HERON ROBOTUNITS MOT HARMONISERINGSBYRAN (ROBOTUNITS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 26 november 2003 *

I mal T-222/02,

HERON Robotunits GmbH, Lustenau (Osterrike), foretrdtt av advokaterna
M. Bergermann och R. Hackbarth,

sokande,

mot

Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretridd av S. Bonne och G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av forsta
dverklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 6 maj 2002 (drende R 1095/2000-1), om
avslag av 6verklagandet mot granskarens beslut att avsld ans6kan om registrering
av ordmirket ROBOTUNITS som gemenskapsvarumérke,

* Riittegdngssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen),

sammansatt av ordféranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,
justitiesekreterare: byrddirektoren J. Plingers,

med hinsyn till det skriftliga férfarandet och efter det muntliga forfarandet den
9 juli 2003,

f6ljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 18 maj 1999 ingav sokanden, fore detta Heron Systemprofile GmbH, med
stod av rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omridde 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en ansokan om registrering av
gemenskapsordmirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansdkan avsdg var ordkdnnetecknet ROBOT-
UNITS.
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Sedan en den 3 maj 2000 gjord dndring i den ursprungliga ansékan omfattas de
varor som avses i registreringsansokan av klasserna 6, 7 och 9 i Nicedverens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjdnster vid registrering
av varumirken av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar
foljande beskrivning:

— ”metallprofiler, ledskenor av metall, profilstatikelement, profilférbindnings-
element”, som ingér i klass 6,

— ledbanor fér maskiner, styrlinjaler och lingdledningselement, tryckcylind-
rar, linjircylindrar med olika drivsystem, profilpneumatikelement”, som
ingdr i klass 7,

— transportband, anslagssystem med positionering”, som ingér i klass 9.

Genom beslut av den 15 september 2000 avslog granskaren registreringsanstkan
enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 med den motiveringen att det varumirke
som ansokan avsdg var beskrivande fér de aktuella varorna.

Den 13 november 2000 overklagade sokanden detta avslagsbeslut och angav
skilen till detta i inlaga av den 15 januari 2001. I mélet foreslog sékanden i andra
hand att listan 6ver varor skulle begrinsas till att avse “metallprofiler,
profilstatikelement, profilférbindningselement”, som ingér i klass 6.
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Forsta 6verklagandenimnden ogillade verklagandet genom beslut av den 6 maj
2002 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet) pi den grunden att artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94 utgdr hinder mot att registrera ordkdnnetecknet ROBOT-
UNITS, eftersom detta kunde anviindas for att beteckna anvindningsomradet for
de varor for vilka registrering soktes. Enligt éverklagandenimnden var inne-
borden av ”robotunits”, sett som helhet, robotenhet” eller “robotdel”, och det
finns ett direkt och omedelbart samband mellan de varor som omfattas av det
begirda varumirket och ovannimnda mirke, som sdlunda pa ett entydigt vis
betecknar varornas anvindningsomride, nimligen den omstindigheten att dessa
kan anvindas for att montera automatiserade och programmerade maskiner eller
den omstindigheten att de sitts pd firdigmonterade maskiner.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden vickte forevarande talan genom ansékan som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 23 juli 2002. Harmoniseringsbyrdn inkom med sin
svarsskrivelse till forstainstansrittens kansli den 15 oktober 2002.

Efter att ha tagit del av referentens rapport beslutade foérstainstansritten (fjarde
avdelningen) att inleda det muntliga forfarandet. Som &tgérd for processledning
enligt artikel 64 i forstainstansrittens rittegdngsregler stillde forstainstansritten
skriftligen en frga till sokanden.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pd forstainstansrittens muntliga fragor
vid forhandlingen den 9 juli 2003. Under férhandlingen ingav sokanden
handlingar rérande registreringen av varumirket ROBOTUNITS i Férenade
kungariket, och harmoniseringsbyran ingav en kopia av sokandens hemsida pé
internet, vilket antecknades i protokollet frin forhandlingen.

II - 5000



10

11

HERON ROBOTUNITS MOT HARMONISERINGSBYRAN (ROBOTUNITS)

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet,

— f6rplikta svaranden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rittegdngskostnaderna.

Rittslig beddmning

Parternas argument

Sokanden har till stéd for sin talan dberopat en enda grund, som avser att
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 har dsidosatts.
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Sékanden anser med hinvisning till férstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i
mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrdn (EuroHealth) (REG 2001,
s. I1-645), att ett kinnetecken eller en upplysning endast kan anses vara
beskrivande om det beskrivande sambandet f6r malgruppen ir omedelbart och
utan ytterligare analys igenkdnnbart.

Sokanden har betonat att ordet “robotunits” inte forekommer i det engelska
spraket och att det ir friga om en pd ett ovanligt sitt tillkommen nyskapelse.
Sokanden har i detta hinseende gjort gillande att domstolen i sin dom av den
20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniserings-
byran (REG 2001, s. I-6251), tydligt har uttalat att, nir det géller varumarken
som bestir av ord, det enda avgérande dr den helhet som dessa ord bildar.
Sokanden har hirav slutit sig till att 6verklagandenimnden med hénsyn till att
den grundat sig pa i huvudsak ordet “robot” har &sidosatt de av domstolen i
domen i det ovannimnda madlet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn
fastslagna principerna.

Sokanden anser ocksa att dverklagandenimnden inte genom att grunda sig pa den
omstindigheten att det engelska spraket ocksi medger att tvd substantiv sitts
samman borde vara befriad frin att préva huruvida det kdnnetecken som konkret
avses med registreringsansékan direkt kan beskriva de varor f6r vilka registrering
har sokts. Sokanden gor gillande att det ifrigasatta beslutet inte innehdller
tillrdckliga 6vervidganden hirvidlag.

Sokanden anser att det av det ifrigasatta beslutet inte framgar vad som avses med
robotenhet eller robotdel, ett ord som enligt 6verklagandenimnden uttrycker
innebdrden av det generella uttrycket “robotunits”. Sokanden har hivdat att
ordet ”robotunits” inte kan forstds som “robotdelar”. For att beteckna en
bestimd del av en maskin eller en komponent anvinds i engelskan ndmligen inte
ordet ”maskinenhet” utan orden *maskindel” eller ”maskinkomponent”.
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Sokanden anser att sambandet mellan ordkinnetecknet ROBOTUNITS och de
varor som avses med registreringsanstkan inte framkommer annat 4n genom ett
resonemang i flera led. Ordkinnetecknet ROBOTUNITS 4r ddrfor inte
omedelbart och utan ytterligare analys beskrivande i férhallande till de varor
avseende vilka registrering av kinnetecknet soks. Sokanden anser att den
omstindigheten att varorna eventuellt ocksd kan anvindas med avseende pa
datorer eller robotar inte ir tillricklig for att ge kdnnetecknet en beskrivande
karaktir, eftersom detta samband inte framgar pd ett tillrdckligt direkt och
konkret sitt och utan ytterligare analys.

Sokanden har pdstdtt att det kidnnetecken for vilket registrering soks,
ROBOTUNITS, i férevarande fall pd sin hdjd endast har en suggererande
karaktir mot bakgrund av de varor som avses och inte en klart beskrivande
karaktir.

Sékanden anser dessutom att det ifrigasatta beslutet har antagits utan hinsyn
tagen till domstolens och férstainstansrittens rittspraxis. I domen i det
ovannimnda maélet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn fringick
domstolen enligt sékanden sin stdndpunkt i dom av den 4 maj 1999 i de
forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-
2779), vad betriffar befintligheten av ett konkret, aktuellt och tungt vigande
behov av att utesluta ensamritt. I domen i det ovannimnda madlet Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyrdn grundade sig domstolen nidmligen inte 6ver
huvud taget pd ett eventuellt behov av att utesluta ensamritt.

Sokanden har klandrat harmoniseringsbyrdn for att den genom att underléta att
gora en bedémning av varje vara for sig inte gjort en verklig prévning av de varor
som avses i ansokan.

Sokanden har i sitt svar pa forstainstansrittens skriftliga friga preciserat att talan,
sedan den 3 maj 2000 gjorda dndringen i den ursprungliga ansékan, avser
samtliga varor avseende vilka registrering soks och vilka ingér i klasserna 6, 7 och
9 i Nicedverenskommelsen. De varor i klass 6 avseende vilka registrering av

1I - 5003



22

23

24

DOM AV DEN 26.11.2003 — MAL T-222/02

kannetecknet ROBOTUNITS soks 4r sdlunda inte varor som bestér av sérskilda
bestandsdelar for maskiner eller av firdiga monterade maskiner, utan profiler
eller delar gjorda av metall och mer specifikt halvfirdiga varor eller mellanled som
ar valsade, pressade eller formade, som saknar samband med robotenheter. Dessa
bestandsdelar skulle tvirtom kunna anvindas inom alla omriden. Detsamma
giller profilstatikelement, vilka dr bestindsdelar i broar eller olika stommar, samt
profilférbindningselement, vilka inte nddvindigtvis i sig dr profilerade. Forbind-
ningselementen ir helt mekaniska forbindningselement.

Soékanden har ocksi angett att de ledbanor fér maskiner samt styrlinjaler och
lingdledningselement som ingdr i klass 7 dr sidana anordningar som gor att ett
foremal (maskindel eller liknande) nir det dr i rorelse har en viss bana och
position (till exempel styrlinjaler). P4 samma sitt saknar de tryckcylindrar och
linjircylindrar med olika drivsystem som ingér i klass 7 ett tillrackligt direkt och
konkret samband med de automatiserade maskinerna. Vad betriffar profilpneu-
matikelementen har sékanden gjort gillande att pneumatiken 4r ett omride inom
tekniken som handlar om hur gaser uppfor sig, framfér allt trycklufts- och
insugningsluftsfenomen och deras anvindning.

Sokanden har forklarat att transportbanden inte dr komponenter i auto-
matiserade maskiner utan att de — liksom de ledbanor for maskiner samt
styrlinjaler och lingdledningselement som ingdr i klass 7 — ér dndlosa stod- och
drivanordningar i en sluten stromkrets. Sékanden har tillagt att de anslagssystem
med positionering som ingdr i klass 9 i allminhet ir sparranordningar, exempelvis
delar av (hirdat) stil i mellanligg i (skdr)verktyg.

Under forhandlingen uppgav sékanden att de varor som avses med registrerings-
ansdkan kan anvindas i programmerade maskiner, men att detta dr ett av
tusentals anvindningsomriden. Sokanden anser med hinvisning till f6rstain-
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stansrittens dom av den 20 mars 2002 i mal T-356/00, DaimlerChrysler mot
harmoniseringsbyran (REG 2002, s. II-1963), punkt 40, att ett sddant anvind-
ningsomride bland flera andra inte dr tillrickligt f6r att ge ordmirket en
beskrivande karaktir eftersom det inte 4r friga om en teknisk funktion hos
varorna i friga.

Slutligen har s6kanden i sitt svar pa forstainstansrittens skriftliga friga angett att
den internationella registreringen av ordmirket ROBOTUNITS just har beviljats
skydd i Férenade kungariket for de i férevarande mél aktuella varorna. Till sitt
svar fogade sdkanden en skrivelse frin Patent Office (patent- och registrerings-
verket) av den 18 juni 2003, enligt vilket skydd fran och med den 12 december
2002 beviljats i Forenade kungariket.

Harmoniseringsbyran har angett att 6verklagandenimnden noggrant konstaterat
att uttrycket “robotunits” sett som helhet har tvd bestdndsdelar, ndmligen
*robot” och ”unit”. En robot” definieras som en “automatiserad maskin som
programmerats for att ha sirskilda mekaniska funktioner efter minsklig
forebild”. Ordet “unit” definieras som en “sirskild icke delbar enhet eller en
odelbar helhet”. Med stéd av en analys av det begidrda tecknets semantiska
innehall fann éverklagandenimnden att den omedelbara inneborden av ordet
*robotunits” var “robotenhet”eller ”robotdel”.

Harmoniseringsbyran har uppgett att 6verklagandendmnden ansig att varumar-
ket var omedelbart och klart beskrivande pd grundval av f6ljande bedémning.
Nir milgruppen ser varumirket i samband med berérda varor kommer den
omedelbart att forstd att det pa ett entydigt sitt beskriver varornas anvindnings-
omrade, nimligen att de senare kan anvindas for att montera automatiserade och
programmerade maskiner eller att de sitts pd firdigmonterade maskiner.
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Vad betriffar sambandet med de berérda varorna anser harmoniseringsbyran att
overklagandenimnden noggrant bedémt de varor som avses med ansdkan om
registrering av gemenskapsvarumirke. Harmoniseringsbyran anser att Over-
klagandenimnden vid flera tillfillen hinvisat till varorna i sitt beslut.

Harmoniseringsbyran anser att i synnerhet varor som ingdr i klasserna 7 och 9 ér
sirskilda bestindsdelar for maskiner eller av firdigmonterade maskiner. Vad
giller klass 6 fann o6verklagandenimnden enligt harmoniseringsbyrdn att
sokanden hade begirt att dess mirke skulle registreras for samtliga angivna
varor i klass 6 utan atskillnad. Hirigenom inkluderades sddana varor som skulle
kunna anvindas for att montera automatiserade och programmerade maskiner
eller som sitts pa firdigmonterade maskiner.

Vad giller frigan huruvida 6verklagandenimnden tillimpat principen om att
bedémningen av huruvida ett kinnetecken kan registreras och huruvida det har
beskrivande karaktir skall géras med beaktande av milgruppen, har harmoni-
seringsbyran erinrat om att overklagandenimnden har utgdtt frdn en specia-
listkrets som sysslar med projektering, tillverkning och underhall av maskiner av
olika slag. Enligt harmoniseringsbyrdn- mdste det beaktas att det i detta
sammanhang ir friga om maskindelar som inte anvinds av genomsnittskon-
sumenten och att malgruppen siledes ir en specialistkrets som har god kdnnedom
om vilka varor som finns pd marknaden. Hirav har harmoniseringsbyrdn dragit
slutsatsen att konsumenter i Forenade kungariket och konsumenter som &r
specialiserade inom teknikomradet har kunskaper i engelska och omedelbart
kommer att forstd inneborden av kdnnetecknet ROBOTUNITS.

Harmoniseringsbyrin anser att varumirkets beskrivande karaktdr dr en direkt
foljd av sambandet mellan varumirket och varorna. Den anser vidare att det inte
behdvs ndgon tankemissig association, som kriver viss anstringning, for att
oversitta ett i suggestiva ordalag uttryckt budskap till en rationell bedémning.
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Harmoniseringsbyrdn har slutligen, vad betriffar registreringen i Forenade
kungariket av ordkidnnetecknet ROBOTUNITS, anfort att denna bevisning
ingetts sent. Den har tillagt att ingenting i de ingivna handlingarna utesluter att
registreringen kan ha varit grundad pa anvindningen.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 fir *varumirken som endast bestdr av
kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjdnsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden f6r
deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjansterna” inte
registreras. I artikel 7.2 i férordning nr 40/94 anges vidare att ”punkt 1 skall
tillimpas dven om registreringshindren endast finns i endast en del av
gemenskapen”.

De kinnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
ir sdledes de som, vid en normal anvindning frin avsedd mélgrupps synpunkt,
antingen direkt eller genom att nimna en av dess visentliga egenskaper, kan
anvindas for att beskriva den vara eller tjinst f6r vilken ans6kan om registrering
har gjorts (domen i det ovannimnda mélet Procter & Gamble, punkt 39). Frigan
huruvida ett kidnnetecken har beskrivande karaktdr kan foljaktligen bedémas
endast i férhallande till berdrda varor eller tjidnster och i férhillande till en viss
malgrupps forsticlse av detta (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i
mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrin (EUROCOOL),
REG 2002, s. 11-683, punkt 38).

I férevarande fall ingdr bland de varor som omfattas av ans6kan om registrering
bland annat maskinkomponenter eller firdigmonterade maskiner som kan
fungera automatiskt eller programmeras. Som 6verklagandenimnden angett i
punkt 17 i det ifrigasatta beslutet 4r det ocksd allmint kint att sédana maskiner
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nufortiden anvinds inom alla omraden, antingen det ir i fabrikslokaler for att till
exempel montera bilar eller for att transportera varor, i vilket fall det kan réra sig
om transportband. ’

Vad betriffar milgruppen har éverklagandenimnden i punkt 18 i det ifrigasatta
beslutet konstaterat att de berérda varorna och tjinsterna riktar sig till en
»specialistkrets som sysslar med projektering, tillverkning och underhall av olika
maskiner och att [det dven om] nimnda milgrupp bestdr av personer som har
engelska som modersmal mdste anses att milgruppen ocksd bestar av personer
som atminstone har grundliggande kunskaper i engelska eller specialiserad
engelska, eftersom det tekniska [spriket] innehdller minga ord som endast
anvinds pad engelska”. Sokanden har inte ifrigasatt Gverklagandendmndens
definition av mélgruppen.

I enlighet med artikel 7.2 i férordning nr 40/94 ir den malgrupp i forhéllande till
vilken de absoluta registreringshindren skall bedémas siledes en engelsktalande
specialistkrets eftersom det aktuella ordkinnetecknet bestir av engelska ord.

Vid tillimpningen av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 skall det foljaktligen, pa
grundval av en viss innebérd av ordkinnetecknet i friga, enbart provas huruvida
det frin malgruppens synpunkt foreligger ett tillrickligt direkt och konkret
samband mellan kidnnetecknet och de kategorier av varor eller tjanster som
registreringsansékan avser (domen i det ovannimnda mélet CARCARD,
punkt 28, och forstainstansrittens dom av den 20 mars 2002 i mal T-355/00,
DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrdn (TELE AID), REG 2002, s. 11-1939,
punkt 28).

Det skall inledningsvis pdpekas att ordkidnnetecknet ROBOTUNITS ér samman-
satt av tva engelska substantiv. Ordkinnetecknets struktur &r inte ovanlig.
Ordkidnnetecknet avviker ndmligen inte frin lexikaliska regler fér det engelska
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spraket, utan har bildats i 6verensstimmelse med dessa. Det kommer dérfor inte
att betraktas som ovanligt av berdrd konsument (domen i det ovanndmnda maélet
CARCARD, punkt 29).

Nir det giller innebbrden av ordkinnetecknet ROBOTUNITS framgér det av
punkterna 21 och 22 i det ifrigasatta beslutet samt av harmoniseringsbyrins
fortydliganden i svarsskrivelsen och under férhandlingen att harmoniseringsbyran
anser att ordkinnetecknet betyder ”robotenhet” eller ”robotdel”. S6kanden gor
gillande att det aktuella ordkidnnetecknet inte har en klar och bestdmd innebord.
Enligt s6kanden betyder inte uttrycket ”robotenhet” ndgonting. Sékanden har
tillagt att man for att pa engelska beteckna en bestdimd del av en maskin eller en
komponent inte anvinder ordet ”unit” utan orden *machine part” eller machine
piece”.

Med hiinsyn till de varor som avses med registreringsansokan synes den av
6verklagandenimnden anvinda betydelsen vara korrekt. Som harmoniserings-
byrdn uppgett i sin svarsskrivelse (punkterna 43 och 48), innebir ordet *unit”
nidmligen ocksa “en sjilvstindig del eller en fran ett storre foremal borttagen del”
och ”en liten maskin eller en maskindel med ett bestimt dndamal”. Det skall i
dvrigt erinras om att det for att ett ordkidnnetecken skall omfattas av artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 ir tillriickligt att Atminstone en av kidnnetecknets mojliga
betydelser beskriver en egenskap hos berdrda varor eller tjdnster (domen i det
ovannimnda milet CARCARD, punkt 30).

Nir det giller arten av det samband som foreligger mellan ordkédnnetecknet
ROBOTUNITS och de aktuella varorna har éverklagandendmnden, i punkt 23 i
det ifrgasatta beslutet, ansett att ordkdnnetecknet beskriver varornas avsedda
anvindning.
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Vad giller de varukategorier som avses med registreringsansékan har sokanden
inte ifrigasatt att de aktuella varorna kan anvindas i maskiner som kan fungera
automatiskt eller programmeras, men har gjort gillande att den omstindigheten
att varorna eventuellt ocksd kan anvindas med avseende pd datorer eller robotar
inte ir tillricklig for att ge kdnnetecknet en beskrivande karaktir, eftersom detta
samband inte framgar pd ett tillrickligt direkt och konkret sitt och utan
ytterligare analys.

Hirav foljer att ordkinnetecknet ROBOTUNITS sett som helhet kan anvindas
for att beteckna ett av flera mojliga anvindningsomraden f6r samtliga varor som
avses med anstkan. Dessutom maste det faktum att ordkidnnetecknet innehdller
ordet ”robot” anses beteckna ett anvindningsomrade for dessa varor som kan ha
betydelse for malgruppens val och som foljaktligen utgér en visentlig egenskap
hos dessa varor. Sokanden har i sina inlagor och under forhandlingen ocks3 sjdlv
medgett att de varor betriffande vilka registrering av ordkannetecknet har sokts
eventuellt ocksd kunde anvindas med avseende pd datorer eller robotar. Frin
mélgruppens synpunkt foreligger det foljaktligen ett tillrdckligt direkt och konkret
samband mellan ordkinnetecknet ROBOTUNITS och dessa varor.

Det kan visserligen inte uteslutas att det bland dessa varor kan finnas delar som
inte har nigon anknytning till en automatisk maskin och att ordkinnetecknet
foljaktligen inte dr beskrivande for samtliga varor som hor till de varukategorier
som avses med registreringsansokan. I det hdnseendet racker det att ndmna att
sokanden har ansokt om registrering av kinnetecknet i friga for samtliga varor i
dessa kategorier utan att géra nigon atskillnad dem emellan. Foljaktligen delar
forstainstansritten 6verklagandenimndens bedémning sdvitt den avser samtliga
varor i dessa kategorier (domarna i de ovannimnda mdlen EuroHealth, punkt 33,
TELE AID, punkt 34, och CARCARD, punkterna 33 och 36).

Med hinsyn till att s6kanden inte har begrinsat sin registreringsansékan genom
att utesluta anvindningen av de aktuella varorna som robotdelar, 4r nimligen den
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omstindigheten att kiinnetecknet i friga kan anvindas f6r att beteckna ett av de
eventuella anviindningsomridena f6r de varor som avses i registreringsanstkan en
tillricklig grund for att vigra registrering pd grund av varumirkets beskrivande
karaktir.

Detta konstaterande vederliggs inte av sékandens tolkning av punkt 40 i domen i
det ovannimnda mailet CARCARD. I den domen fann forstainstansrdtten
nimligen att de varor som bendmns “stationdr och flyttbar utrustning for
databehandling; program lagrade pa databirare for data-, text- eller bildbehand-
ling”, vilka omfattas av klass 9, skulle kunna anvdndas i ett funktionellt
sammanhang som dven forutsitter ett kort som har samband med en bil, men att
en sadan anvindning pa sin hojd skulle utgdra ett av flera anvindningsomraden,
men inte en teknisk funktion. I férevarande fall utgér dock den omstindigheten
att de varor som avses med ansbkan kan anvindas i automatiserade och
programmerade maskiner en av varornas tekniska funktioner. Den omstindig-
heten att dessa varor kan anviindas ocks4 i maskiner som inte dr automatiserade
eller programmerade utesluter inte att denna tekniska funktion 4r just det sdrdrag
som gor att ordkinnetecknet ROBOTUNITS ér beskrivande for dessa varor.

Hirav foljer att ordkinnetecknet ROBOTUNITS i den mening som avses i
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 kan anvindas f6r att beteckna visentliga
sirdrag hos de varor som ingdr i de kategorier som avses med registrerings-
anstkan.

Sékandens pastdende att domstolen i domen i det ovanndmnda mélet Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyrdn frangick sin stindpunkt i domen i det
ovannimnda mélet Windsurfing Chiemsee vad betriffar befintligheten av ett
tungt vigande behov av att utesluta ensamritt kan inte godtas. I dom av den
8 april 2003 i de forenade milen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003,
s. I-3161, punkterna 73 och 74), upprepade nimligen domstolen uttryckligen sin
stindpunkt frin domen i malet Windsurfing Chiemsee.
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Vad slutligen giller s6kandens argument att Patent Office registrerat varumérket
ROBOTUNITS f6r samma varor som dem som avses i forevarande mal skall forst
erinras om att det av artikel 63.2, jimférd med artikel 63.3, i forordning nr 40/94
framgar att sivil undanréjande som #dndring av ett avgdrande fran verklagande-
nimnden forutsitter att avgorandet dr rittsstridigt i materiellt eller formelit
hinseende. Enligt fast rittspraxis skall rittsaktens lagenlighet vidare bedémas
mot bakgrund av de faktiska och rittsliga omstindigheter som rddde den dag d&
rittsakten antogs (férstainstansrittens dom av den 6 oktober 1999 i mal T-23/97,
Salomon SA mot kommissionen, REG 1999, s. II-2925, punkt 48, och av den
14 maj 2002 i mal T-126/99, Graphischer Maschinenbau mot kommissionen,
REG 2002, s. 112427, punkt 33). Lagenligheten av ett avgérande fran
overklagandenimnden kan féljaktligen endast ifrigasittas genom dberopande
av nya omstindigheter vid ritten om det bevisas att 6verklagandendmnden var
skyldig att pi eget initiativ beakta dessa omstindigheter i det administrativa
forfarandet innan den fattade beslut i drendet (forstainstansrittens dom av den
12 december 2002 i mal T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrdn (ECOPY),
REG 2002, s. II-5301, punkt 46). I enlighet med artikel 74.2 i f6rordning nr 40/94
behover harmomserlngsbyran inte beakta omstindigheter eller bevis som part inte
dberopat eller ingivit i ritt tid.

Hirav foljer att det endast 4r de omstindigheter som harmoniseringsbyrdn kunde
fa kinnedom om i det administrativa forfarandet som skall beaktas. Den
omstindigheten att varumirket ROBOTUNITS reglstrerats i Forenade kungarlket
kan siledes inte beaktas.

Hirvidlag erinrar forstainstansritten ocksd om att gemenskapsvarumarket enligt
forsta skilet i forordning nr 40/94 har till syfte att gora det mojligt f6r foretagen
att ”sirskilja [sina] varor och tjinster pd samma sitt inom hela gemenskapen,
oavsett grianser”, och de registreringar som redan har dgt rum i vissa
medlemsstater utgdér siledes en omstindighet som, utan att vara avgorande,
enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumirke (forstain-
stansrittens dom av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (formen p4 en tvil), REG 2000, s. II-265, punkterna 60 och
61, och av den 5 december 2000 i mil T-32/00, Messe Miinchen mot
harmoniseringsbyrin (electronica), REG 2000, s. 11-3829, punkterna 45 och
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46). De registreringar som redan har dgt rum i vissa medlemsstater kan ddrmed ge
ett analysunderlag vid bedémningen av en ansdkan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke. De av sokanden ingivna handlingarna rérande registre-
ringen av det aktuella kdnnetecknet i Forenade kungariket ger emellertid ingen
vigledning i férevarande fall. Av dessa handlingar framgar niamligen inte de skal
som lett till att det aktuella kidnnetecknet registrerats i Forenade kungariket.
Handlingarna visar bara att registrering av det aktuella kdnnetecknet beviljats for
de varor som avses i dessa handlingar.

Detta konstaterande vederliggs inte av att sbkanden, som svar pd forstain-
stansrittens frigor angdende huruvida registreringen i Férenade kungariket varit
grundad pd den tidigare anviindningen av varumirket, gjort gillande att det
skulle ha framgatt av registreringshandlingarna om det var pd den grunden som
registrering skedde. Som férstainstansrdtten funnit i foregdende punkt paverkar
detta argument inte utgingen i méilet eftersom de av sokanden ingivna
handlingarna inte innehdller ndgot bevis pd att Patent Office har bedomt
huruvida det begirda varumirket har beskrivande karaktir i forhallande till de
aktuella varorna.

Av ovanstiende dverviganden foljer att talan inte kan vinna bifall pd den enda av
sokanden dberopade grunden, vilken avser att artikel 7.1 c i f6rordning nr 40/94
har &sidosatts. Talan skall foljaktligen ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersdtta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sokanden
skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

féljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 26 november 2003.

H. Jung ) ’ o _ ‘ V. Tiili

Justitiesekreterare Le président
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