DOM AV DEN 2.7.2002 — MAL T-323/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 2 juli 2002 *

I mal T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernschen GmbH, Mainz (Tyskland), foretritt av advokaten
R. Schneider,

sokande,

mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller)(harmoniseringsbyran), foretridd av A. von Miihlendahl och C. Rehl
Seberg, bida i egenskap av ombud,

svarande,

* Réttegdngssprak: tyska.
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SAT.1 MOT HARMONISERINGSBYRAN (SAT.2)

angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av andra 6verklagan-
dendmnden vid Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) den 2 augusti 2000 (drende R 312/1999-2),

’

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden R.M. Moura Ramos samt domarna J. Pirrung och

AW.H. Meij,

justitiesekreterare: byrddirektoren J. Plingers,

med beaktande av den anstkan som ingavs till forstainstansrdttens kansli
den 16 oktober 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 15 februari 2001,

efter forhandlingen den 9 januari 2002,

foljande
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Dom

Bakgrund till tvisten

Den 15 april 1997 ingav s6kanden med stod av rddets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk speaalutgava, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ansokan om registrering av ett gemenskapsordmarke till Byrdn f6r harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)(nedan kallad
harmoniseringsbyran).

Det varumirke som ansokan om registrering giller bestdr av ordkombinationen

SAT.2.

Det har ans6kts om registrering av varumarket dels for olika varor som omfattas
av klasserna 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 och 30 i den mening som avses i
Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och
tjdnster for varumarkesregistrering, med 4dndringar och tilligg, dels for tjdnster
som omfattas av klasserna 35, 38, 41 och 42 i den mening som avses i nimnda
overenskommelse. De sistnimnda tjinsterna har beskrivits pd foljande sitt for
respektive klass:

— klass 35: ”Reklam och marknadsféring, informationstjinster och radgivning
avseende marknadsforing och reklam, statistisk utvirdering av
marknadsdata, marknadsundersokningar, marknadsanalyser, dis-
tribution av kataloger, utskick och varor i reklamsyfte, radio-, TV-
och biografreklam, public relations, siljfrimjande &tgdrder, for-
medling och genomforande av affirstransaktioner for tredje mans
rakning, formedling av avtal om koép och férsiljning av varor,
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samtliga ovannidmnda tjénster dven i samband med kommunika-
tionsnit; hantering av datafiler; insamling och spridning av data
fran marknadsstudier; interaktiv direktansluten elektronisk sokning
och marknadsféring av och marknadundersékningar avseende
informationsteknologiska varor och tjinster; inférande, 6verforing,
lagring, behandling och 4tergivning av data; insamling, behandling,
lagring och 6verféring av avgiftsdata; databankstjdnster, nirmare
bestimt insamling, beredning, arkivering, analys, uppdatering och
leverans av data.”

— klass 38: ”Distribution av radio- och TV-sindningar/-program via trdd-

— klass 41:

bundna eller trddlésa nit; utsindning av film-, TV- radio-,
teletext-, videotext-program/-sindningar; férmedling och tilldel-
ning av tillstdnd till anvindare av olika kommunikationsnit;
telekommunikation; insamling, leverans och dverforing av infor-
mation och pressmeddelanden (dven p3 elektronisk vig och/eller
via dator); ljud- och bildoverforing via satellit; drift av en
betal-TV-tjanst (Pay TV), inkluderande video pd begiran, dven
for tredje man som digital plattform; telekommunikations- och
databastjinster; formedling av information till tredje man; dis-
tribution av information via trddbundna eller trddldsa nit; direkt-
anslutna tjanster och sindningar, nidmligen férmedling av
information och meddelanden inkluderande e-post; drift av
nitverk for 6verforing av meddelanden, bilder, text, tal och data;
utsdndning av TV-képprogram.”

"Produktion, atergivning, visning och uthyrning av filmer, video-
och andra TV-program; produktion och itergivning av data, tal,
text, ljud- och bildupptagningar pd video- och/eller audiokassetter,
-band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I) samt av

videospel (datorspel); visning och uthyrning av video- och/eller
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audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och
CD-I) samt av videospel (datorspel); uthyrning av TV-mottagare
och avkodare; utbildning, undervisning och underhdlining; sport-
och kulturverksamhet; anordnande och genomférande av show-,
fragesport- och musiktillstillningar samt anordnande av tdvlingar
inom underhéllnings- och sportomrddena, for inspelning sdvil som
for direktsindning i radio eller TV; produktion av TV- och
radioreklamsdndningar inkluderande sidndningar for pristivlingar;
anordnande av tdvlingar inom utbildnings-, undervisnings-, under-
hallnings- och sportomrddena; anordnande av korrespondenskur-
ser, publicering och utgivning av bocker, periodiska tidskrifter och
andra tryckta produkter samt anknutna elektroniska medier
(inklusive CD-ROM och CD-I); anordnande av konsert-, teater-
och underhillningstillstillningar samt av sporttivlingar; produk-
tion av film-, TV-, radio- och text-TV och videotextprogram eller
sdndningar samt radio- och TV-underh&llning; produktion av filmer
och videor samt andra bild- och ljudprogram inom undervisnings-,
utbildnings- och underhillningsomradena, dven foér barn och
ungdom; produktion, dtergivning, visning och uthyrning av ljud-
och bildupptagningar p4 kassett, band och bild- och/eller ljudskiva;
teater- och musikforestillningar; inspelning, overforing, lagring,
behandling och dtergivning av ljud och bild; anordnande av radio-
och TV-siandningar/-program; produktion av TV-kopprogram.”

— klass 42: ”Beviljande, foérmedling, uthyrning samt annat utnyttjande av
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réttigheter till filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild-
och ljudprogram; férvaltning och annat utnyttjande av upphovs-
ritter och industriella skyddsrittigheter for tredje man; utnytt-
jande av angrinsande film- och TV-rittigheter avseende
marknadsforing; utveckling av programvara, speciellt avseende
multimedia, interaktiv TV och betal-TV; anvindning av nitverk



SAT.1 MOT HARMONISERINGSBYRAN (SAT.2)

for overforing av information, bilder, text, tal och data; teknisk
rddgivning avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV
(ingdende i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video-
och datorspel; férmedling och tilldelning av tillstdnd till anvéindare
av olika kommunikationsnit.”

I ett meddelande av den 11 november 1998 underrittade granskaren sékanden
om att sddana absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 b och d i
férordning nr 40/94 utgjorde hinder f6r en registrering av varumirket i friga vad
gillde de varor som omfattas av klasserna 9 och 16 samt de tjdnster som omfattas
av klasserna 38, 41 och 42.

Genom beslut av den 9 april 1999 avslog granskaren delvis registreringsansdkan
med stdd av artikel 38 i forordning nr 40/94. De forsta respektive tredje styckena
i detta beslut har foljande lydelse:

*Ich beziehe mich auf Ihre Erwiderung... auf den Amtbescheid vom 11 november
1998.... Aus dem bereits mitgeteilten Griinden wird dem Zeichen gemif artikel 7,
1b der GMYV fiir alle beanspruchten Dienstleistungen der Markenschutz versagt,
insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen beziehen, alles im
weitesten Sinne. Fiir die beanspruchten Warenklassen bestehen keine Bedenken.”

(”Jag hdnvisar till Ert svar... pd myndighetsbeslutet av den 11 november 1998....
Av de skidl som tidigare angivits kommer varumirkesskydd i enlighet med
artikel 7.1 b i gemenskapsvarumirkesforordningen inte att meddelas for tecknet
avseende ndgon av de tjdnster som ansékan avser, i den man som dessa avser
satelliter eller satellit-TV i vid bemérkelse. Vad géller de varor som skydd begirts
for finns inga betdnkligheter.”)
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Den 7 juni 1999 6verklagade sokanden med stéd av artikel 59 i forordning
nr 40/94 granskarens beslut till harmoniseringsbyran.

Genom beslut av den 2 augusti 2000 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avslog
andra 6verklagandenimnden &verklagandet vad gillde de tjinster som omfattas
av klasserna 38, 41 och 42.

I de delar som den har avgjort dverklagandeirendet har éverklagandenimnden
funnit att ordkombinationen i friga omfattas av artikel 7.1 b och ¢ i férordning
nr 40/94.

Det omtvistade beslutet delgavs sékanden den 11 augusti 2000. Meddelandet om
delgivning av den 4 augusti 2000 inneholl en uppgift om att det delgivna beslutet
var ett beslut av den forsta dverklagandenimnden. S6kanden angav i en skrivelse
av den 30 augusti 2000 till éverklagandenimndernas kansli att det beslut som
hade delgetts den inte var ett beslut frin den forsta dverklagandenimnden. I en
skrivelse av den 4 september 2000 bekriftade 6verklagandenimndernas kansli att
brister i forfarandet for delgivningen hade forelegat och rittade delgivnings-
meddelandet. Vidare angav kansliet att det i meddelandet borde ha angetts att det
delgivna beslutet var ett beslut frin den andra 6verklagandendmnden.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det omtvistade beslutet,
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— forplikta harmoniseringsbyrin att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrin har yrkat att foérstainstansriitten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Rittslig bedomning

Inledande anmdrkningar

Sékanden har vid den muntliga forhandlingen anfort att dess ansékan inte skall
uppfattas s& att den innefattar en grund avseende ett fel i forfarandet for
delgivning av det omtvistade beslutet. Enligt fast rittspraxis ligger dessutom
brister i friga om forfarandet vid delgivningen av ett beslut utanfor detta beslut
och kan siledes inte medfora att det blir behiftat med ett fel (dlomstolens dom av
den 14 juli 1972 i mal 48/69, ICI mot kommissionen, REG 1972, s. 619,
punkt 39, svensk specialutgdva, volym 2, s. 25, forstainstansrittens dom av den
28 maj 1998 i de forenade mdlen T-78/96 och T-170/96, W mot kommissionen,
REGP 1998, s. I-A-239 och s. II-745, punkt 183). Aven om man skulle anta att
bestimmelserna om delgivning av ett beslut utgor visentliga formféreskrifter
(se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 8 juli 1999 i maél
C-227/92 P, Hoechst mot kommissionen, REG 1999, s. 1-4443, punkt 72) kan det
konstateras att nigon visentlig formféreskrift inte har dsidosatts i forevarande
fall. Harmoniseringsbyrdn har nimligen faktiskt delgett sokanden det omtvistade

I - 2857



13

14

15

DOM AV DEN 2.7.2002 — MAL T-323/00

beslutet. Vad giller det fel i sak som meddelandet om delgivning innehéller sd har
detta rittats till av Overklagandenimndernas kansli fore utgdngen av over-
klagandefristen, vilket innebir att sdkanden inte har férhindrats att ta till vara
sina rattigheter.

Harmoniseringsbyrdn och sékanden anser att éverklagandenimnden genom det
omtvistade beslutet har avslagit det 6verklagande som stillts till den dven vad
giller de tjdnster som omfattas av klass 35. Harmoniseringsbyrdn har vid den
muntliga férhandlingen angett att enligt dess dsikt innebir det forhdllandet att de
sistndmnda tjinsterna inte uttryckligen har omniamnts i det omtvistade beslutet
att beslutet dr bristfilligt motiverat.

Forstainstansritten konstaterar inledningsvis att det framgar av punkterna 1 och
5 i det omtvistade beslutet att 6verklagandenimnden i sitt beslut av den 9 april
1999 beddémde att granskaren hade avslagit registreringsansokan endast vad
giller de tjinster som omfattas av klasserna 38, 41 och 42 och att det dirmed
endast var dessa tjinster som omfattades av dess provning. Vidare kan det
konstateras att granskaren, pd ett sitt som kan verka forvirrande, i det
ovanndmnda beslutet visserligen hinvisade till sitt skriftliga meddelande av den
11 november 1998, i vilket han angav att absoluta registreringshinder utgjorde
hinder for en registrering av det begirda varumirket endast avseende de tjdnster
som omfattas av klasserna 38, 41 och 42, men att han 4nd3 uttryckligen avslog
ansokan for samtliga tjinster som den omfattade. Slutligen kan det konstateras
att skandens 6verklagande till verklagandenimnden avsig granskarens beslut i
dess helhet och inte endast en del av detta. Overklagandenimnden har siledes
underlatit att fatta beslut avseende det éverklagande som stillts till den vad giller
den del som avsdg granskarens beslut avseende de tjinster som omfattas av klass
35.

Den analys som har gjorts i foregdende punkt vederliggs inte av harmoniserings-
byréns argument att 6verklagandenimndens underlitenhet att uttryckligen ange
de tjdnster som omfattas av klass 35 i det omtvistade beslutet inte inverkar pd
beslutets rickvidd, utan endast innebir att en bristande motivering har limnats.
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De bindande delarna i ett beslut fran 6verklagandenimnden skall nimligen tolkas
mot bakgrund av den faktiska och rittsliga motivering till beslutet som utgér den
direkta grunden for det. Det dr saledes inte mdjligt att tillmita det ifrgasatta
beslutet en rickvidd som skulle g& utdver beslutet att avsld 6verklagandet enbart
med avseende pd tjidnsterna i klasserna 38, 41 och 42, eftersom det endast 4r
dessa tjdnster som uttryckligen omnidmns i beslutet,

Hurnvida det omtvistade beslutet dr ritisenligt i den del som Sverklagande-
nimnden har underldtit att fatta beslut avseende det Sverklagande som stillts till
den

Parternas argument

Sokanden har hivdat att det begirda varumirket inte omfattas av artikel 7.1 b
och c i forordning nr 40/94 vad giller de tjdnster som omfattas av klass 35.

Harmoniseringsbyran anser att det begirda varumirket i enlighet med artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94 inte kan registreras for tjinster som omfattas av klass 35.

Forstainstansrittens bedémning

S&som har konstaterats i punkterna 14 och 15 ovan har éverklagandenimnden
underlatit att fatta beslut vad giller sékandens yrkanden avseende de tjénster som
omfattas av klass 35. Mot denna bakgrund skulle ett avgérande fran forsta-
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instansritten som innebdr att den i sak avgjorde huruvida det begirda
varumirket omfattas av artikel 7.1 b och/eller 7.1 ¢ i f6érordning nr 40/94
avseende dessa tjinster innebdra att den dndrade det omtvistade beslutet. I
artikel 63.3 i forordning nr 40/94 féreskrivs visserligen en mojlighet att dndra ett
beslut. Det maste dock anses att denna méjlighet i princip dr begrinsad till
situationer dir malet dr klart for avgdrande. S& dr emellertid inte fallet nar
dverklagandenimnden inte i sak har provat ett yrkande i dess helhet, sdsom &r
fallet i forevarande mal. Det omtvistade beslutet skall siledes inte dndras i
forevarande fall.

Det skall dock erinras om att enligt artikel 62.1 férsta meningen i férordning
nr 40/94 giller foljande: Efter provning om 6verklagandet idr befogat skall
6verklagandenimnden avgéra 6verklagandet.” Denna skyldighet maste uppfattas
s, att 6verklagandenimnden ir skyldig att fatta beslut avseende vart och ett av
de yrkanden som framstills till den i dess helhet, genom att antingen bifalla det,
avvisa det eller avsl3 det i sak. Det kan direfter konstateras att ett dsidosittande
av denna skyldighet kan paverka innehallet i 6verklagandenimndens beslut och
att det ddrvid 4r friga om en visentlig formforeskrift vars dsidosittande kan
provas ex officio.

I forevarande fall har 6verklagandenimnden asidosatt sin skyldighet enligt
artikel 62.1 férsta meningen i férordning nr 40/94 genom att underlita att fatta
beslut avseende sékandens yrkanden avseende de tjinster som omfattas av
klass 35.

Det omtvistade beslutet skall s3ledes ogiltigférklaras i den del som 6verklagan-
denimnden har underlatit att fatta beslut om sékandens yrkanden avseende de
tjanster som omfattas av klass 35.
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Huruvida det omivistade beslutet dr réittsenligt i de delar som Gverklagande-
ndmnden bar fattat beslut om det Sverklagande som har stiillts tll den

Sokanden har anfért tre grunder, avseende &sidosdttande av artikel 7.1 ¢
respektive artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 samt av likabehandlingsprincipen.

Huruvida artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 har dsidosatts

— Parternas argument

Sékanden och harmoniseringsbyrdn anser att det begirda varumirket inte
omfattas av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94.

— Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 fir registrering inte ske av
?[v]arumirken som endast bestir av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra
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egenskaper hos varorna eller tjdnsterna”. I artikel 7.2 i férordning nr 40/94 anges
vidare att ”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren endast finns i
endast en del av gemenskapen”.

I detta hinseende konstaterar forstainstansritten att det omtvistade beslutet inte
innehdller ndgon sirskild motivering som gor det mojligt att faststilla att det
begdrda varumirket omfattas av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, dven om det
formellt sett grundar sig pd denna bestimmelse. Harmoniseringsbyrdn har for
ovrigt i sitt svaromdl samt vid den muntliga forhandlingen uttryckligen forklarat
att enligt dess 4sikt dr s inte fallet.

Det skall vidare erinras om att ett varumirke “endast” fir bestd av kdnnetecken
eller upplysningar som kan anvindas f6r att beteckna en egenskap hos de berérda
varorna eller tjdnsterna for att det skall kunna omfattas av artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94. Av detta krav foljer att nir friga ir om ett ordmirke som
bestdr av flera bestindsdelar (eller ett sammansatt varumirke) ir det den
relevanta betydelsen av hela det begirda ordmirket som skall bedémas, vilken
betydelse faststills pd grundval av alla de bestdndsdelar som mirket bestir av och
inte endast betydelsen av en av dessa bestdndsdelar. Vidare skall endast de
egenskaper hos de aktuella varorna eller tjinsterna som kan ha betydelse for
malgruppens val beaktas vid bedémningen. For att ett sammansatt ordmirke
skall kunna anses vara beskrivande, skall det siledes endast beteckna sddana
egenskaper.

Om man i forevarande mal antar att den relevanta betydelsen av ordkom-
binationen SAT.2 4r “andra kanalen via satellit”, kan denna visserligen anvindas
for att beteckna en egenskap hos vissa av de aktuella tjansterna som kan ha
betydelse for mélgruppens val, nimligen att tjinsterna har samband med
utsdndningar via satellit. Ordkombinationen betecknar diremot inte nigon sidan
egenskap i den man den anger att det ror sig om en andra kanal. Aven om man
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skulle anse att denna uppgift formedlar upplysningen att det dr friga om den
andra kanalen frin ett och samma televisionsfGretag, si hdnfor sig denna
upplysning inte till ndgon sdrskild egenskap hos de aktuella tjinsterna som kan
ha betydelse for malgruppens val. Ordkombinationen SAT.2 betraktad i sin
helhet betecknar siledes inte endast sddana egenskaper.

Av det ovan anforda f6ljer att talan skall bifallas pd grund av att artikel 7.1 c i
férordning nr 40/94 har 4sidosatts.

Huruvida artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 har dsidosatts

— Parternas argument

Sokanden har hdvdat att den ifrdgavarande ordkombinationen utgér en typisk
beteckning fér en TV-kanal och har samma verkan som ett egennamn. Dirmed
saknar den inte sirskiljningsformaga.

Sokanden har vidare angett att eftersom ordkombinationen SAT.2 varken ir
beskrivande eller utgor ett vanligt uttryck i ndgot av gemenskapsspréken, finns
det inget stdd for slutsatsen att malgruppen inte skulle anse att den ifrdgavarande
ordkombinationen — ndr den anvinds som varumirke — har en sirskild
funktion avseende att ange de aktuella tjinsternas kommersiella ursprung.

Sokanden har slutligen gjort géllande att den ifrdgavarande ordkombinationen
innehéller drag av kreativitet och fantasi som gor att den for méalgruppen kan
fylla en funktion avseende ursprungsbestimning.
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Harmoniseringsbyran har gjort gillande att bestdndsdelen SAT, genom vilken de
aktuella tjansterna beskrivs, i sig saknar sirskiljningsférmiga vad giller sidana
tjdnster.

Harmoniseringsbyrdn har vidare hdvdat att siffran 2 inte utgér en sddan
ytterligare bestindsdel som innebir att den ifrigavarande ordkombinationen,
betraktad i sin helhet, erhiller sirskiljningsférmdga. I detta hinseende har
harmoniseringsbyrdn anfért att ett tilligg av en siffra dr mycket vanligt i den
tjdnstesektor som avser medier.

— Forstainstansrittens bedémning

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

Det framgir av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att det ricker med ett
minimum av sirskiljningsformdga for att det absoluta registreringshinder som
anges i denna artikel inte skall tillimpas. Det skall siledes utredas huruvida det
begirda varumirket gor det méjligt for milgruppen att sirskilja de dirmed
avsedda varorna eller tjinsterna frdn varor eller tjanster med annat kommersiellt
ursprung ndr den skall géra ett val vid inkép av sddana varor eller tjinster.

Sdsom framgdr av fast rdttspraxis har de absoluta registreringshindren i
artikel 7.1 b—e i férordning nr 40/94 ett syfte av allminintresse, enligt vilket
det dr nodvindigt att de tecken som avses dirmed kan anvindas fritt av alla
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(férstainstansrittens dom av den 19 september 2001 i mal T-118/00,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn, kvadratisk vit tablett som &r grén-
och ljusgrénflickig, REG 2001, s. II-2731, punkt 73, och, betriffande det
registreringshinder som avser kidnnetecknets beskrivande karaktir, domstolens
dom av den 4 maj 1999 i de forenade mélen C-108/97 och C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. [-2779, punkt 25). Till skillnad frdn andra
immateriella och industriella rittigheter avser det rittsskydd som ett varumirke
dtnjuter nidmligen i princip inte resultatet av en kreativ eller ekonomisk
anstringning frin rittighetsinnehavarens sida, utan endast det tecken som denne
har “tagit i besittning”. For att undvika att en enskild niringsidkare erhaller en
orittmitig konkurrensfordel 4r det siledes ngdvandigt att forhindra att ett tecken
som mdste limnas fritt att anviindas av alla blir féremal f6r ensamritt, Det ir
endast i det fall som ett sddant tecken, till foljd av dess anvindning, faktiskt
uppfattas som en upplysning om kommersiellt ursprung f6r en vara eller en tjanst
av mdlgruppen som den ekonomiska anstringning fran registreringsstkandens
sida motiverar att det ovan beskrivna allminintresset far vika. I ett sidant fall
innebir artikel 7.3 i forordning nr 40/94 dirfor att det dr mojligt att registrera ett
sddant tecken, vilket utgér ett undantag frdn den allmidnna regel som anges i

artikel 7.1 b—d.

Mot denna bakgrund kan det konstateras att i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
avses bland annat sddana varumarken som ur malgruppens perspektiv ir allmént
fésrekommande i handeln fér att presentera de aktuella varorna eller tjinsterna
eller i forhallande till vilka det Atminstone finns konkreta indikationer pé att de
kan anviindas pa ett sddant sdtt. Sirskiljningsformédgan hos ett varumirke kan
siledes for det forsta endast bedémas i férhéllande till de varor eller tjinster for
vilka registrering begirs och for det andra endast i forhillande till hur den
sdrskilda mélgruppen uppfattar det.

I férevarande fall édr de aktuella tjdnsterna, forutom de som omfattas av klass 42,
avsedda for allmidn konsumtion. Den aktuella milgruppen utgors darfor i
huvudsak av genomsnittskonsumenter som kan antas vara normalt informerade
och skiligen uppmirksamma och upplysta (se, f6r ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
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REG 1999, 5. 1-3819, punkt 26, och forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i
mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrdn (EuroHealth), REG 2001,
s. II-1645, punkt 27). Vad giller de tjinster som omfattas av klass 42 kan det
ddremot konstateras att mdlgruppen i huvudsak bestir av niringsidkare inom
film- och mediebranschen.

Vad giller ett sammansatt varumirke skall det betraktas i sin helhet vid
bedémningen av dess sirskiljningsférmaga. Detta dr dock inte oférenligt med en
successiv genomgédng av de olika bestdndsdelarna hos varumirket (se ovan-
nidmnda dom frén forstainstansritten i malet Procter & Gamble mot harmoni-
seringsbyrdn, punkt 59).

Det kan vidare allmint anges att dven ett tecken genom vilket de varor eller
tjdnster som avses i en ansékan om registrering av ett varumirke beskrivs saknar
sdrskiljningsformaga 1 forhdllande till dessa varor eller tjinster. Denna tolkning
dr inte of6renlig med forstainstansrittens rittspraxis, enligt vilken de tva absoluta
registreringshinder som anges i artikel 7.1 b och ¢ i forordning nr 40/94 vart och
ett har sitt eget tillimpningsomride (se den ovannimnda domen i méilet DKV
mot harmoniseringsbyran, punkt 48). Det kan ndmligen anses att ett individuellt
tecken som enligt de semantiska reglerna i referensspraket kan anvindas for att
beteckna de egenskaper hos de berérda varorna eller tjinsterna som kan ha
betydelse f6r mélgruppens val av detta skil dven vanligen kan anvindas i handeln
for att presentera dessa varor eller tjéinster. Tecknet omfattas i sidant fall av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Artikel 7.1 ¢ i samma férordning dr diremot
endast tillimplig nir det begirda varumirket “endast” bestir av sidana tecken
eller upplysningar.

Vad for det forsta giller bestindsdelen SAT i férevarande mal har éverklagan-
denidmnden i punkt 17 i det omtvistade beslutet, liksom harmoniseringsbyrin i
sitt svaromdl och i sina férklaringar under den muntliga forhandlingen, i
tillricklig grad visat att denna term pa tyska och pd engelska utgér den vanliga
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forkortningen av ordet satellit. Denna bestindsdel utgbr, i egenskap av
forkortning, inte nigot undantag frdn de lexikaliska reglerna i dessa sprik.
Bestdndsdelen betecknar dessutom en egenskap som de flesta av de aktuella
tjinsterna har och som kan ha betydelse f6r malgruppens val, nirmare bestimt
att egenskapen har samband med utsindningar via satellit. Bestdndsdelen SAT
skall dirfor anses sakna sdrskiljningsforméga i forhéllande till sidana tjénster.

Denna bedémning giller dock inte for f6ljande kategorier av tjinster:

— ”Databastjinster”, som omfattas av klass 38,

— ”Produktion och dtergivning av data, tal, text, ljud- och bildupptagningar pd

video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM
och CD-I) samt av videospel (datorspel); visning och uthyrning av video- och/
eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande CD-ROM och CD-I)
samt av videospel (datorspel); uthyrning av TV-mottagare och avkodare;
utbildning, undervisning och underh&llning; sport- och kulturverksambhet;
anordnande av tdvlingar inom utbildnings-, undervisnings-, underhéllnings-
och sportomridena; anordnande av korrespondenskurser, publicering och
utgivning av bécker, periodiska tidskrifter och andra tryckta produkter samt
anknutna elektroniska medier (inklusive CD-ROM och CD-I); anordnande
av konsert-, teater- och underhdllningstillstillningar samt av sporttivlingar;
produktion av filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram inom
undervisnings-, utbildnings- och underhallningsomrédena, dven for barn och
ungdom; produktion, Atergivning, visning och uthyrning av ljud- och
bildupptagningar pd kassett, band och bild- och/eller ljudskiva; teater- och
musikforestillningar”, som omfattas av klass 41.
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— ”Beviljande, férmedling, uthyrning samt annat utnyttjande av rittigheter till
filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram;
forvaltning och annat utnyttjande av upphovsritter och industriella skydds-
rittigheter for tredje man; utnyttjande av angrinsande film- och TV-
rittigheter avseende marknadsforing; utveckling av programvara, speciellt
avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV; anvindning av nétverk for
Overforing av information, bilder, text, tal och data; teknisk rddgivning
avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingdende i klass 42);
datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel; formedling och
tilldelning av tillstdnd till anvindare av olika kommunikationsnit”, som
omfattas av klass 42.

I forhallande till de tjinster som avses i féregdende punkt, vilka inte har nigot
direkt samband med utsindning av program, betecknas genom bestindsdelen
SAT nimligen inte ndgon egenskap som kan ha betydelse for malgruppens val.

I detta hinseende kan det inte hivdas att sbkanden, inom ramen for ett
marknadsféringskoncept som férutom de sistnimnda tjinsterna omfattar alla
Ovriga tjdnster som avses i ansbkan om registrering, marknadsfor eller avser att
marknadsfora sidana tjinster som angetts i punkt 42 ovan, och att sirskilj-
ningsférmagan hos tecknet SAT skall bedémas i forhdllande till samtliga
kategorier av tjdnster som avses i registreringsansdkan och mot bakgrund av
detta marknadsforingskoncept.

Frigan huruvida ett tecken har en beskrivande karaktir skall bedémas indi-
viduellt i f6rhallande till var och en av de kategorier av varor eller tjinster som
registreringsansokan avser. Vid bedomningen av huruvida ett tecken har en
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beskrivande karaktir i forhallande till en viss kategori av varor eller tjinster,
saknar det relevans huruvida den som ansdker om registrering av varumirket
planerar att inféra eller har infort ett visst marknadsforingskoncept som, férutom
de varor och/eller de tjianster som hor till denna kategori, omfattar varor och/eller
tjanster som hér till andra kategorier. Forekomsten av ett marknadsforings-
koncept ir en yttre faktor som inte paverkar de rittigheter som 4r knutna till
gemenskapsvarumirket. Det ankommer dessutom enbart pid det berérda
foretaget att besluta rérande ett marknadsforingskoncept, ett koncept som kan
komma att dndras efter registreringen som gemenskapsvarumirke, varfor det inte
kan ha nigon som helst inverkan pd bedémningen av huruvida varumirket kan
registreras eller ej.

Vad giller bestdndsdelen 2 har harmoniseringsbyrdn som svar pé en fraga frin
ratten, och utan att pd denna punkt ha motsagts av sékanden, vidare forklarat att
siffror i allménhet, och siffran 2 i synnerhet, ir allmént férekommande i handeln
for att presentera de aktuella tjinsterna. Denna siffra saknar dock sirskiljnings-
férméga vad giller dtminstone de av tjdnsterna som inte har angetts i punkt 42
ovan. '

Vad slutligen géller bestdndsdelen ”.” innebir det forhallandet att den ér allmént
forekommande i handeln for att presentera alla mojliga sorters varor och tjdnster
att man kan sluta sig till att bestdndsdelen dven kan anvindas pa sidant sitt for
de varor som ir i fraga i férevarande mal.

Av detta foljer att det begirda varumirket bestdr av en kombination av olika
bestdndsdelar, vilka var och en i vart fall kan vara allmint férekommande i
handeln fér att presentera de av de aktuella tjinsterna som inte har angetts i
punkt 42 ovan, och vilka bestdndsdelar saknar sirskiljningsformaga i férhallande
till dessa tjdnster.
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Det kan dessutom rent allmint konstateras att det forhallandet att ett samman-
satt varumirke endast bestdr av bestdndsdelar som saknar sirskiljningsférmaga
gor det mojligt att sluta sig till att detta varumirke betraktat i sin helhet ocks
kan vara allmint férekommande i handeln for att presentera de berérda varorna
eller tjdnsterna. Detta giller emellertid inte om det finns konkreta indikationer,
exempelvis avseende det sitt pd vilket de olika bestdndsdelarna dr sammansatta,
pa att det sammansatta varumirket har en vidare innebérd dn summan av de
bestindsdelar som det dr uppbyggt av.

I forevarande fall framgdr det inte att ndgra sddana uppgifter finns. Uppbygg-
naden av det begirda varumirket, som i huvudsak kinnetecknas av att en
forkortning f6ljd av en siffra anvinds, motsvarar nimligen ett vanligt sdtt att
kombinera olika bestdndsdelar i ett sammansatt ordmirke. Mot denna bakgrund
kan inte sokandens argument att det begirda varumirket betraktat i sin helhet
innefattar drag av fantasi godtas.

* Férstainstansritten anser dirfor att det begirda varumirket betraktat i sin helhet

kan vara allmint féorekommande i handeln fér att presentera de av de berdrda
tjansterna som inte har angetts i punkt 42 ovan.

Vad giller sokandens argument att det begirda varumirket utgoér en typisk
beteckning f6r en TV-kanal och dirfér har samma verkan som ett egennamn, kan
det konstateras att detta argument inte dndrar den bedémning som gjorts i
foregdende punkt utan i stillet bekriftar den. Detta varumirke kan siledes
endast registreras om det visas att malgruppen — till f6ljd av att det anvints —
faktiskt uppfattar det som ett egennamn, nirmare bestimt som en héinvisning till
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de berorda varornas kommersiella ursprung. Det maste emellertid konstateras att
sokanden inte vid ndgot tillfille under f6rfarandet vid harmoniseringsbyrin
dberopade artikel 7.3 i férordning nr 40/94.

Det begdrda varumairket saknar siledes sarsklllmngsformaga i forhallande till de
av de kategouer av tjdnster som avses i ansbkan om registrering av varumirket
och som inte har angetts i punkt 42 ovan.

Nir det didremot giller de tjinster som omfattas av de kategorier som angetts
under punkt 42 ovan, har rdtten i punkt 43 ovan funnit att termen SAT inte
betecknar ndgon egenskap som kan ha betydelse fér malgruppens val. Av
handlingarna i mélet framgar inte heller att det finns ndgon omstindighet som
gor att det kan konstateras att nimnda tecken vanligen anvinds i handeln for att
presentera dessa tjanster eller att det finns uppgifter pa grundval av vilka det dr
mdjligt att dra slutsatsen att tecknet, trots avsaknaden av sirskiljningsférmaga,
skulle kunna anvindas pd sddant sidtt. Tecknet SAT saknar siledes inte
sarskiljningsférmdaga i férhéllande till dessa tjdnster.

I detta sammanhang kan det allméint anges att ett sammansatt varumérke endast
kan omfattas av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 om samtliga dess
bestdndsdelar saknar sirskiljningsférmaga i forhallande till de varor eller tjanster
som omfattas av ansbkan om registrering av varuméirket.

Det begirda varumirket saknar siledes inte sirskiljningsférmdga i férhéllande
till de tjinster som omfattas av de kategorier som angetts i punkt 42 ovan.
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57 Av detta foljer att talan skall bifallas p4 den grunden att artikel 7.1 b i f6rordning
nr 40/94 har dsidosatts vad giller de kategorier av tjénster som angetts i punkt 42
ovan och att talan skall ogillas vad giller de 6vriga kategorier av tjidnster som
omfattas av ansbkan om registrering av varuméirket.

Huruvida likabehandlingsprincipen har 3sidosatts

— Parternas argument

s8 Sokanden har hivdat att harmoniseringsbyrdn har avvikit frdn sin egen
beslutspraxis avseende varumirken som bestdr av siffror och bokstiver genom
att avsld registreringsansokan. Sokanden har dirvid iberopat skrivelser som den
under det administrativa forfarandet ingav till granskaren och till éverklagan-
denimnden.

s9  Harmoniseringsbyran har svarat att bland de 49 varumirken som omnimns i de
skrivelser som sokanden ingav under det administrativa férfarandet, avser endast
varumirkena GERMANSAT och NET.SAT tjinster som tillhandahalls med hjilp
av en satellit. Enligt harmoniseringsbyrdn idr dessa bdda varumirken inte
jamforbara med det varumirke som ir i frdga i forevarande mal, eftersom de inte
bestdr av en forkortning och en siffra.
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— Forstainstansrittens bedomning

Férstainstansritten erinrar inledningsvis om att de beslut betridffande registrering
av ett tecken sdsom gemenskapsvarumirke som 6verklagandenimnderna skall
fatta med stod av forordning nr 40/94 omfattas av en begrinsad behorighet och
inte av en befogenhet att foreta skonsmissiga bedomningar. Frigan huruvida ett
tecken kan registreras som gemenskapsvarumirke skall dirfor enbart bedomas
p4 grundval av tillimpliga gemenskapsbestimmelser, sdsom de tolkas av
gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av en tidigare avvikande
beslutspraxis fran 6verklagandenimnderna.

Det foreligger dirmed tva tinkbara mojligheter. Om 6verklagandendmnden i ett
tidigare drende, genom att finna att ett tecken kan registreras som gemenskaps-
varumiirke, har tillimpat relevanta bestimmelser i férordning nr 40/94 korrekt
och den i ett senare drende, som liknar det forra, fattar ett motstridigt beslut,
skall gemenskapsdomstolarna ogiltigforklara detta senare beslut pd grund av att
tillimpliga bestimmelser i férordning nr 40/94 har dsidosatts. I detta forsta fall
kan talan inte bifallas pd grunden avseende ett dsidosdttande av principen om
férbud mot diskriminering. Om 6verklagandendmnden diremot, genom att finna
att ett tecken kan registreras som gemenskapsvarumarke, i ett tidigare drende har
gjort sig skyldig till en felaktig rittstillimpning och den i ett senare drende, som
liknar det forra, fattar ett motstridigt beslut, kan det forsta beslutet inte med
framgang dberopas till stod for ett yrkande om ogiltigforklaring av detta senare
beslut. Det foljer ndmligen av domstolens rittspraxis att likabehandlingsprinci-
pen skall tillimpas mot bakgrund av rittssikerhetsprincipen, enligt vilken ingen
till sin egen férmén kan dberopa en olaglig atgidrd som gynnat ndgon annan (se,
for ett liknande resonemang domstolens dom av den 9 oktober 1984 i mal
188/83, Witte mot parlamentet, REG 1984, s. 3465, punkt 15, och av den 4 juli
1985 i mal 134/84, Williams mot revisionsritten, REG 19885, s. 2225, punkt 14).
Inte heller i detta andra fall skall foljaktligen talan bifallas pd grunden avseende
asidosiittande av principen om férbud mot diskriminering,.
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Hirav f6ljer att talan inte kan vinna bifall pd grunden avseende dsidosittande av
principen om férbud mot diskriminering.

Det skall vidare konstateras att dven om motiveringar betriffande faktiska och
rdttsliga omstidndigheter i ett tidigare beslut kan utgora argument till stod for ett
péstdende om 4sidosdttande av en bestimmelse i forordning nr 40/94, har
sokanden i forevarande mal, med undantag av beslutet avseende varumirket
GERMANSAT, endast dberopat beslut som inte 4r motiverade. Vad giller det
nidmnda beslutet har sékanden inte 4beropat ndgot i motiveringen till detta som
kan medfora en dndring av den ovan angivna bedémningen av grunderna
avseende ett dsidosdttande av artikel 7.1 ¢ och b i férordning nr 40/94. Det skall
dessutom pdpekas att de varumirken som var féremdl fér de av sdkanden
dberopade besluten registrerades fér andra varor eller tjinster in dem som ir i
friga i férevarande mal. Sdsom harmoniseringsbyrdn med ritta har anfért i sitt
svaromdl ir inte varumirkena GERMANSAT och NET SAT EXPRESS, som
omfattar tjinster som tillhandahdlls med hjilp av en satellit, jimférbara med det i
forevarande mal begirda varumirket, eftersom de inte bestar av en férkortning
och en siffra.

Hiarav foljer att det omtvistade beslutet skall ogiltigférklaras pd grund av att
overklagandenimnden har avslagit det 6verklagande som stillts till den avseende
de kategorier av tjinster som angetts i punkt 42 ovan.

Av det ovanstdende foljer att det omtvistade beslutet skall ogiltigforklaras i den
del som &verklagandenimnden har underlatit att fatta beslut om det &ver-
klagande som har stillts till den vad giller de tjanster som omfattas av klass 35
samt i den del som 6verklagandenimnden har avslagit det 6verklagande som har
stillts till den avseende de tjinstekategorier som har angetts i punkt 42 ovan.
Talan skall i 6vrigt ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i férstainstansrittens rdttegdngsregler kan forstainstansritten
besluta att kostnaderna skall delas om parterna émsom vinner och férlorar pa en
eller flera punkter. I férevarande mdl har s6kandens talan enbart bifallits
avseende ett begrinsat antal tjinster. Det forfarandefel som det omtvistade
beslutet 4r behiftat med skall emellertid ocksd beaktas. Mot denna bakgrund
skall vardera parten bira sin rittegingskostnad.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

f6ljande dom:

1) Beslutet fran andra 6verklagandenimnden vid Byran f6r harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller) av den 2 augusti
2000 (drende R 312/1999-2) ogiltigforklaras i den del som Gverklagande-
nimnden har underlatit att fatta beslut avseende det dverklagande som stallts
till den avseende tjanster som omfattas av klass 35.
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2) Beslutet fran andra 6verklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) av den 2 augusti
2000 (drende R 312/1999-2) ogiltigforklaras i den del som dverklagande-
nimnden har avslagit det 6verklagande som stillts till den avseende f6ljande
kategorier av tjinster:

— “Databastjinster”, som omfattas av klass 38.

— "Produktion och atergivning av data, tal, text, ljud- och bildupptagningar
pa video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande
CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); visning och uthyrning
av video- och/eller audiokassetter, -band och -skivor (inkluderande
CD-ROM och CD-I) samt av videospel (datorspel); uthyrning av TV-
mottagare och avkodare; utbildning, undervisning och underhallning;
sport- och kulturverksamhet; anordnande av tivlingar inom utbildnings-,
undervisnings-, underhéllnings- och sportomradena; anordnande av kor-
respondenskurser, publicering och utgivning av bécker, periodiska
tidskrifter och andra tryckta produkter samt anknutna elektroniska
medier (inklusive CD-ROM och CD-I); anordnande av konsert-, teater-
och underhillningstillstillningar samt av sporttivlingar; produktion av
filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram inom undervisnings-,
utbildnings- och underhéllningsomridena, dven fér barn och ungdom;
produktion, tergivning, visning och uthyrning av ljud- och bildupptag-
ningar pa kassett, band och bild- och/eller ljudskiva; teater- och musik-
forestillningar”, som omfattas av klass 41.

— ”Beviljande, formedling, uthyrning samt annat utnyttjande av réttigheter
till filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram;
forvaltning och annat utnyttjande av upphovsritter och industriella
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skyddsrittigheter for tredje man; utnyttjande av angrinsande film- och
TV-rittigheter avseende marknadsforing; utveckling av programvara,
speciellt avseende multimedia, interaktiv TV och betal-T'V; anvdndning av
nitverk fér éverforing av information, bilder, text, tal och data; teknisk
ridgivning avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingdende i
klass 42); datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel;
férmedling och tilldelning av tillstand till anvdndare av olika kommuni-
kationsnit”, som omfattas av klass 42,

3) Talan ogillas i 6vrigt.

4) Vardera parten skall bira sin rittegangskostnad.
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