STREAMSERVE MOT HARMONISERINGSBYRAN (STREAMSERVE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fiarde avdelningen)
den 27 februari 2002 *

I mal T-106/00,

Streamserve Inc., Raleigh, North Carolina (Amerikas forenta stater), foretritt av
advokat M. Nedstrand,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och

modeller), foretridd av A. di Carlo och G. Humphreys, bida i egenskap av
ombud,

svarande,

* Rittegingssprak: engelska.
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angiende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandeniamnden vid Byrdn fo6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 28 februari 2000 (drende R 423/1999-2)
angiende registrering av uttrycket STREAMSERVE som gemenskapsvarumairke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektoren D. Christensen,

med beaktande av den ansokan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
27 april 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 8 augusti 2000,

med beaktande av den replik som ingavs till forstainstansrittens kansli den
27 oktober 2000,

med beaktande av den duplik som ingavs till férstainstansrittens kansli den
9 januari 2001,

efter férhandlingen den 20 juni 2001,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intelligent Document Systems Scandinavia AB ingav den 22 augusti 1997, med
stod av radets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirket (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en ansékan om registrering av ett gemenskaps-
ordmirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
ménster och modeller)(nedan kallad harmoniseringsbyran).

Ansokan avsag registrering av uttrycket STREAMSERVE som varumiirke.

De varor som registreringsansbkan avsig omfattas av klass 9 i Nice-6verens-
kommelsen om internationell klassifikation av varor och tjinster for varumirkes-
registrering av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjinster for
varumdrkesregistrering, med indringar och tilligg, och motsvarar féljande
beskrivning for vardera klassen:

“klass 9: Apparater for inspelning, éverforing och atergivning av ljud och bilder;
databehandlingsutrustning hiri inbegripet datorer, datorminnen, bild-
skdrmar, tangentbord, processorer, skrivare och scanners; datorpro-
gram lagrade p3 band, skivor, disketter och andra maskinlisbara
media.
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klass 16: Listade datorprogram; manualer; tidningar och publikationer; utbild-
nings- och undervisningsmaterial.”

Den 18 februari 1999 skrevs &verldtelsen av ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirke till forman for sokanden in i ansokningshandlingarna
enligt artiklarna 17 och 24 i forordning nr 40/94 samt regel nr 31.8 i
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av forordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).

Genom beslut av den 21 maj 1999 avslog granskaren ansdékan med stod av
artikel 38 i radets forordning nr 40/94 med motiveringen att uttrycket

STREAMSERVE var beskrivande i forhillande till de berorda varorna och
tjansterna och helt saknade sirskiljningsférmaga.

Den 20 juli 1999 overklagade sékanden en del av granskarens beslut hos
harmoniseringsbyrén med stod av artikel 59 i forordning nr 40/94. Overklagan-
det gillde den del av granskarens beslut dir registrering vigrats for andra varor
4dn "tidningar” och ”utbildnings- och undervisningsmaterial”.

Overklagandet understilldes granskaren fér omprovning den 1 oktober 1999
enligt artikel 60 i forordning nr 40/94.

Overklagandet 6verlimnades sedan till den andra 6verklagandenimnden.
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Genom beslut av den 28 februari 2000 (nedan kallat det omtvistade beslutet)
limnade 6verklagandenimnden 6verklagandet utan bifall.

Sammanfattningsvis ansig 6verklagandenimnden att granskaren hade stéd for
sin tillimpning av artikel 7.1 b och ¢ i férordning nr 40/94 betriffande de varor
overklagandet gillde.

Parternas yrkanden

Vi forhandlingen, di sokanden uteblev, pipekade harmoniseringsbyran att
uttrycket STREAMSERVE i faktiskt anvinds som sidant.

Sokanden har yrkat att forstainstansratten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— 4terforvisa drendet till granskaren,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna.
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Sokanden har i sin replik i andra hand yrkat att forstainstansritten skall
ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del det avser andra varor &n
”apparater for inspelning, overforing och tergivning av ljud och bilder” samt
dterforvisa drendet till granskaren.

Harmoniseringsbyrin har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersdtta rittegdngskostnaderna.

Huruvida yrkandet att drendet skall dterforvisas till granskaren kan tas upp till
provning

Parternas argument

Harmoniseringsbyrdn anser att detta yrkande inte kan tas upp till prévning. Den
har pdpekat att forstainstansritten enligt artikel 63.3 i férordning nr 40/94
endast ir behorig att undanrédja eller dndra beslut av 6verklagandenimnden och
att det enligt artikel 6 i forordning nr 40/94 ankommer pa nimnden att vidta de
tgarder som krivs for att folja forstainstansrittens dom. Harmoniseringsbyrdn
anser att eftersom det ifrigasatta beslutet fattats av en 6verklagandenimnd ir det
denna som ir behorig att inom harmoniseringsbyrdn verkstilla forstainstans-
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rittens dom. Foljaktligen skulle forstainstansritten enligt harmoniseringsbyrin
gd in pd dennas behorighetsomrade om den beslutade att malet skulle terforvisas
till granskaren.

Sokanden har inte anfért ndgra sirskilda argument i detta avseende.

Férstainstansrdttens bedémning

Forstainstansritten erinrar for det forsta om att den enligt artikel 63.3 i
forordning nr 40/94 ir behorig savil att undanréja som att dndra ett overklagat
beslut och att harmoniseringsbyran enligt artikel 63.6 i férordning nr 40/94 skall
vidta de atgirder som krivs for att folja forstainstansrittens dom.

Sdsom framgér av forstainstansrittens rittspraxis foljer det av artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 att det inte ankommer pa fdrstainstansritten att rikta
foreligganden till harmoniseringsbyran (forstainstansrittens dom av den
31 januari 2001 i mél T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33). Genom att
aterforvisa madlet till granskaren forpliktar forstainstansritten emellertid inte
harmoniseringsbyran att vidta en 4tgird eller att underlita att vidta en atgird och
riktar foljaktligen inte ndgot foreldggande till harmoniseringsbyran. Hirav foljer
att yrkandet att milet skall dterforvisas till granskaren inte skall avvisas med stod
av artikel 63.6 i forordning nr 40/94.

Aterforvisning till granskaren kan dessutom beslutas av 6verklagandenimnden
med stdd av artikel 62.1 i férordning nr 40/94 och ingdr dirmed bland de
dtgarder som forstainstansritten kan vidta med stod av sin befogenhet att indra
ett Sverklagat beslut i enlighet med artikel 63.6 i férordning nr 40/94.
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Av vad ovan anforts foljer att yrkandet om att maélet skall terforvisas till
granskaren kan tas upp till provning.

Provning i sak

Sékanden har till stéd fér sin talan 3beropat tre grunder, vilka avser
dsidosittande av artikel 7.1 ¢ och artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 samt
dsidosittande av icke-diskrimineringsprincipen.

Asidosittande av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har anfort att det 4r motiverat att avsld en begiran om registrering av
ett kinnetecken som gemenskapsvarumirke med stod av artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 endast nir kinnetecknets beskrivande innehall dr uppenbart
pa ett omedelbart, tydligt och otvivelaktigt sitt f6r de varor och tjinster som
omfattas av ansokan. Enligt sokanden visar erfarenheten nimligen att kon-
sumenter inte uppfattar ett varumirkes mer beskrivande betydelse. S6kanden har
hivdat att ordkinnetecken vars beskrivande betydelse inte visar sig forrin efter
en intellektuell slutledningsprocess foljaktligen inte skall vdgras registrering.
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Enligt sokanden kan inte de tvd orden ”stream” och "serve” p4 ett omedelbart
och direkt sdtt vara birare av den abstrakta betydelse inom IT-omridet som
overklagandenimnden faststillt.

Sokanden har anfort att 6verklagandenimnden inte visat att ordet “serve” ir en
forkortning av det tekniska begreppet ”server”. Sékanden har med hinvisning till
beslutet av den tredje 6verklagandenimnden i drende R 26/1998-3, NETMEE-
TING, hivdat att, i viss utstrickning, den mera allminna betydelsen av ordet
”serve” skall beaktas, som till exempel ”be a servant to somebody” (tjina
ndgon), "work for somebody” (arbeta fér nigon), ”supply with goods and
services” (tillhandahélla varor och tjinster), ”be satisfactory for a need or
purpose” (tillfredsstilla ett behov eller uppni ett syfte). Om man har denna
instillning framgér det enligt sokanden att ordet ”serve” inte har nigon enhetlig
betydelse eller som sirskilt sammanhinger med de berérda varorna och att
kidnnetecknet STREAMSERVE inte har nigot omedelbart samband med dessa.

Sokanden har pastitt att betydelsen av kinnetecknet STREAMSERVE, som
helhet, skiljer sig frin de tv ord det 4r sammansatt av.

Sokanden anser att kinnetecknet STREAMSERVE p3 sin héjd kan anses vara
tankevickande men inte beskrivande.

Sokanden har gjort gillande att registreringen av kinnetecknet STREAMSERVE
inte heller fér till f6ljd att det skapas ett hinder for konkurrenterna, eftersom

II-737



28

29

30

DOM AV DEN 27.2.2002 — MAL T-106/00

dessa har méjlighet att som varumirke anvinda en hel rad andra kidnnetecken
vari antingen ordet “stream” eller ordet ”serve” ingar.

Sokanden har dessutom pistitt att, nir tveksamhet rader, de registreringar av
samma kinnetecken som gjorts i medlemsstaterna har en presumerande verkan i
registreringsférfarandet vid harmoniseringsbyrén.

Klaganden har i férevarande mal gjort gillande att uttrycket STREAMSERVE
registrerades i Sverige och Norge innan det omtvistade beslutet antogs. Dessa
staters varumirkesritt har harmoniserats med radets forsta direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumairkes-
lagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178). Enligt
sokanden ticker den registrering som gjorts i Sverige samma varor som dem som
avses i forevarande mil. Sokanden har dessutom anfort att det svenska Patent-
och registreringsverket prévar ordkinnetecken pa engelska pad samma sitt som
ordkidnnetecken pa svenska.

Sokanden har dven angett att den har inlimnat en anstkan till Patent Office
Trade Marks Registry (patent- och varumirkesmyndighet i Forenade kungariket)
om registrering av kinnetecknet STREAMSERVE f{6r varor i varuklass 9,
omfattande varor som benimns “databehandlingsutrustning hiri inbegripet
datorer, datorminnen, bildskirmar, tangentbord, processorer, skrivare och
scanners; datorprogram lagrade pd band, skivor, disketter och andra maskinlis-
bara media” samt for vissa IT-tjinster som ingar i klass 21. Denna ansokan har
enligt sbkanden offentliggjorts for kommentarer utan att Patent Office inkommit
med ndgra inviandningar hiremot pa grundval av att ndgra absoluta registrerings-
hinder skulle féreligga.
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Sokanden har papekat att det svenska Patent- och registreringsverket och Patent
Office tillimpar stringare villkor dn harmoniseringsbyran vad giller registrering
av varumirken, eftersom de ex officio goér en provning av relativa hinder for
registrering.

Sokanden har dessutom anfért att den, den 30 mars 2000, har limnat in en
ansokan till Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumirkes-
myndigheten) om registrering av kiinnetecknet STREAMSERVE f6r samma varor
och tjinster som avses i registreringsférfarandet i Férenade kungariket och att
denna ansékan offentliggjorts for kommentarer den 31 augusti 2000 utan att
Deutsches Patent- und Markenamt gjort nigra invindningar grundade pa
absoluta registreringshinder. Enligt sokanden tillimpar emellertid Deutsches
Patent- und Markenamt vid registreringen av varumirken identiska eller liknande
villkor som harmoniseringsbyrin. Sékanden har tillagt att ordkinnetecken pa
engelska provas pd samma sitt som ordkinnetecken pa tyska.

Sokanden har slutligen anfért att registreringar av uttrycket STREAMSERVE for
samma varor och tjinster som dem som avses i ansékan i Forenade kungariket
har gjorts i Beneluxlinderna den 29 mars 2000 och i Frankrike den 20 april 2000.
Enligt sokanden har andra registreringsansékningar dessutom offentliggjorts for
kommentarer (i Spanien den 2 juli 2000 och i Amerikas foérenta stater den
31 oktober 2000) eller i alla fall inlimnats (i Danmark den 28 mars 2000 och i
Italien den 4 april 2000).

Harmoniseringsbyran 4 sin sida avvisar sékandens argumentation och anser att
det ifrigasatta beslutet inte innebir ndgon felaktig rittstillimpning. Den har
preciserat att denna bedomning giller f6r samtliga varor som avses i ansékan.
Vad nirmare bestimt avser den varukategori som benimns ”manualer” och
”publikationer” har harmoniseringsbyridn hivdat att kinnetecknet STREAM-
SERVE dven ir beskrivande for dessa varor, eftersom teknologi for hantering och
automatisering av kontinuerliga datastrommar kan anvindas for textoverforing.
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Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
”varumirken som endast bestir av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anviand-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjinsterna”. Dessutom anges 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 ¢ i férordning nr 40/94 utgér hinder for att sddana kinnetecken eller
upplysningar som avses i denna bestimmelse forbehills ett enda foretag genom
att de registreras som varumirke. Bestimmelsen har uppstillts i syfte att skydda
en malsittning av allminintresse, namligen att sddana tecken och upplysningar
kan anvindas fritt av alla (domstolens dom av den 4 maj 1999 i de férenade
milen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779,
punkt 25).

Vad giller bedémningen av ett mirkes beskrivande karaktir pdpekar forsta-
instansritten for det forsta att denna endast kan géras utifrdn hur den sirskilda
maélgruppen uppfattar den beskrivande karaktiren.

Harmoniseringsbyran har i férevarande méal med fog under forhandlingen angett
att den avsedda malgruppen utgors av den genomsnittliga engelsksprakiga
konsumenten, Internetanvindare och intresserade av den audiovisuella aspekten
hirav. Denna maélgrupp férutses hirvid vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst (se analogt domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, se dven, for
ett liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i mal
T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrdn (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645,
punkt 27).
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Vad giller sokandens argument att tredje man, och nirmare bestimt sokandens
konkurrenter, inte har behov av att anvinda mirket i fraga for att beteckna de
varor som avses i ansokan, papekar forstainstansritten att domstolen i punke 35 i
domen i de ovannimnda milen Windsurfing Chiemsee ansag att tillimpningen av
artikel 3.1 c i direktiv 89/104, vilken motsvarar artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
inte beror pa om det féreligger konkret, aktuellt och tungt vigande behov av att
utesluta ensamritt.

Sdsom harmoniseringsbyrdn med fog pipekat skall det enbart, vad giller till-
lampning av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 och p4 grundval av den relevanta
betydelsen av ordkinnetecknet i friga, provas om det fér den avsedda
maélgruppen foreligger ett tillrickligt konkret samband mellan kinnetecknet
och de varor som ansékan om registrering avser.

Forstainstansritten erinrar hérvid inledningsvis om att uttrycket STREAM-
SERVE ir ett ord som bestir av ett verb (serve) och ett substantiv (stream). For de
berérda konsumenterna synes detta uttryck emellertid inte ovanligt.

Betriffande inneborden av uttrycket STREAMSERVE framgar det av
punkterna 12 och 13 i det ifrdgasatta beslutet samt av de férklaringar som
harmoniseringsbyrin gett vid forhandlingen att detta uttryck hinvisar till en
teknik for 6verforing fran en server av numeriska data, vilken gér det méjligt att
hantera dessa i en regelbunden och kontinuerlig strom. Sokandens argument
betriffande olika méjliga betydelser av ”serve” saknar hirvid relevans. Med
beaktande av de varor for vilka registrering begirts ir den betydelse av begreppen
“stream” och ”serve” som harmoniseringsbyrdn faststillt korrekt. Det skall
emellertid erinras om att for att omfattas av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 ir
det tillrdckligt att ett ordkannetecken i dtminstone en av sina méjliga betydelser
anger en for de berérda varorna eller tjansterna karakteristisk egenskap.
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Vad giller typen av samband mellan uttrycket STREAMSERVE och de berorda
varorna har éverklagandenimnden faststillt, i punkt 12 i det ifrdgasatta beslutet,
att uttrycket direkt anger de senares anviandningsomrade.

Vad giller de varor som ingdr i kategorierna ”[a]pparater for inspelning,
overforing och dtergivning av ljud och bilder, databehandlingsutrustning hiri
inbegripet datorer, datorminnen, bildskdrmar, tangentbord, processorer, skrivare
och scanners, datorprogram lagrade pd band, skivor, disketter och andra
maskinldsbara media” samt listade datorprogram”, har harmoniseringsbyran
med fog papekat i sina svarsinlagor, i dupliken samt i sina férklaringar under
forhandlingen, att tekniken for 6verforing av numeriska data fran en server som
gor det mojligt att hantera dessa i en regelbunden och kontinuerlig strém medfor
eller till och med stiller krav pa anvindning av dessa varor. Ovannimnda teknik
utgdr namligen inte enbart ett anvindningsomréade for dessa varor utan ocksa en
av deras sirskilda funktioner. Siledes finns for den avsedda maélgruppen ett
tillrackligt direkt och konkret samband mellan uttrycket STREAMSERVE och
dessa varor.

Vad nirmare bestimt giller bildskirmar, tangentbord, processorer, skrivare och
scanners skall det erinras om att de senare varorna inte ingdr i registrerings-
ansokan utan endast nimns som exempel pa varor som ingar i den varukategori
som benimns ”databehandlingsutrustning”. Féljaktligen skall inte ovannimnda
varor beaktas vid bedémningen av huruvida uttrycket i frdga har en beskrivande
karaktir. Ovanstidende bedémning skulle dirfor inte dndras dven om det
saknades ett tillrickligt direkt och konkret samband mellan uttrycket STREAM-
SERVE och dessa varor.

Aven om uttrycket STREAMSERVE inte skulle anses beskrivande f6r samtliga
varor i den kategori som benimns ”databehandlingsutrustning”, erinrar forsta-
instansritten om att sbkanden begirde registrering av det ifrdgavarande kinne-
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tecknet for samtliga varor i denna kategori utan atskillnad. Férstainstansritten
faststiller dirfor 6verklagandenimndens bedémning betriffande samtliga dessa
tjdnster (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda mélet
EuroHealth, punkt 33).

Vad giller de nationella beslut som s6kanden dberopat erinrar forstainstansriitten
om att gemenskapsordningen f6r varumirken, sdsom foljer av rittspraxis, ar ett
sjdlvstindigt system som bestdr av en samling regler och mailsittningar som ir
specifika for detta system, eftersom denna ordning skall tillimpas utan hinsyn till
de nationella systemen (forstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal
T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyrin (electronica) REG 2000,
s. 1I-3829, punkt 47). Frigan huruvida ett kinnetecken kan registreras som
gemenskapsvarumirke skall foljaktligen beddmas utifrin tillimpliga gemen-
skapsrittsliga regler. Harmoniseringsbyran, och i forekommande fall gemen-
skapsdomstolarna, ir dirfor inte bundna av ett beslut som fattats pi
medlemsstatsniva eller av ett tredje land vari faststills att detta kinnetecken
kan registreras som ett nationellt varumirke. S3 ir fallet iven om ett sadant
beslut fattats med tillimpning av nationell lagstiftning som harmoniserats med
direktiv 89/104 eller i ett land som ingar i det sprakliga omride som uttrycket
hiarstammar fran.

Hirav foljer att sokandens argument att det foreligger nationella beslut enligt
vilka uttrycket STREAMSERVE kan registreras som nationellt varumirke,
diribland beslutet frin Forenade kungariket, saknar relevans. Sokanden har inte
heller anfért nigra andra argument som kan himtas frin dessa beslut.

Av det ovan anforda foljer att uttrycket STREAMSERVE kan anvindas for att i
den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 ange en karakteristisk
egenskap hos de varor som avses i punkt 44.
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Vad giller de varor som ingér i kategorin “manualer” och ”publikationer” har
harmoniseringsbyrin inte visat att uttrycket STREAMSERVE anger varornas
avsedda anvindning eller andra egenskaper hos dessa. Tekniken for 6verforing av
numeriska data frin en server, som gor det mojligt att hantera dessa i en
regelbunden och kontinuerlig strém, varken kriver eller ens medfér anviandning
av dessa varor. Det kan inte heller, sisom harmoniseringsbyrén gjort i sin duplik,
pastis att uttrycket i friga beskriver dessa varor, eftersom den teknik som detta
uttryck hinvisar till dven kan anvindas for elektronisk textoverforing. Elek-
tronisk textoverforing utgdr nimligen pd sin hojd ett anvindningsomrade for
denna teknik men inte en teknisk funktion hos varorna i fraga. Det framgér inte
heller att uttrycket STREAMSERVE visar nigon annan egenskap hos de
ovannamnda varorna. Det foreligger siledes inte for malgruppen nagot tillrack-
ligt direkt och konkret samband mellan uttrycket STREAMSERVE och dessa
varor.

Av vad ovan anférts foljer att talan skall vinna bifall pd den grund som avser
asidosittande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 betriffande de varor som
ingar i kategorierna “manualer” och ”publikationer” men ogillas vad galler
Ovriga varor.

Asidosittande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har anfért att varumirket ir tillrdckligt originellt och har den minsta
sarskiljningsférmaga som krivs for registrering.
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Harmoniseringsbyrin har konstaterat att kinnetecken som visar varornas art,
kvalitet, kvantitet eller andra egenskaper hos de berérda varorna eller tjinsterna
ofta dven omfattas av tillimpningsomradet for artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.
Harmoniseringsbyrdn anser dirfér att dess argument betriffande mairkets
?eskrivande karaktir dven ir relevanta vad giller avsaknad av sirskiljnings-
Orméga.

Vad giller sokandens argument att uttrycket STREAMSERVE ir originellt anser
harmoniseringsbyrdn att anvindningen av kombinationen av de tvd orden
“stream” och ”serve” for de angivna varorna varken ir ovanlig eller originell.
Enligt harmoniseringsbyrén tillfér begreppet STREAMSERVE inget ytterligare
till betydelsen av dessa tvd ord tillsammans. Harmoniseringsbyran har folj-
aktligen anfort att uttrycket STREAMSERVE saknar den minsta sirskiljnings-
féormédga som krivs.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 fir ”[v]arumirken som saknar
sdrskiljningsformaga” inte registreras. I artikel 7.2 i forordning nr 40/94 anges
for 6vrigt att punkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren endast finns i
endast en del av gemenskapen”.

Sarskiljningsformagan kan for ovrigt endast bedomas i forhillande till de varor
eller tjanster for vilka registrering av kinnetecknet begirs.
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I den utstrickning det omtvistade beslutet avser varor for vilka det ovan
faststillts att uttrycket STREAMSERVE har en beskrivande funktion erinrar
forstainstansritten om att det enligt fast rittspraxis ar tillrackligt att ett av de
uppriknade registreringshindren ir tillimpligt for att ett kidnnetecken inte skall
kunna registreras sisom gemenskapsvarumirke (forstainstansrittens dom av den
26 oktober 2000 i mail T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyran (TRUS-
TEDLINK), REG 2000, s. I-3525, punkt 31, i mal T-360/99, Community
Concepts mot harmoniseringsbyrdn (Investorworld), REG 2000, s. II-3545,
punkt 26, och av den 31 januari 2001 i médl T-24/00, Sunrider mot
harmoniseringsbyrin (VITALITE) REG 2001, s. 1I-449, punkt 28). Grunden
saknar dirfor i detta avseende fog.

Grunden skall i stillet provas i sak i den utstrickning det omtvistade beslutet
avser varor som ingdr i kategorierna ”manualer” och ”publikationer”.

Overklagandenimnden ansig sdsom framgir av punkt 15 i det omtvistade
beslutet att uttrycket i friga dr “direkt beskrivande av de varor som avses i
ansokan” och att det foljaktligen saknar sirskiljningsféormaga. Overklagande-
nimnden har siledes dragit slutsatsen att uttrycket i friga saknar sirskiljnings-
férmaga, eftersom det ir beskrivande. S&som férstainstansritten har konstaterat
ovan betriffande ovanstiende varor kan registrering av uttrycket STREAM-
SERVE inte vigras med stéd av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Foljaktligen
kan o6verklagandenimndens resonemang angdende artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 inte godtas, eftersom det grundar sig pd ovanstiende felaktiga rittstill-
limpning.

Det kan dessutom konstateras att varken det omtvistade beslutet, harmonise-
ringsbyrdns handlingar eller de forklaringar denna gett vid forhandlingen
innehiller nigra uppgifter som gor det méjligt att faststilla att uttrycket
STREAMSERVE saknar sarskiljningsforméga betriffande de varor som ingdr i
kategorierna ”manualer” och ”publikationer”.
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Hirav foljer att talan skall vinna bifall pa den grund som avser 4sidosittande av
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 betriffande de varor som ingér i kategorierna
”manualer” och ”publikationer” men ogillas vad giller 6vriga varor.

Asidosittande av icke-diskrimineringsprincipen

Parternas argument

Sokanden har anfort att éverklagandenimnden har &sidosatt icke-diskrimine-
ringsprincipen genom att avsld sékandens 6verklagande medan den férsta
overklagandenimnden i drende R 55/1999-1 tillat registrering av uttrycket
IMAGESTREAM for registrering for samma varor med undantag for ”apparater
for inspelning, 6verforing och tergivning av ljud och bilder”. Enligt sékanden 4r
de tva milen tillrackligt snarlika for att behandlas p4 samma sitt. Sokanden har
harvid papekat att forteckningen 6ver anmilda varor 4r densamma i bada malen
med beaktande av att det i repliken gors undantag for apparater fér inspelning,
dverforing och dtergivning av ljud och bilder”. Enligt sokanden ansag emellertid
forsta overklagandenimnden i drende R 55/1999-1 att uttrycket IMAGE-
STREAM enbart var tankevickande. Ordet ”“serve” ir itminstone inte mer
beskrivande fér de varor som avses dn ordet “image”.

Harmoniseringsbyrin godtar principen att byrin skall undvika att behandla
identiska eller liknande mal pa ett diskriminerande sitt men har genmilt att
fragan huruvida ett kiinnetecken kan registreras som gemenskapsvarumirke i sak
skall bedomas utifrdn detta kinneteckens sirskilda egenskaper.
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Harmoniseringsbyrin har anfért att uttrycken IMAGESTREAM och STREAM-
SERVE ir olika och att nigot bevis inte anforts till stod fér en vardaglig
anvindning av orden ”image” och ”stream” for att beskriva de avsedda varorna
och inte heller till stéd for sokandens péstiende att ordet image” inte 4r mindre
beskrivande 4n ordet “serve”.

En eventuell dndring av forteckningen 6ver varor pdverkar dessutom enligt
harmoniseringsbyran inte det omtvistade beslutets lagenlighet.

Forstainstansrittens bedomning

Férstainstansritten erinrar inledningsvis om att de beslut betraffande registrering
av ett kinnetecken sisom gemenskapsvarumirke som 6verklagandenimnderna
skall fatta med stdd av férordning nr 40/94 omfattas av en begransad behorighet
och inte av en befogenhet att foreta skénsmissiga bedomningar. Lagenligheten av
de beslut som fattas av dverklagandenimnderna skall dirf6ér enbart bedémas pa
grundval av denna férordning, sisom den tolkas av gemenskapsdomstolarna och
inte mot bakgrund av 6verklagandenimndernas tidigare beslutspraxis.

Det foreligger dirmed tva tinkbara méjligheter. Om 6verklagandenimnden i ett
tidigare irende, genom att medge att ett kdnnetecken kan registreras som
gemenskapsvarumirke, gjort en korrekt tillimpning av relevanta bestimmelser i
férordning nr 40/94 och den i ett senare drende, som liknar det forra, fattar ett
motsatt beslut, skall gemenskapsdomstolarna ogiltigférklara detta senare beslut
pa grund av att tillimpliga bestimmelser i férordning nr 40/94 har asidosatts.
I detta forsta fall saknar grunden om 4sidosittande av principen om f6rbud mot
diskriminering fog. Om 6verklagandenimnden i stillet i ett tidigare drende,
genom att medge att ett kinnetecken kan registreras som gemenskapsvarumirke,
har gjort en felaktig rittstillimpning och den i ett senare drende, som liknar det
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forra, fattar ett motsatt beslut, kan det forsta beslutet inte dberopas till stéd for
ett yrkande om ogiltigférklaring av detta senare beslut. Det foljer nimligen av
domstolens rittspraxis att likabehandlingsprincipen skall tillimpas mot bak-
grund av rittssdkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen forman kan
dberopa en 4tgird som gynnat nigon annan (se for ett liknande resonemang
domstolens dom av den 4 juli 1985 i mal 134/84, Williams mot revisionsritten,
REG 1985, s. 2225, punkt 14, och av den 9 oktober 1984 i mal 188/83, Witte
mot parlamentet, REG 1984, s. 3465, punkt 15). Aven i detta andra fall saknar
foljaktligen grunden avseende 4sidosittande av principen om férbud mot
diskriminering fog.

Hirav foljer att talan inte kan vinna bifall pi grunden om &sidosittande av
icke-diskrimineringsprincipen di denna saknar fog.

Forstainstansritten erinrar hirutdver om att iven om motivering betriffande
faktiska och rittsliga omstindigheter i ett tidigare beslut kan utgéra argument till
stod for en grund betriffande &sidosittande av en bestimmelse i férordning
nr 40/94 har sokanden i férevarande mal inte beropat att beslutet angdende
mirket IMAGESTREAM skulle innehilla skil som ifragasitter den bedémning
som gjorts ovan av de grunder som avser isidosittande av artikel 7.1 c och b i
forordning nr 40/94. Det skall fér dvrigt papekas att sokanden sjilv angett i sin
ansokan betriffande den semantiska analysen av ordet ”stream”, som utgér en
gemensam del av kinnetecknen i friga, att 6verklagandenimnden faststillt
samma betydelse i bada drendena.

Det féljer av det ovan anférda att talan skall bifallas betriffande de varor som
ingdr i kategorin “manualer” och ”publikationer” och ogillas i vriga delar.
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Sékandens yrkande i andra hand och yrkandet om att mdlet skall dterférvisas till
granskaren

Vad giller yrkandet i andra hand om att det omtvistade beslutet skall
ogiltigférklaras och Aaterforvisas till granskaren vad giller andra varor in
“apparater for inspelning, oOverforing och atergivning av ljud och bilder”,
konstaterar forstainstansritten att detta yrkande i andra hand ingér i huvud-
yrkandet och att det foljaktligen skall ogillas p4 samma sitt som det senare.

Enligt artikel 63.3 i férordning nr 40/94 ir forstainstansritten, sdsom angetts
ovan i punkt 17, behérig att sivil undanréja som dndra ett 6verklagat beslut.
I den utstrickning det dr friga om att bifalla forevarande talan anser forsta-
instansritten att sokandens intressen ar tillrackligt vl tillvaratagna genom att det
omtvistade beslutet ogiltigforklaras utan att malet iterforvisas till granskaren.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i forstainstansrittens rittegingsregler kan forstainstansritten
besluta att kostnaderna skall delas om parterna 6msom vinner och forlorar p en
eller flera punkter. Eftersom soékandens talan enbart har bifallits avseende ett
begrinsat antal varor, skall denna bira sina kostnader och ersitta tva tredjedelar
av svarandens kostnader.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Det beslut som fattats av andra 6verklagandenimnden vid Byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 28 februari 2000 (:irende R 423/1999-2) ogiltigforklaras vad
betriffar varor som ingr i kategorierna ”manualer” och ”publikationer”.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Sokanden skall bira sina kostnader samt ersitta tvi tredjedelar av
svarandens kostnader. Svaranden skall bira en tredjedel av sina kostnader.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 27 februari 2002.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordforande
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