DOM AV DEN 31.1.2001 — MAL T-135/99

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 31 januari 2001 *

I mal T-135/99,

Taurus-Film GmbH & Co, Unterfohring (Tyskland), foretrdtt av advokaten
R. Schneider, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av D. Schennen och S. Bonne, bada i
egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angiende en talan som vickts mot det beslut som har fattats av tredje
overklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumarken, monster och modeller) den 19 mars 1999 (drende R 98/98-3)
avseende registrering av uttrycket Cine Action som gemenskapsvarumarke,

* Rittegdngssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A. Potocki och
AW.H. Meij,

justitiesekreterare: byradirektoren G. Herzig,

med beaktande av den anstkan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 1 juni 1999,

med beaktande av det svaromdl som ingavs till férstainstansrittens kansli
den 16 september 1999,

efter det muntliga férfarandet den § juli 2000,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 10 oktober 1996 ingav stkanden med st6d av rddets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
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1994, s. 1), i dess dndrade lydelse, en anstkan om gemenskapsvarumirke till
Deutsches Patentamt (det tyska patentverket). Denna ansdkan kom in till Byran
fé6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, méonster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) den 24 oktober samma ar.

Ansokan avsig registrering av uttrycket Cine Action som varumirke.

De varor och tjinster som registreringsansokan avsag omfattades av klasserna 9,
16, 38, 41 och 42 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering
av varor och tjinster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg.

I ett rekommenderat brev av den 20 februari 1998 gjorde granskaren invind-
ningar mot sékandens ansékan. Genom en skrivelse av den 26 mars 1998 inkom
sokanden med ett yttrande med anledning av invindningarna.

Genom beslut av den 7 maj 1998 avslog granskaren anstkan om registrering i
dess helhet med hinvisning till de absoluta registreringshinder som foreskrivs i
artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94.

Den 22 juni 1998 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byrdn med stod av artikel 59 i forordning nr 40/94.

Overklagandet understilldes granskaren for omprévning i enlighet med arti-
kel 60 i forordning nr 40/94. -Overklagandet 6verlimnades direfter till Gver-
klagandenimnden.
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Genom beslut av den 19 mars 1999 avgjorde tredje 6verklagandenimnden
overklagandet (nedan kallat det omtvistade beslutet). Overklagandenimnden
konstaterade forst i detta beslut att ordet Cine pad flera olika gemenskapssprik
(engelska, spanska, franska, italienska, tyska) har betydelsen ”kinematografisk”,
“biograf”, film” och ”biograffilm”. Den konstaterade vidare att i det tyska
spriket anvinds ordet ACTION, som utlidndskt ord, i det moderna vardags-
spraket som en forkortning for ° >actionfilm”. Ove1klagandenamnden drog hirav
slutsatsen att ”ordbildningen Cine Action — &tminstone inom den germanska
sprakgruppen — inte ger ett odefinierat, vagt eller tvetydigt intryck, utan tvirtom
pa ett klart och tydligt sdtt beskriver en viss kategori av film, ndmligen
actionfilmer” (punkt 27 i det omtvistade beslutet).

Overklagandendmnden undersokte vidare var och en av de fem grupper av varor
och tjinster f6r vilka en ansskan om registrering av uttrycket Cine Action hade
ingivits, for att faststdlla huruvida registrering borde vigras pa grundval av
artikel 7.1 b och/eller 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Till féljd av denna
undersékning ogiltigférklarade den granskarens beslut av den 7 maj 1998 i den
mén denne hade avslagit ansdkan om registrering av uttrycket Cine Action for
varor i klasserna 9 och 16 och for vissa tjinster i klasserna 38, 41 och 42. Vad
betriffar dessa varor och tjdnster dterforvisade ove1klagandenamnden drendet till
granskaren for en ny prévning. Overklagandendmnden ogillade i 6vrigt Gver-
klagandet. Slutligen ogillade den #ven sokandens yrkande om &terbetalning av
overklagandeavgiften.

Det framgar av det omtvistade beslutet att éverklagandenimnden faststillde
granskarens beslut vad giller féljande tjénster:

klass 38:

— Utsindning av radio- och TV-sindningar/-program via tradlosa eller
kabelbundna nit; utsindning av film, TV-, radioprogram eller -sdndningar;
formedling och bev1l]mde av tlllgqngsmttlghetel for anvindare till olika
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kommunikationsnit; telekommunikation; satellitdverforing av ljud och bild;
spridning av abonnent-TV-tjinster (betal-TV), inkluderande video pa begi-
ran, dven for tredje man som digital plattform; tjinster avseende tele-
kommunikation och en informationsbas, speciellt 6verforing av information i
databaser genom telekommunikation; informationsférmedling till tredje
man, utsindning av information oOver tradlésa eller kabelbundna nit;
direktanslutna tjanster och sindningar, nimligen férmedling av information
och meddelanden inkluderande e-post; 6verforing av information, som ljud,

bild och data.

klass 41:

— Produktion, reproduktion, visning och uthyrning av filmer, video- och andra
TV-program; produktion och reproduktion 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 dekodrar; kulturverksamhet; organisation och genomférande av show-,
fragesport- och musiktillstillningar samt anordnande av tivlingar inom
underhallnings- och sportomrddet, d4ven f6r inspelning eller som direktsind-
ning i radio eller TV; produktion av TV- och radioreklamsindningar
inkluderande motsvarande sindningar foér spel med vinst; anordnande av
tivlingar inom underhallningsomradet; genomférande av konsert-, teater-
och underhallningstillstillningar; produktion av film, TV-, radio- och
teledata- samt videotextprogram eller -sindningar, radio- och TV-underhall-
ning; produktion av filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram av
underhallningstyp, dven f6r barn och ungdom; anordnande av radio- och TV-
sdndningar/-program via tradlosa eller kabelbundna nit; upptagning, lagring,
behandling och dtergivning av information, som ljud och bild.
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klass 42:

— Beviljande, férmedling, uthyrning samt annan exploatering av réttigheter till
filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram;
forvaltning och exploatering av upphovsritter och industriella skyddsrittig-
heter for andra; exploatering av angridnsande film- och TV-rittigheter
avseende siljfrimjande verksamhet; utveckling av programvara, speciellt
avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV; teknisk konsultation
avseende multimedia, interaktiv TV och betal-TV (ingdende i klass 42);
datorprogrammering, inkluderande video- och datorspel.

Parternas yrkanden

11 Sékanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att tillita registrering av uttrycket Cine
Action som gemenskapsvarumirke for de tjinster som omfattas av klasserna
38, 41 och 42 och fér vilka ansokan om registrering avslagits,

— forplikta harmoniseringsbyran att dterbetala dverklagandeavgiften,
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— forplikta harmoniseringsbyrin att ersitta rittegidngskostnaderna, inklusive
kostnaderna for forfarandet i 6verklagandenimnden.

12 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— avvisa sokandens andra yrkande,

— i vrigt ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

13 Under férhandlingen aterkallade sékanden sitt andra yrkande om forpliktelse for
harmoniseringsbyran att tillita registrering av uttrycket Cine Action for vissa
tjdnster, vilket ocksd noterades av forstainstansritten.

Yrkandet om ogiltigforklaring

Parternas argument

14 Sokanden har gjort gillande att dverklagandenimnden har missbedomt sédvil
bestimmelserna i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 som bestimmelserna i
artikel 7.1 ¢ i denna férordning.
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Betriffande det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 ¢ i fé6rordning
nr 40/94 har sokanden framhallit att 6verklagandendmnden sjilv har papekat att
detta hinder endast foreligger om det berérda kdnnetecknet klart och otvetydigt
har deskriptiv karaktdr, varvid det dr helhetsintrycket av tecknet som skall
beaktas, och att det inte ar tillrdckligt att denna karaktir endast antydes och
enbart kan uppfattas till f6ljd av ett resonemang,.

Vad giller det férevarande mélet anser sékanden att uttrycket Cine Action saknar
ett tydligt semantiskt innehall, sdrskilt inom den germanska sprakgruppen, den
grupp som overklagandenimnden sdrskilt beaktade i motiveringen till sin
bedémning. Detta uttryck — som inte finns i det tyska spraket och inte heller i
ndgot annat gemenskapssprak — kan inte i sig anses vara deskriptivt, eftersom
allminheten uteslutande anvinder redan befintliga uttryck for att beskriva varor
och tjinster.

Vad giller det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b i
férordning 40/94 har sokanden pdpekat att den berdrda allminheten skulle
uppfatta uttrycket Cine Action som ett pédhittat ord genom vilket ett féretags
varor och tjinster kan sdrskiljas frdn ett annat foretags, sirskilt om det anviinds
som varumirke. Sokanden har i detta hinseende framhallit att 6verklagande-
ndmnden sjilv medgav att “kombinationen av de tva ord som utgér varumérket i
anstkan dr ovanlig och i dess sammansatta form utgor en neologism, betriffande
vilken det inte kan bevisas att den anvinds eller férekommer nigonstans i
virlden” (punkt 27 i det omtvistade beslutet).

Harmoniseringsbyrdn har, vad giller det absoluta registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i foérordning nr 40/94, invint att det inte har ndgon
betydelse att ett kidnnetecken som sddant inte férekommer i ordbdckerna. Den
har vidare papekat att ett kinnetecken skall bedémas i dess helhet och att det
avgorande dr hur malgruppen i allminhet uppfattar det. Om kinnetecknet med
avseende pd de varor och tjinster som avses i ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumirke omedelbart och spontant uppfattas av den berdrda
allmiinheten pad ett visst sdtt ror det sig om ett kidnnetecken med deskriptiv
karaktir. Om kinnetecknet ddremot uppfattas som ett begrepp som endast
indirekt antyder vissa nyskapande egenskaper hos dessa varor och tjinster har det
inte en deskriptiv karaktir.
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Vad giller ordet Cine hdnvisar harmoniseringsbyran till ordbécker, dagstidningar
och TV-program {6r att pdvisa att ordet pd engelska, franska, italienska och tyska
spontant uppfattas som en férkortning av ordet ”cinema” (film/biograf). Vad
betrdffar ordet ACTION har harmoniseringsbyrin gjort gillande att det
betecknar dels ”handlingen” (P’action) i olika sorters filmer och TV-program,
dels en kategori eller genre av filmer, nimligen handlingsintensiva filmer som 4r
timligen valdsamma. Under dessa omstindigheter anvinds ACTION savil
sjalvstindigt som i olika uttryck, till exempel ”actionfilmer”, vilket framgar av
tyska, engelska, franska och spanska TV-program.

Mot bakgrund av det ovan anférda skulle en genomsnittlig konsument
omedelbart och spontant uppfatta kombinationen av orden Cine och Action
som en beteckning foér — beroende pa vilket sprik det dr friga om —
actionfilmer eller handlingen i en film utan att ytterligare behdva analysera
ordet. Foljaktligen ér kdnnetecknet i friga deskriptivt.

Vad giller sdrskiljningsformdgan har harmoniseringsbyran gjort gillande att
ans6kan om registrering av uttrycket Cine Action som gemenskapsvarumirke
skall avslds dven pd grundval av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, av samma
skil som angivits ovan angdende kdnnetecknets deskriptiva karaktar.

Forstainstansrittens bedomning

Enhgt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
”varumirken som saknar sirskiljningsférmaga”.
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Enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
“varumirken som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden fér deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjédnsterna”.

Det framgar av artikel 4 i férordning nr 40/94 att den avgérande egenskap som
ett kdnnetecken som kan aterges grafiskt maste ha for att anses utgbra ett
gemenskapsvarumirke dr att det skall kunna sirskilja ett foretags varor fran
andra foretags.

Hirav féljer bland annat att de absoluta registreringshinder som féreskrivs i
artikel 7.1 b och ¢ i férordning nr 40/94 endast kan bedémas i férhallande till de
varor eller tjinster for vilka registrering av kinnetecknet begirs (jamfor
forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98, Procter & Gamble
mot harmoniseringsbyran, BABY-DRY, REG 1999, s. 11-2383, punkterna 20 och
21).

I férevarande mal har 6verklagandenimnden inte gjort nigon felaktig bedémning
nir den ansdg att uttrycket Cine Action kan anvindas for att beskriva vissa
egenskaper — bland annat art och kvalitet — for en bestimd kategori av filmer,
namligen actionfilmer. Sdsom overklagandenimnden har papekat betecknar
ndmligen ordet Cine pad flera gemenskapssprik “kinematografisk”, ”biograf”
?film” eller ”biograffilm”. Foljaktligen kan uttrycket Cine Action, bestdende av
en enda juxtaposition av dessa tva ord, anvindas for att beskriva den vara som
for allménheten dr kdnd under uttrycket “actionfilm”.

Vad betriffar de tjdnster avseende vilka overklagandenimnden i det omtvistade
beslutet ogillade det 6verklagande som hade ingivits till denna, skall det
faststiillas att uttrycket Cine Action ir sidant att den berérda allminheten
omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband
mellan kidnnetecknet och en majoritet av tjédnsterna, sirskilt de som konkret och
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direkt kan avse varan “actionfilm” eller produktionen eller visningen av denna.

Detta dr ddremot inte fallet vad giller de foljande tjinsterna, vilka avser en annan
typ av tjdnster, ndmligen tekniska och juridiska tjinster samt férvaltning och
organisation:

— Formedling och beviljande av tillgangsrittigheter f6r anvindare till olika
kommunikationsnit, vilka omfattas av klass 38.

— Kulturverksamhet; organisation och genomférande av show-, fragesport- och
musiktillstdllningar samt anordnande av tivlingar inom underhillningsom-
rddet, dven for inspelning eller som direktsindning i radio eller TV;
produktion av TV- och radioreklamsindningar inkluderande motsvarande
sindningar for spel med vinst; anordnande av tdvlingar inom underhall-
ningsomradet; genomférande av konsert-, teater- och underhallningstillstzll-
ningar, vilka samtliga omfattas av klass 41.

— Forvaltning och exploatering av upphovsritter och industriella skyddsrittig-
heter for andra; teknisk konsultation avseende multimedia, interaktiv TV och
betal-TV (ingdende i klass 42); datorprogrammering, inkluderande video-
och datorspel, vilka samtliga omfattas av klass 42.

Vad betriffar dessa tjdnster kan det inte anses att uttrycket Cine Action 4r sidant
att den berorda allménheten omedelbart och utan nigon ytterligare analys kan
uppfatta en beskrivning av nigon av tjinsternas egenskaper i den mening som
avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Det eventuella sambandet mellan
uttrycket Cine Action och nimnda tekniska och juridiska tjanster samt forvalt-
nings- och organisationstjinster — dven om de i forekommande fall skulle vara
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inriktade pa actionfilmer — 4r alltfér oklart och obestimt f6r att detta uttryck
skall kunna ges en deskriptiv karakeir i forhéllande till dessa tjdnster.

For att faststdlla att uttrycket Cine Action saknar sirskiljningsférmaga i
forhallande till de varor och tjdnster for vilka dverklagandenimnden ansdg att
uttrycket var deskriptivt, nojde sig overklagandenimnden med att pipeka att
”[kJombinationen av orden i ansdkan inte heller kan anses tillfora ett ytterligare
minsta inslag av fantasi som skulle kunna medféra att det kan tillskrivas
sirskiljningsférmiga”. I det omtvistade beslutet har avsaknaden av sérskiljnings-
féormaga hos det kiinnetecken som avses i registreringsansdkan ansetts f6lja av att
det dr deskriptivt och att det inte har ett ytterligare minsta inslag av fantasi.

Vad giller de tjinster som avses i punkt 28 i denna dom har det ovan faststillts
att en ansékan om registrering av uttrycket Cine Action inte kunde avslas genom
tillimpning av artikel 7.1 c i férordning nr 40/94. Under dessa omstindigheter
kan inte avsaknaden av sirskiljningsférmaga framga av det enkla konstaterandet,
i det omtvistade beslutet, att det saknas ett ytterligare minsta inslag av fantasi”.

Hirav foljer att det omtvistade beslutet skall ogiltigforklaras vad giller de
tjdnster som avses i punkt 28 ovan och att talan om ogiltigférklaring skall ogillas
i ovrigt.

Yrkandet om aterbetalning av 6verklagandeavgiften

Sékanden har anfoért att dverklagandenimnden borde ha bifallit dess yrkande om
dterbetalning av 6verklagandeavgiften i enlighet med regel 51 i kommissionens
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forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomfoérande ‘av
rddets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1).
Den stodjer sig hérvid pd ett beslut av den andra dverklagandenimnden, i vilket
denna ogiltigférklarade granskarens beslut — som ir jaimférbart med beslutet av-
den 7 maj 1998 — pa grund av bristande motivering och beslutade att over-
klagandeavgiften skulle dterbetalas.

Forstainstansritten konstaterar att regel 51 i forordning nr-2868/95 har foljande
lydelse:

”Aterbetalning av avgifter for overklaganden skall beordras i hindelse av
interimistisk omprovning eller dd besvirsndmnden bedémer att ett éverklagande
ir befogat, om sidan d4terbetalning ir skilig pd grund av ett allvarligt
forfarandefel. I hindelse av interimistisk omprévning skall aterbetalning beordras
av den avdelning vars beslut har bestritts, och i andra fall av nimnden for
overklaganden.” ’

I forevarande mal anser forstainstansritten, efter att ha granskat drendet vid
overklagandenimnden, att denna inte har gjort sig skyldig till en felaktig
réattstillimpning genom att anse att granskaren inte hade dsidosatt visentliga
formforeskrifter. Aven om motiveringen i granskarens beslut 4r kortfattad
mdjliggor den f6r sokanden att forstd grunderna for avslaget pa dennes anskan
om registrering av uttrycket Cine Action som gemenskapsvarumirke och gor det
mojligt f6r denne att dverklaga detta beslut till dverklagandenimnden, vilket
sokanden ocksd har gjort.

Hirav foljer att yrkandet om aterbetalning av 6verklagandeavgiften skall ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rittegingsreglerna kan forstainstansritten besluta att vardera
parten skall bira sin kostnad om parterna dmsom tappar malet pé en eller flera
punkter. I férevarande mal finns det skil att besluta att vardera part skall béra sin
kostnad.

P3 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

Beslutet av den tredje dverklagandenimnden vid Byran f6r harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) av den
19 mars 1999 (drende R98/98-3) ogiltigforklaras vad giller foljande tjdnster:

— Foérmedling och beviljande av tillgangsrittigheter f6r anvindare av olika
kommunikationsniit, vilka omfattas av klass 38.

— Kulturverksamhet; organisation och genomférande av show-, fragesport-
och musiktillstillningar samt anordnande av tdvlingar inom underhall-
ningsomradet, dven for inspelning eller som direktsindning i radio eller
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“TV; produktion av TV- och radioreklamsindningar inkluderande mot-
svarande sindningar for spel med vinst; anordnande av tivlingar inom
underhéllningsomradet; genomférande av konsert-, teater- och under-
hallningstillstdllningar, vilka samtliga omfattas av klass 41.

— Forvaltning och exploatering av upphovsritter och industriella skydds-
rittigheter for andra; teknisk konsultation avseende multimedia, inter-
aktiv TV och betal-TV (ingdende i klass 42); datorprogrammering,
inkluderande video- och datorspel, vilka samtliga omfattas av klass 42.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Vardera parten skall bira sin rittegangskostnad.

Pirrung Potocki Meij
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung . . , AW.H. Meijj

Justitiesekreterare Ordférande
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