PTV MOT HARMONISERINGSBYRAN (MAP&GUIDE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 10 oktober 2006

I mél T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe (Tyskland), foretritt av
advokaten F. Nielsen,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av B. Miiller och G. Schneider, béda i
egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandendmnd den 1 juli 2003 (drende R 1046/2001-2) om en ansdkan om
registrering som gemenskapsvarumérke av ordmérket map&guide,

* Rattegangssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och I Pelikanova,

justitiesekreterare: handliggaren I. Natsinas,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den
4 september 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansréttens kansli den
26 november 2003,

efter forhandlingen den 7 december 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 15 februari 2001 en ansdkan om registrering av gemen-
skapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess &dndrade lydelse.
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Det sokta varumirket utgors av ordkdnnetecknet map&guide.

De varor och tjinster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 41
och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg,
och motsvarar fljande beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— ”Datorprogramvara”, i klass 9,

— ”Genomférande av utbildningstillstillningar inom programvaruomradet”, i
klass 41, och

— Utarbetande av ADB-program”, i klass 42.

Den 19 oktober 2001 avslog granskaren registreringsansokan i enlighet med artikel
38 i forordning nr 40/94 savitt avsdg “datorprogramvara” och tjdnsten "utarbetande
av ADB-program”. Som skl for avslagsbeslutet angavs att det stkta varumérket
beskrev de berérda varorna och tjdnsterna i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 och saknade sirskiljningsférméga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Till skillnad fran vad granskaren inledningsvis
hade foreslagit, avslog granskaren inte registreringsansékan vad avsig tjinsten
"genomforande av utbildningstillstillningar inom programvaruomradet”.

II - 4043



DOM AV DEN 10.10.2006 — MAL T-302/03

Sokanden overklagade den 19 december 2001 med stéd av artiklarna 57-62 i
forordning nr 40/94 granskarens beslut till harmoniseringsbyran.

Genom beslut av den 1 juli 2003 (nedan kallat det 6verklagade beslutet), som delgavs
sokanden den 4 juli 2003, avslog andra éverklagandendmnden 6verklagandet. Som
skél angavs att det sokta varumirket saknade sirskiljningsférmaga i den mening som
avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. I avslagsbeslutet angavs vidare att det
saknades anledning att préva fragan huruvida det foreldg nagot absolut registre-
ringshinder enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersétta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Riittslig bedémning

Parternas argument

Till stod for sin talan har sokanden anfort en enda grund, nédmligen att
harmoniseringsbyran har dsidosatt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Sokanden har dérvid gjort géllande foljande. Det f6ljer av lydelsen av artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, som avser ”[v]arumérken som saknar sdrskiljningsformaga”, att
det dr tillrdckligt att ett varumiérke har lag sirskiljningsforméga for att det inte skall
foreligga ndgot absolut registreringshinder enligt nimnda bestimmelse.

Av forstainstansrittens dom av den 3 juli 2003 i mal T-122/01, Best Buy Concepts
mot harmoniseringsbyran (BEST BUY) (REG 2003, s. [1-2235), punkt 21, féljer att
ett varumirke har sérskiljningsforméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 om det omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det
kommersiella ursprunget for de berérda varorna eller tjdnsterna, sd att omsitt-
ningskretsen kan sirskilja varumérkesinnehavarens varor eller tjdnster frin dem som
har ett annat kommersiellt ursprung. Kdnnetecknet map&guide har denna funktion,
eftersom det anger det kommersiella ursprunget for datorprogramvara och tjédnsten
utarbetande av ADB-program.

Harmoniseringsbyran gjorde for det forsta fel da den kom fram till att kinnetecknet
map&guide har ett direkt och konkret samband med datorprogramvara och tjinsten
utarbetande av ADB-program.
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Harmoniseringsbyran underlit att i tillricklig omfattning beakta att de varor och
tjdnster som avses i registreringsansokan inte utgors av stadskartor eller reseguider. I
stillet utgors de av datorprogramvara och tjinsten utarbetande av ADB-program,
och de kan omfatta vilket tema som helst. Kénnetecknet map&guides samband med
sistndmnda varor och tjinster skall siledes anses vara av allmédn och hypotetisk
karaktdr. Var och en gir med pa att kalla en reseguide i bokform foér reseguide.
Diremot skulle ingen prata om map&guide for att kénneteckna en datorprogram-
vara. Kénnetecknet map&guide ger knappast ndgon direkt upplysning om tjdnsten
utarbetande av ADB-program. Omsittningskretsen uppfattar kinnetecknet map&-
guide som ett fantasiuttryck som ger en upplysning om det kommersiella
ursprunget. Det finns sdledes ingen relation mellan kdnnetecknet map&guide och
de berorda varorna och tjdnsterna i sig. Om det finns nagot samband mellan & ena
sidan det semantiska innehallet i kidnnetecknet map&guide och & andra sidan
datorprogramvara och tjdnsten utarbetande av ADB-program sa dr detta pa sin hojd
ett resultat av en intellektuell slutledning. Villkoret for att kinnetecknet map&guide
inte skall anses vara skyddsvért pd grund av att det saknar sérskiljningsformaga ér
siledes inte uppfyllt.

Overklagandenimndens resonemang i det angripna beslutet far till f6ljd att det inte
blir majligt att anvinda nagot "konkret ord” som varumérke f6r datorprogramvara
och tjdnsten utarbetande av ADB-program. Det gdr ndmligen alltid att hitta nagot
samband mellan det semantiska innehallet i ordet — exempelvis "lejon” eller "6rn”
— och foremalet for den berérda varan eller tjansten, eller dess anvindningsomrade.

For det andra skall kidnnetecknet efter en helhetsbedomning och med beaktande av
de varor och tjidnster som anges i registreringsansokan anses ha sérskiljnings-
formaga.
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For det tredje maste kdnnetecknet map&guide ha viss sérskiljningsférmaga,
eftersom granskaren, som inledningsvis hade foreslagit att registreringsansékan
skulle avslas dven avseende tjinsten genomforande av utbildningstillstillningar inom
programvaruomrddet, senare gick med pa att registrera kinnetecknet savitt avsag
denna tjanst. Om kidnnetecknet map&guide inte hade nagon sérskiljningsférmaga,
skulle granskaren inte ha kunnat dndra sin ursprungliga bedémning.

For det fjarde har sokanden gjort géllande att dven om det &r riktigt att varje drende
skall bedémas fran fall till fall och att tidigare registreringar av andra varumérken
saknar relevans for om ett varumirke ér skyddsvért, s& skall harmoniseringsbyran se
till att gillande rdtt tillimpas pa ett enhetligt sitt. Hérav foljer att det angripna
beslutet inte kan motiveras, eftersom harmoniseringsbyran har registrerat vissa
varumirken trots att de varor eller tjinster som kdnnetecknas av dessa varumérken
har ett ndrmare samband med varumirkena dn vad som é&r fallet mellan
kidnnetecknet map&guide och datorprogramvara och tjdnsten utarbetande av
ADB-program. Exempel pa detta dr registreringen av varumirkena LEICHT (ldtt)
for koksmobler for inbyggnad, PRO CARE for kroppsvirdsprodukter och skon-
hetsprodukter, POLY COLOR f6r harprodukter, schampo och harfirgningsmedel,
GOLDEN CARE for forsikringar och finansiella tjinster, Safetytech f6r anlidggningar
for forpackningsindustrin och RAPID f6r borrmaskiner.

Slutligen har sékanden rent allmént hinvisat till sina inlagor till harmoniserings-
byrdn. Vid forhandlingen uppgav sokanden emellertid att den i fdrevarande
forfarande inte dberopar sina inlagor till harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att kédnnetecknet map&guide saknar
sdrskiljningsférmaga och har bestritt de argument som framforts av sékanden.
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Harmoniseringsbyran har dérvid gjort géllande f6ljande. Fér det forsta anses ett sokt
varumiérke ha sérskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 om det konkret kan ange det kommersiella ursprunget for de
varor och tjinster som anges i registreringsansokan. Enligt réttspraxis &r det
avgorande kriteriet hur en normalt informerad och skiligen uppmiérksam och
medveten genomsnittskonsument i omsittningskretsen antas uppfatta det sokta
varumérket (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. [-3819, punkt 26).

I forevarande mal dr det en engelsktalande konsuments uppfattning av varumirket
som skall beaktas vid bedomningen av huruvida det sokta varumérket har
sdrskiljningsférmaga. Kénnetecknet map&guide &r ndmligen sammansatt av
engelska ord. Vidare skall enligt artikel 7.2 i férordning nr 40/94 ett kidnnetecken
inte registreras som gemenskapsvarumérke om kénnetecknet saknar sérskiljnings-
formaga pd ett av de sprdk som talas av allménheten i gemenskapen (forstainstans-
rittens dom av den 30 mars 2000 i méal T-91/99, Ford Motor mot
harmoniseringsbyrdn (OPTIONS), REG 2000, s. 11-1925, punkt 25 och fsljande
punkter).

For det andra finns det, till skillnad fran vad som gjorts géllande av sdkanden, ett
direkt och konkret samband mellan kinnetecknet map&guide och de varor och
tjdnster som anges i registreringsansékan. Detta innebir att kinnetecknet ingalunda
har sirskiljningsformaga med avseende pa de berérda varorna och tjinsterna.

I likhet med vad 6verklagandendmnden fann har varken ordet map (karta eller
stadskarta) eller ordet guide (guide eller reseguide) sérskiljningsférmaga. Dessa ord
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kidnnetecknar nimligen endast sjilva féremalet for den vara som kallas datorpro-
gramvara eller for den tjanst som kallas utarbetande av ADB-program. I likhet med
vad som anges i det angripna beslutet képer genomsnittskonsumenten av de berérda
varorna eller tjinsterna datorprogram for att anvénda sig av uppgifterna déri.
Genomsnittskonsumenten foérstdr ddrvid, utan att behdva &dgna sig &t nigot
intellektuellt resonemang eller géra nagon slutledning, att datorprogrammet eller
den dirtill kopplade tjinsten genererar geografiska kartor, stadskartor eller
reseguider.

I likhet med vad som angetts av 6verklagandendmnden i det angripna beslutet utgor
sammansittningen av orden map och guide i map&guide inte en stérre enhet dn
summan av dessa bestdndsdelar (som var for sig saknar sirskiljningsformaga). Att
sammanbinda de tvd orden med skrivtecknet &, som betyder och, dr inte nigot
ovanligt tillvigagangssitt i grammatiskt hinseende. Uppbyggnaden av kénnetecknet
map&guide avviker séiledes inte pa ett uppfattbart sétt frdn den terminologi som
anvinds i dagligt tal. En sddan avvikelse skulle annars kunna innebdra att
kidnnetecknet ansags ha sirskiljningsforméga i den mening som avses i domstolens
dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (REG 2001, s. [-6251). Om konsumenten ser kidnnetecknet
map&guide i en kontext som utgérs av datorprogram och utarbetande av ADB-
program, si uppfattar vederbérande omedelbart innebérden dérav och konstaterar
ett konkret och direkt samband mellan kinnetecknet och de varor och tjédnster som
kidnnetecknas av det, utan att ddrvid behova gora nagon intellektuellt krédvande
slutledning.

Dessutom gjorde granskaren en korrekt bedéomning av hur omsittningskretsen
uppfattar situationen med stéd av exempel. Granskaren uppgav ocksd att det pa
marknaden finns flera datorprogram, sirskilt p& CD-ROM, med geografiska kartor
och guider som innehéller fler funktioner &n en guide i bokform, sdsom till exempel
att gora en individuell firdplan. Dessa faktiska omstindigheter har enligt
harmoniseringsbyran inte bestritts av sékanden.
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Vad betriffar sokandens argument att ingen kidnnetecknar ett datorprogram med
uttrycket map&guide, medan en reseguide i bokform skulle kdnnetecknas med ordet
reseguide, har harmoniseringsbyrdn huvudsakligen, mot bakgrund av att det i de
engelsktalande delarna av gemenskapen finns uppslagsverk som existerar bade i
bokform och pd CD-ROM, gjort gillande att ett datorprogram kan utgéra ett
substitut for en bok. En konsument som ser uttrycket map&guide som kénnetecken
for en bok tdnker direkt pd en reseguide med geografiska kartor eller stadskartor.
Orden reseguide, map, guide eller map&guide ir siledes inte skyddsvirda savitt
avser publikationer i klass 16. Samma bedémning giller motsvarande datorprogram.

Sokanden har riktat kritik mot det angripna beslutet pa s sitt att om det ansags vara
materiellt riktigt, sd skulle inget konkret substantiv, sésom lejon eller 6rn, kunna
vara skyddsvirt som kidnnetecken for datorprogram och tillhérande tjanster. Vad
betriffar sokandens kritik i denna del har harmoniseringsbyran i huvudsak invint att
det dr konsumentens uppfattning av situationen som man skall fista avseende vid,
och denna kénnetecknas i avgorande utstrickning av konkret praxis inom den
berdrda sektorn. Det kan emellertid inte ha undgétt den stora allménheten, som i
forevarande mél dr omsittningskretsen, att geografiska kartor eller stadskartor med
tillhorande guide salufors i form av datorprogram. I likhet med vad overklagande-
ndmnden kom fram till i sitt beslut tinker genomsnittskonsumenten, da denne ser
uttrycket map&guide, pd en datorprogramsférpackning eller, i samband med en
motsvarande tjdnst, pad ett datorprogram i form av en elektronisk reseguide
kompletterad med en stadskarta eller en geografisk karta. Om omsittningskretsen
ddremot ser ett datorprogram med kinnetecknet lejon eller 6rn (eller apple) anser
den inte att det kinnetecknar innehallet i datorprogrammet, utan uppfattar det som
ett varumérke.

Om sdkanden under varumirket map&guide vill saluféra datorprogram som inte
avser geografiska kartor och guider, far sokanden enligt artikel 44.1 i forordning
nr 40/94 begrinsa forteckningen Gver varor och tjénster i registreringsansokan.
Registreringsanstkan avsig i detta mal samtliga varor inom kategorin datorpro-
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gramvara utan att nagon atskillnad gjordes mellan olika varor i denna kategori och
samtliga tjdnster inom kategorin utarbetande av ADB-program utan att nagon
dtskillnad gjordes mellan olika tjanster i denna kategori. Mot denna bakgrund skall
overklagandenimndens bedomning faststillas savitt avser kategorierna i deras
helhet (forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i mél T-359/99, DKV mot
harmoniseringsbyran (EuroHealth), REG 2001, s. [I-1645, punkt 33, och av den
27 februari 2002 i mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrdn (ELLOS), REG
2002, s. [1-753, punkt 36).

For det tredje saknar det relevans for malet att granskaren dndrade sin ursprungliga
bedémning att det sokta varumirket inte kunde registreras for tjdnsten genom-
forande av utbildningstillstéllningar inom programvaruomradet i klass 41.

For det fjirde saknar det relevans fér malet att, sisom gjorts géllande av sékanden,
harmoniseringsbyrdn tidigare har registrerat varumirken som har ett avsevirt
ndrmare samband med de varor och tjinster som kidnnetecknas av dessa
varumérken dn vad som dr fallet mellan kinnetecknet map&guide och de omtvistade
varorna och tjinsterna. Mot bakgrund av forstainstansréttens dom av den 27 februari
2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrdn (STREAMSERVE)
(REG 2002, s. [1-723), punkterna 66 och 67, kan sékanden inte vinna framgéng med
att aberopa harmoniseringsbyrans eventuellt felaktiga registrering av jaimférbara
varumirken i andra drenden.

Kénnetecknet map&guide har siledes inte ndgon ursprungsangivelsefunktion savitt
avser datorprogramvara och tjdnsten utarbetande av ADB-program.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far varumérken som saknar sérskiljnings-
formaga inte registreras och enligt artikel 7.1 ¢ far registrering inte heller ske av
varumirken som endast bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, vérde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjinsterna.

Vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordning nr 40/94
skall tillimpas oberoende av varandra och prévas separat. Dessa registreringshinder
skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom vart
och ett av dem. Det allménintresse som beaktas vid prévningen av vart och ett av
dessa registreringshinder kan, eller till och med skall, aterspegla olika hénsyn-
staganden beroende p4 vilket registreringshinder det giller (domstolens dom av den
29 april 2004 i de férenade mélen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot
harmoniseringsbyrdn, REG 2004, s. [-5089, punkterna 45 och 46, av den
16 september 2004 i mal C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. [-8317, punkt 25, och av den 15 september 2005 i mal C-37/03 D, BiolD mot
harmoniseringsbyran, REG 2005, s. [-7975, punkt 59).

Det dr emellertid uppenbart att de respektive tillimpningsomradena for registre-
ringshindren i artikel 7.1 b, ¢ och d &verlappar varandra (domstolens dom av den
12 februari 2004 i mél C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. [-1699, punkt 18,
och i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. [-1619, punkt 67).
Det kan sdrskilt slés fast att det foljer av rittspraxis att ett ordmérke som beskriver
egenskaper hos varor eller tjdnster i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94 av denna anledning i foérhallande till samma varor eller tjanster
nodvindigtvis saknar sirskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
samma forordning (domarna i de ovanndmnda malen Campina Melkunie, punkt 19,
och Koninklijke KPN Nederland, punkt 86).
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I forevarande mal avslog overklagandendmnden registreringsansokan pa grund av
att det foreldg ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94. I sddana mél skall forstainstansritten prova huruvida harmoniseringsbyran
har visat att det s6kta varumérket saknade sérskiljningsférmaga.

Det allménintresse som ligger till grund for artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
sammanfaller uppenbarligen med varumirkets grundliggande funktion, som &r att
for konsumenten eller slutanvindaren av en vara eller tjinst som kidnnetecknas av
varumirket garantera dess ursprung, si att denne utan risk for forvixling kan
sirskilja denna vara eller tjinst frén andra med ett annat ursprung (domarna i de
ovan i punkt 33 ndimnda mélen SAT.1 mot harmoniseringsbyran, punkterna 23 och
27, och BiolD mot harmoniseringsbyran, punkt 60).

Vad giller ett varumérke som dr sammansatt av ord och ett skrivtecken, som det
varumérke som dr foremadl for talan i detta mal, kan bedémningen av huruvida
varumérket har sérskiljningsformdaga delvis avse varje ord eller varje bestindsdel
sedd for sig, men frigan skall under alla omstindigheter avgoéras genom en
bedémning av den helhet som de utgor. Enbart den omsténdigheten att varje enskild
bestdndsdel sedd for sig saknar sérskiljningsformédga hindrar nimligen inte att den
kombination som de bildar kan ha sirskiljningsférmaga (domarna i de ovan i
punkt 34 ndmnda malen Campina Melkunie, punkterna 40 och 41, och Koninklijke
KPN Nederland, punkterna 99 och 100, samt domen i det ovan i punkt 33 nimnda
maélet SAT.1 mot harmoniseringsbyran, punkt 28).

Av det angripna beslutet framgér att éverklagandendmnden avslog §verklagandet av
sdrskilt det skilet att kiinnetecknet map&guide i forhallande till datorprogramvara
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och utarbetande av ADB-program sikerligen uppfattas av konsumenten som att det
endast anger sjilva varorna och tjinsterna och inte varornas och tjdnsternas
ursprung s att konsumenterna kan sirskilja ett foretags varor och tjinster fran ett
annat foretags.

Didrav foljer att overklagandendmnden, trots att den angav att det saknades
anledning att prova det absoluta registreringshinder som utgdrs av att det
ifrigavarande kénnetecknet &r beskrivande, ansig att kdnnetecknet map&guide
saknade sirskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94, eftersom kénnetecknet uppfattas av omsittningskretsen som att det
beskriver de ifrigavarande varorna eller tjdnsterna.

Forstainstansritten skall ddrfor préova huruvida det samband som faststilldes av
overklagandendmnden mellan & ena sidan det sokta varumdrkets semantiska
innehdll och & andra sidan de ifrdgavarande varorna och tjinsterna dr tillrackligt
konkret och direkt for att visa att omsittningskretsen med hjilp av det sokta
varumérket omedelbart kan identifiera dessa varor och tjinster och att det sokta
varumérket séledes édr beskrivande (se, fér ett liknande resonemang, domen i det
ovan i punkt 28 nimnda malet EuroHealth, punkterna 35 och 36).

Enligt fast rédttspraxis skall ett kinneteckens beskrivande karaktir och sérskiljnings-
formaga bedomas utifran de varor eller tjdnster som registreringsansokan avser och
mot bakgrund av hur omséttningskretsen uppfattar kinnetecknet (domen i det ovan
i punkt 24 ndimnda maélet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 39,
och domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mél C-64/02 P, harmoniseringsbyran
mot Erpo Mébelwerk, REG 2004, s. [-10031, punkt 43).
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Sokanden har inte bestritt gverklagandenimndens bedémning att omsittnings-
kretsen savitt avser de varor och tjidnster som avses i registreringsansékan utgors av
en genomsnittskonsument fran den stora allmidnheten. Vidare finner forstainstans-
ritten, i likhet med vad som gjorts gillande av harmoniseringsbyran, att med
tillimpning av artikel 7.2 i forordning nr 40/94 sé skall den omsittningskrets som &r
relevant for beddmningen av huruvida det foreligger ett absolut registreringshinder
utgoras av en engelsktalande genomsnittskonsument, eftersom kidnnetecknet &r
sammansatt av engelska bestandsdelar.

Overklagandenimnden angav att det ifragavarande kinnetecknet dr sammansatt av
bland annat de tva engelska substantiven map (karta eller stadskarta) och guide
(guide eller reseguide). Sokanden har inte bestritt detta.

Vidare angav overklagandendmnden uttryckligen att det i grammatiskt hinseende
ingalunda &r originellt att sitta samman orden map och guide med skrivtecknet &
(och) samt att denna sammansittning foljaktligen inte innebér att orden far nagon
ny betydelse. Hirav drog 6verklagandendmnden slutsatsen att det sokta varumérket
som helhet inte dr en stérre enhet 4n summan av de delar som det sokta varumarket
bestar av.

Vidare finner forstainstansrétten, i likhet med vad som gjorts géllande av
harmoniseringsbyran, att uppbyggnaden av kénnetecknet map&guide som helhet
inte pd ett uppfattbart sitt avviker frdn den terminologi som anvéinds av
omsittningskretsen i dagligt tal, vilket annars skulle kunna innebdra att
kidnnetecknet ansags ha sérskiljningsforméaga i den mening som avses i domen i
det ovan i punkt 24 nimnda malet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran,
punkt 40.
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Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig bedémning d den kom fram till att
kidnnetecknet i sin helhet betyder "map and guide”, det vill sdga (stads-)karta och
(rese-)guide.

Vad giller sambandet mellan det semantiska innehallet i kinnetecknet map&guide
och de berdrda varorna och tjinsterna gor forstainstansritten foljande bedémning.
Overklagandenimnden gjorde en riktig bedémning d& den kom fram till att
kidnnetecknet endast beskriver sjilva foremalet for vissa varor (datorprogramvara)
och vissa tjanster (utarbetande av ADB-program). I den engelsktalande delen av
gemenskapen kan kénnetecknet nimligen beskriva de datorprogramvaror och
tjdnster avseende utarbetande av ADB-program som har till funktion att till-
handahalla (stads-)kartor och (rese-)guider. Den semantiska innebdrden av
kidnnetecknet map&guide gor det sdledes mojligt for omsittningskretsen att
omedelbart och utan ytterligare analys konstatera ett direkt och konkret samband
med datorprogramvaror och tjinster avseende utarbetande av ADB-program som
har till funktion att tillhandahéalla (stads-)kartor och (rese-)guider.

Eftersom s6kanden ansokte om registrering av det ifrdgavarande kinnetecknet for
samtliga varor inom kategorin datorprogramvara utan att gora nagon atskillnad
mellan olika varor inom denna kategori och for samtliga tjanster inom kategorin
utarbetande av ADB-program utan att géra ndgon atskillnad mellan olika tjinster i
denna kategori, faststiller forstainstansritten dverklagandendmndens bedémning
sdvitt den avser samtliga dessa varor och tjdnster (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovan i punkt 28 nimnda malet EuroHealth, punkt 33).

Till skillnad fran vad s6kanden gjort géllande finner forstainstansritten att den
omstindigheten att datorprogramvara och utarbetande av ADB-program kan
omfatta vilket tema som helst inte innebér att det inte dr mojligt att sld fast att
det semantiska innehallet hos ifrdgavarande kinnetecken beskriver sjilva foremalet
for vissa av de varor och tjénster som anges i registreringsansokan. Sokandens
péstdende att de varor och tjdnster som anges i registreringsansékan kan omfatta
vilket tema som helst innebér nimligen att sckanden underforstatt har vitsordat att
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bland datorprogramvaror och utarbetande av ADB-program sa finns det vissa varor
och tjinster som har till funktion att tillhandahalla (stads-)kartor och (rese-)guider.

Sokanden har vidare gjort gillande att dverklagandenimndens bedémning far till
foljd att det inte lingre &r mojligt att registrera varumérken som bestir av ett
"konkret ord” for datorprogramvara och utarbetande av ADB-program, eftersom det
alltid dr mojligt att hitta ett samband mellan kdnnetecknets semantiska innehéll och
de berdrda varorna och tjdnsterna. Forstainstansritten finner emellertid att sa inte ar
fallet. Det dr ndmligen endast om detta samband dr direkt och konkret som det
enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 inte dr mojligt att registrera ett dylikt
kinnetecken som gemenskapsvarumérke.

Forstainstansrdtten finner saledes att Gverklagandendmnden gjorde en riktig
bedémning did den kom fram till att omséttningskretsen, som utgdrs av en
engelsktalande genomsnittskonsument fran den stora allmidnheten, uppfattar
kinnetecknet map&guide som en beskrivning av de varor och tjinster som anges
i registreringsansokan. I enlighet med den rittspraxis dér det slagits fast att
beskrivande kdnnetecken nédvéndigtvis saknar sarskiljningsformaga (domarna i de
ovan i punkt 34 nimnda malen Campina Melkunie, punkt 19, och Koninklijke KPN
Nederland, punkt 86), finner forstainstansritten siledes att dverklagandenimnden
gjorde en riktig beddmning da den slog fast att kinnetecknet map&guide inte har
ndgon sdrskiljningsforméga.

Som skil for det angripna beslutet angav oOverklagandenimnden vidare att
kidnnetecknet som helhet kan komma att anvidndas i handeln i utbredd omfattning
for att presentera de berdrda varorna eller tjinsterna (punkterna 15 och 16 i det
angripna beslutet). Mot denna bakgrund anser forstainstansritten att det finns skl
att erinra om att det av domstolens réttspraxis framgar att detta kriterium inte skall
ligga till grund for tolkningen av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och att det
allménintresse som ligger till grund for denna bestimmelse inte kriver att de
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kiannetecken som avses i bestimmelsen kan anvindas fritt av alla (domen i det ovan i
punkt 33 ndimnda mélet SAT.1 mot harmoniseringsbyran, punkt 36).

Mot bakgrund av att 6verklagandendmnden i det angripna beslutet gjorde en riktig
bedémning da den kom fram till att kiinnetecknet map&guide saknar sérskiljnings-
formiga pd grund av att det finns ett direkt och konkret samband mellan
kdnnetecknets semantiska innehdll och de berérda varorna och tjinsterna, finner
forstainstansritten emellertid att overklagandenimnden inte gjorde fel da den
konstaterade att kidnnetecknet map&guide inte kan registreras som gemen-
skapsvarumairke pa grund av ett absolut registreringshinder.

Av den rittspraxis som anges ovan i punkt 41 framgar vidare att ett varumérkes
sdrskiljningsformaga skall bedomas utifrdn de varor eller tjinster som registrerings-
ansokan avser. Till skillnad fran vad sokanden har gjort gillande finner
forstainstansritten siledes att den omstindigheten att granskaren kom fram till
att kénnetecknet map&guide har sirskiljningsférmaga savitt avser tjdnsterna
genomforande av utbildningstillstillningar inom programvaruomradet inte &r
relevant vid bedémningen av huruvida kinnetecknet har sérskiljningsférmaga savitt
avser de dérifran skilda varorna och tjansterna datorprogramvara och utarbetande av
ADB-program.

Aven om harmoniseringsbyran tidigare har registrerat varumirken fér varor och
tjdnster som har ndrmare samband med dessa varumirken &n vad kinnetecknet
map&guide har med de varor och tjinster som anges i registreringsansokan, finner
forstainstansrétten, i motsats till vad som gjorts gillande av sokanden, att det inte
foljer av detta att kidnnetecknet map&guide skall registreras som gemen-
skapsvarumirke for de berdrda varorna och tjinsterna pid den grunden att
forordning nr 40/94 skall tillimpas pa ett enhetligt sitt. Overklagandenimnderna
skall ndmligen fatta beslut enligt férordning nr 40/94 betriffande registrering av ett
kdnnetecken som gemenskapsvarumirke inom ramen for en normbunden
behorighet, och de har séledes inte nigon befogenhet att foreta skénsmaissiga
bedémningar. Lagenligheten av §verklagandendmndernas beslut skall siledes enbart
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bedémas pad grundval av forordning nr 40/94, sasom den tolkas av gemen-
skapsdomstolen, och inte mot bakgrund av overklagandendmndernas tidigare
beslutspraxis (domen i det ovan i punkt 33 nimnda malet BioID mot harmonise-
ringsbyran, punkt 47 och dér angiven rittspraxis). De varumirken som sékanden
har &beropat i detta avseende och de varor och tjinster som kénnetecknas av dessa
varumirken ér inte heller jimforbara med det sokta varumirket i detta mal och de
varor och tjinster som kidnnetecknas av det sokta varumérket. Mot bakgrund av den
rdttspraxis som forstainstansrétten erinrat om i punkt 41 ovan, finner forstainstans-
ritten att registreringen av de varumirken som aberopats av sékanden inte har
négon relevans for beddmningen av i vilken man kidnnetecknet map&guide har
sirskiljningsformaga sdvitt avser de varor och tjinster som avses i detta mal.

Overklagandenimnden gjorde saledes en riktig bedémning di den kom fram till att
kidnnetecknet map&guide saknar sdrskiljningsforméga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Talan skall darfor ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sokanden skall
forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden har tappat malet,
skall svarandens yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Pelikdnova

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 10 oktober 2006.

E. Coulon J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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