betydelse p3 ett sprik som anvinds dir det nationella
varumarket ar registrerat.

Harmoniseringsbyran har hivdat att registreringar i medlemsstaterna endast ger
vigledning om huruvida en ansékan om gemenskapsvarumirke lampar sig for att
registreras och att de inte dr avgorande for granskaren.

Vad betriffar de spanska varumirken som niamnts av s6kanden har harmoni-
seringsbyrdn pdpekat foljande:

— Avseende det spanska varumirket nr 728769, ELLOS, har harmoniserings-
byrdn pipekat att det registrerades dr 1977, innan ley de marcas 32/1988
antogs, med stdd av en forordning, Estatuto sobre Propiedad Industrial av
den 26 juli 1929, texto refundido av den 30 april 1930 (spansk férordning
om industriell dganderitt), i vilken det inte foreskrevs ndgra kriterier for
absoluta registreringshinder som liknar dem i férordning 40/94. Dessutom idr
det friga om ett blandat varumirke (figur- och ordmirke) som endast dr
registrerat for “skor”.

— Avseende det spanska varumirket nr 1617871, Q-ELLOS, har harmonise-
ringsbyran gjort gillande att det registrerades 4r 1993 for foretagstjinster
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och reklamtjénster som omfattas av klass 35 i Niceklassificeringen, att det ar
ett blandat varumirke (figur- och ordmirke) och att det utgor ett originellt
sdtt att skriva det spanska ordet ”cuellos” (hals).

Slutligen har harmoniseringsbyrin gjort gillande att det ifrigasatta beslutet
fullstindigt overensstimmer med o6verklagandenimndens beslut av den
2 december 1998, LEICHT, eftersom det i férevarande mal varken férekommer
ndgot beslut som har fattats av en éverklagandenamnd vid den spanska byrén for
patent och varumirken eller ndgon detaljerad motivering som gor beslutet att
registrera de spanska varumirkena i friga befogat, och eftersom 6verklagande-
nimnden p4 allvar har beaktat dessa tva tidigare nationella registreringar.

Forstainstansrittens bedémning

For det forsta skall det pipekas att Sverklagandenimnden tog hinsyn till de
tidigare gjorda nationella registreringarna di den faststillde att de tvd spanska
varumarken som framférts som likartade fall inte sammanfaller med ansékan om
gemenskapsvarumirke i frdga (punkt 19 i det ifrigasatta beslutet).

Det skall direfter erinras om att gemenskapsordningen fér varumirken pa grund
av gemenskapsvarumirkets enhetliga karaktir ir ett sjalvstindigt system som
bestdr av en samling bestimmelser, som har sirskilda mal och som skall tillimpas
utan hinsyn till de nationella systemen (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den § december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen
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mot harmoniseringsbyran (electronica), REG s. 1I-3829, punkt 47). Foljaktligen
skall giltigheten av 6verklagandenimndernas beslut undersékas enbart mot
bakgrund av relevanta gemenskapsbestimmelser.

Av detta foljer att de nationella varumirken som s6kanden har dberopat utgor
omstindigheter som harmoniseringsbyrdn inte ir bunden av, 4ven om de har
registrerats inom det sprakomrade som avses i det ifrigasatta beslutet. Under alla
omstindigheter har de, vilket harmoniseringsbyrdn har gjort gillande i sin
svarsinlaga, egenskaper som skiljer sig frin egenskaperna hos det gemenskaps-
varumirke som ansékan i férevarande fall avser.

Vad avser sokandens pistiende att harmoniseringsbyrdn har &sidosatt sin
skyldighet att harmonisera varumirkesritten inom gemenskapen, eftersom den
inte tog hinsyn till de nationella varumirken som dberopats, skall det papekas att
gemenskapsritten om varumirken inte skall harmoniseras genom att harmoni-
seringsbyrdn godtar de nationella registreringar som finns i varje medlemsstat.

Vad betriffar sokandens bedémning att det ifrigasatta beslutet inte stir i
o6verensstimmelse med férsta overklagandenimndens beslut av den
2 december 1998, LEICHT, ir det tillrackligt att konstatera att sokanden inte
har visat att det i det sistnimnda beslutet rorde sig om en situation som ar
jimforbar med den i férevarande mal (domen i1 det ovannimnda madlet
TRUSTEDLINK, punkt 40). Under alla omstindigheter skall det papekas att
harmoniseringsbyran inte ir bunden av sina interna beslut, eftersom det skall
goras en bedémning i varje enskilt fall mot bakgrund av omstindigheterna i just
detta fall och det som kinnetecknar det.

Hirav foljer att talan inte kan bifallas pa denna grund.
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Den tredje grunden: Asidosittande av barmoniseringsbyrdns skyldighet att godta
begrinsningarna av varor och tjinster

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att den hade foreslagit att klass 25 skulle strykas fran
registreringsansokan men att 6verklagandenimnden inte tog hinsyn till denna
foreslagna aterkallelse, i strid med artikel 44.1 i férordning nr 40/94.

Enligt harmoniseringsbyrin féreskrivs inte i forordning 40/94, sdsom sékanden
hivdat, nagon skyldighet att ta hénsyn till villkorade f6rslag om begrinsningar av
varorna eller tjdnsterna, och foljaktligen kan dessa villkorade Aterkallelser inte
godtas eftersom det inte dr friga om verkliga aterkallelser.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 44.1 i férordning nr 40/94 kan s6kanden nir som helst iterkalla sin
ansbkan om gemenskapsvarumirke eller begrinsa den diri ingdende férteck-
ningen Over varor eller tjinster.

Saledes dr det endast den som ansoker om ett gemenskapsvarumirke som har
mdjlighet att begrinsa forteckningen 6ver varor och tjinster och som nir som
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helst kan inlimna en sidan ans6kan till harmoniseringsbyrdn. En fullstindig eller
delvis aterkallelse av en ansokan om gemenskapsvarumirke skall i detta
sammanhang géras uttryckligen och ovillkorligen.

I forevarande fall hade sokanden foreslagit att varorna i klass 25 skulle strykas
frin ansokan om gemenskapsvarumirket ELLOS om o6verklagandenimnden
avsag att avsld en sidan ansokan (punkt 13 i det ifrdgasatta beslutet). Sokanden
gjorde emellertid inte ndgon uttrycklig och villkorslés dterkallelse. Sokanden kan
dirfor inte anses ha gjort en delvis aterkallelse av ansdkan om gemenskaps-
varumdrke i fraga.

Hirav foljer att talan inte kan bifallas pd denna grund.

Med beaktande av samtliga ovanstiende skil skall det ifrigasatta beslutet
ogiltigforklaras till den del det avser “kundservice vid postorderforsiljning”
(klass 35 i Niceklassificeringen) och talan i 6vrigt ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rittegingsreglerna kan forstainstansratten besluta att vardera
parten skall bira sin kostnad om parterna 6msom tappar milet pa en eller flera
punkter. Eftersom det ifrigasatta beslutet delvis skall ogiltigforklaras beslutar
forstainstansritten i forevarande mal att vardera parten skall bara sin rittegangs-
kostnad.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

f6ljande dom:

1) Beslutet av forsta verklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) av den 15 juni 2000
(drende R 385/1999-1) ogiltigférklaras i den man det avser tjdnster som
omfattas av klass 35 i Nicedverenskommelsen och som motsvarar féljande
beskrivning: “kundservice vid postorderforsiljning”.

2) Talan ogillas i Gvrigt.

3) Vardera parten skall bira sin rittegangskostnad.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 27 februari 2002.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordférande
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