DOM AV DEN 31.1.2001 — MAL T-136/99

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 31 januari 2001 *

I mal T-136/99,

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

sokande,

mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av D. Schennen och S. Bonne, bida i
egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angdende en talan som vickts mot det beslut som har fattats av tredje
6verklagandenidmnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) den 19 mars 1999 (irende R 97/98-3)
avseende registrering av uttrycket Cine Comedy som gemenskapsvarumarke,

* Rattegdngssprak: tyska,

II - 400



TAURUS-FILM MOT HARMONISERINGSBYRAN (CINE COMEDY)

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektsren G. Herzig,

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

med beaktande av det svaromil som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 16 september 1999,

efter det muntliga forfarandet den 5 juli 2000,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 10 oktober 1996 ingav sokanden med stod 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 ansékan om gemenskapsvarumirke till
Deutsches Patentamt (det tyska patentverket). Denna ansdkan kom in till Byrdn
for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrdn) den 24 oktober samma ér.

Ansokan avsig registrering av uttrycket Cine Comedy som varumdrke.

De varor och tjinster som registreringsansdkan avsig 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 sokandens ansokan. 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 ansdkan om registrering i
dess helhet med hinvisning till de absoluta registreringshinder som foreskrivs i
artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.

Den 22 juni 1998 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byran med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.
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Overklagandet understilldes granskaren f6r omprévning i enlighet med arti-
kel 60 i férordning nr 40/94. Overklagandet overlimnades direfter till dver-
klagandenimnden.

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 pa flera olika gemenskapssprak
(engelska, spanska, franska, italienska, tyska) har betydelsen ”kinematografisk”,
”biograf”, *film” och ”biograffilm”. Den konstaterade vidare att i det tyska
spraket anvinds ordet COMEDY “som utlindskt ord for att beteckna en komedi,
sdrskilt med avseende pa TV-sindningar och som forkortning for *Comedyshow’,
sirskilt med avseende pa TV-sindningar, det vill séiga en férestillning, i vilken det
framférs sketcher, *slapsticks’ och andra liknande forestillningar”. Overklagan-
dendmnden drog hirav slutsatsen att ”ordbildningen Cine Comedy — &tmin-
stone inom den germanska sprakgruppen — inte ger ett odefinierat, vagt eller
tvetydigt intryck, utan tvirtom pa ett klart och tydligt sitt beskriver en viss
kategori av filmer, ndmligen TV-komedier eller filmkomedier” (punkt 26 i det
omtvistade beslutet),

Overklagandenimnden undersékte vidare var och en av de fem grupper av varor
och tjdnster for vilka en ansékan om registrering av uttrycket Cine Comedy hade
ingivits, for att faststilla huruvida registrering borde vdgras pa grundval av
artikel 7.1 b och/eller 7.1 ¢ i foérordning nr 40/94. Till fsljd av denna
undersokning ogiltigforklarade den granskarens beslut av den 7 maj 1998 i den
man denne hade avslagit ansékan om registrering av uttrycket Cine Comedy for
varor i klasserna 9 och 16 och for vissa tjdnster i klasserna 38, 41 och 42. Vad
betriffar dessa varor och tjinster dterforvisade éverklagandenimnden drendet till
granskaren for en ny prévning. Overklagandenimnden ogillade i 6vrigt dver-
klagandet. Slutligen ogillade den #ven sékandens yrkande om 4terbetalning av
overklagandeavgiften.
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10 Det framgdr av det omtvistade beslutet att dverklagandendmnden faststillde
granskarens beslut, i den man denna hade avslagit ans6kan om registrering av
uttrycket Cine Comedy for féljande tjanster:

klass 38:

- Utsindning av radio- och TV-sindningar/-program via tridlosa eller
kabelbundna nit; utsindning av film, TV-, radioprogram eller -sandningar;
formedling och beviljande av tillgdngsrittigheter for anvindare till olika
kommunikationsnit; telekommunikation; satellitoverforing av ljud och bild;
spridning av abonnent-TV-tjinster (betal-TV), inkluderande video pa begi-
ran, dven for tredj¢ man som digital plattform; tjinster avseende tele-

" kommunikation och en informationsbas, speciellt éverforing av information i
databaser genom telekommunikation; informationsférmedling till tredje
man, utsindning av information over tridlosa eller kabelbundna nit;
direktanslutna tjanster och sindningar, nimligen férmedling av information
och meddelanden inkluderande e-post; verforing 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 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 dekodrar; kulturverksamhet; organisation och genomférande av show-,
frigesport- och musiktillstillningar samt anordnande av tivlingar inom
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underhéllnings- och sportomradet, 4dven for inspelning eller som direktsind-
ning i radio eller TV; produktion av TV- och radioreklamsindningar
inkluderande motsvarande sindningar for spel med vinst; anordnande av
tdvlingar inom underhéllningsomradet; genomforande av konsert-, teater-
och underhéllningstillstillningar; produktion av film, TV-, radio- och
teledata- samt videotextprogram eller -sédndningar, radio- och TV-underhall-
ning; produktion av filmer och videor samt andra bild- och ljudprogram av
underhillningstyp, dven fér barn och ungdom; anordnande av radio- och TV-
sdndningar/-program via trdlosa eller kabelbundna nit; upptagning, lagring,
behandling och atergivning av information, som ljud och bild.

klass 42:

— Beviljande, férmedling, uthyrning samt annan exploatering av rittigheter till

filmer, TV- och videoproduktioner samt andra bild- och ljudprogram;
forvaltning och exploatering av upphovsritter och industriella skyddsrittig-
heter for andra; exploatering av angrinsande 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

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,
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— forplikta harmoniseringsbyran att tilldta registrering av uttrycket Cine Co-
medy som gemenskapsvarumirke for de tjanster som omfattas av klasserna
38, 41 och 42 och for vilka ansdkan om registrering avslagits,

— forplikta harmoniseringsbyran att aterbetala overklagandeavgiften,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna, inklusive
kostnaderna for forfarandet i 6verklagandendmnden.

12 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansratten skall

— avvisa sokandens andra yrkande,

— i 6vrigt ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersdtta rittegdngskostnaderna.

13 Under forhandlingen dterkallade sokanden sitt andra yrkande om forpliktelse for
harmoniseringsbyran att tillita registrering av uttrycket Cine Comedy for vissa
tjanster, vilket ocksa noterades av forstainstansritten.
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Yrkandet om ogiltigférklaring

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att &verklagandenimnden har missbedémt sivil
bestimmelserna i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 som bestimmelserna i
artikel 7.1 ¢ i denna férordning.

Betriffande det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 40/94 har sokanden framhallit att 6verklagandendmnden sjilv har papekat att
detta hinder endast foreligger om det berérda kiannetecknet klart och otvetydigt
har deskriptiv karaktir, varvid det #r helhetsintrycket av tecknet som skall
beaktas, och att det inte 4r tillrickligt att denna karaktir endast antydes och
enbart kan uppfattas till f6ljd av ett resonemang.

Vad giller det forevarande mélet anser sdkanden att uttrycket Cine Comedy
saknar ett tydligt semantiskt innehall, sdrskilt inom den germanska sprik-
gruppen, den grupp som 6verklagandendmnden sirskilt beaktade i motiveringen
till sin bedomning. Detta uttryck — som inte finns i det tyska spraket och inte
heller i nagot annat gemenskapssprdk — kan inte i sig anses vara deskriptivt,
eftersom allménheten uteslutande anvénder redan befintliga uttryck for att
beskriva varor och tjinster.

Vad giller det absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b i
forordning 40/94 har sokanden pdpekat att den berérda allminheten skulle
uppfatta uttrycket Cine Comedy som ett pahittat ord genom vilket ett foretags
varor och tjénster kan sirskiljas frédn ett annat foretags, sirskilt om det anvinds
som varumirke. Sokanden har i detta hdnseende framhillit att Gverklagande-
ndmnden sjilv medgav att "kombinationen av de tva ord som utgor varumirket i
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ansokan ir ovanlig och i dess sammansatta form utgér en neologism; betriffande
vilken det inte kan bevisas att den anvinds eller férekommer nagonstans i
virlden” (punkt 26 i det omtvistade beslutet).

Harmoniseringsbyran har, vad giller det absoluta registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94, invint att det inte har ndgon
betydelse att ett kinnetecken som sidant inte férekommer i ordbockerna. Den
har vidare papekat att ett kinnetecken skall bedomas i dess helhet och att det
avgorande ir hur malgruppen i allminhet uppfattar det. Om kénnetecknet med
avseende pd de varor och tjanster som avses i ansokan om registrering av
gemenskapsvarumirke omedelbart och spontant uppfattas av den berérda
allminheten pd ett visst sitt ror det sig om ett kdnnetecken med deskriptiv
karaktir. Om kinnetecknet didremot uppfattas som ett begrepp som endast
indirekt antyder vissa nyskapande egenskaper hos dessa varor och tjanster har det
inte en deskriptiv karaktr.

Vad giller ordet Cine hénvisar harmoniseringsbyrén till ordbécker, dagstidningar
och TV-program for att pavisa att ordet pa engelska, franska, italienska och tyska
spontant uppfattas som en forkortning av ordet “ciriema” (film/biograf). Vad
betriffar ordet COMEDY har harmoniseringsbyran gjort gillande att det dr en
beteckning for en komedi eller en filmkomedi och att det under dessa
omstindigheter i det tyska spraket ir en beteckning for TV-program bestdende
av sketcher eller farser. Till grund fér sin bedémning har harmoniseringsbyran
hinvisat till 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 Comedy
som en beteckning for — beroende pd vilket sprik det dr friga om — en
filmkomedi eller komedi pi bio utan att ytterligare behdva analysera ordet.
Foljaktligen #r kinnetecknet i fraga deskriptivt.
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Vad giller sirskiljningsformigan har harmoniseringsbyran gjort gillande att
ansokan om registrering av uttrycket Cine Comedy som gemenskapsvarumirke
skall avslds dven pa grundval av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, av samma
skil som angivits ovan angdende kinnetecknets deskriptiva karaktir.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
“varumirken som saknar sirskiljningsférmiga”.

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

Det framgar av artikel 4 i forordning nr 40/94 att den avgérande egenskap som
ett kdnnetecken som kan dterges grafiskt mdste ha for att anses utgdra ett
gemenskapsvarumirke dr att det skall kunna sirskilja ett foretags varor frin
andra foretags.

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

I férevarande mal har 6verklagandenimnden inte gjort ngon felaktig bedémning
nir den ansdg att uttrycket Cine Comedy kan anvindas till att beskriva vissa
egenskaper — bland annat art och kvalitet — for en bestimd kategori av filmer,
namligen komedier pd TV eller bio. Sisom 6verklagandenimnden har papekat
betecknar nimligen ordet Cine p4 flera gemenskapssprak ”cinématographique”
(kinematograf), “cinéma” (biograf), film” (film), ”film cinématographique”
(kinematografi). I dessa sprak uppfattar dessutom den berdrda allminheten
omedelbart och utan ytterligare analys ordet COMEDY som “komedi”. Folj-
aktligen kan uttrycket Cine Comedy, bestdende av en enda juxtaposition av dessa
tvd ord, anvindas fér att beskriva varan filmkomedi.

Vad betriffar de tjinster avseende vilka 6éverklagandenimnden i det omtvistade
beslutet ogillade det 6verklagande som hade ingivits till denna, skall det
faststillas att uttrycket Cine Comedy dr sddant att den berdrda allmédnheten
omedelbart och utan ytterligare analys kan se ett konkret och direkt samband
mellan kdnnetecknet och en majoritet av tjinsterna, sirskilt de som konkret och
direkt avser varan “filmkomedi” eller produktionen eller visningen av denna.

Detta 4r ddremot inte fallet vad giller de féljande tjdnsterna, vilka avser en annan
typ av tjinster, nimligen tekniska och juridiska tjinster samt forvaltning och
organisation:

— Formedling och beviljande av tillgdngsrittigheter for anvindare till olika
kommunikationsnit, vilka omfattas av klass 38.
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— Kulturverksamhet; organisation och genomférande av show-, fragesport- och
musiktillstallningar samt anordnande av tdvlingar inom underhillningsom-
radet, dven f6r inspelning eller som direktsindning i radio eller TV;
produktion av TV- och radioreklamsindningar inkluderande motsvarande
sindningar for spel med vinst; anordnande av tivlingar inom underhall-
ningsomradet; genomférande av konsert-, teater- och underhallningstillstll-
ningar, vilka samtliga omfattas av klass 41.

— Forvaltning och exploatering av upphovsritter och industriella skyddsrittig-
heter f6r 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 Comedy ér
sadant att den berérda allménheten omedelbart och utan ndgon 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 Comedy och ndmnda tekniska och juridiska tjinster samt
forvaltnings- och organisationstjinster — édven om de i forekommande fall skulle
vara inriktade pd actionfilmer — &r alltfér oklart och obestimt for att detta
uttryck skall kunna ges en deskriptiv karaktir i forhallande till dessa tjénster.

For att faststilla att uttrycket Cine Comedy saknar sirskiljningsformaga i
forhallande till de varor och tjdnster for vilka éverklagandenimnden ansdg att
uttrycket var deskriptivt, nojde sig 6verklagandenimnden med att papeka att
”[k]ombinationen av orden i ansdkan inte heller kan anses tillfora ett ytterligare
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minsta inslag av fantasi som skulle kunna medféra att det kan tillskrivas
sarskiljningsformaga”. I det omtvistade beslutet har avsaknaden av sirskiljnings-
fsrmaga hos det kinnetecken som avses i registreringsansokan ansetts folja av att
det 4r deskriptivt och att det inte har ett ytterligare minsta inslag av fantasi.

Vad giller de tjdnster som avses i punkt 28 i denna dom har det ovan faststillts
att en ansdkan om registrering av uttrycket Cine Comedy inte kunde avslas
genom tillimpning av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Under dessa
omstindigheter kan inte avsaknaden av sirskiljningsformaga 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 ogiltigférklaras vad giller de
tjdnster som avses i punkt 28 ovan och att talan om ogiltigforklaring skall ogillas
1 Hvrigt.

Yrkandet om aterbetalning av 6verklagandeavgiften

Sokanden har anfért att overklagandenimnden borde ha bifallit dess yrkande om
Sterbetalning av overklagandeavgiften i enlighet med regel 51 i kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
ridets férordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1).
Den stoder sig hirvid pa ett beslut av den andra 6verklagandenamnden, i vilket
denna ogiltigforklarade granskarens beslut — som ér jamforbart med beslutet av
den 7 maj 1998 — pa grund av bristande motivering och beslutade att 6ver-
klagandeavgiften skulle aterbetalas.
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Forstainstansrétten konstaterar att regel 51 i forordning nr 2868/95 har féljande
lydelse:

”Aterbetalning av avgifter f6r overklaganden skall beordras i hindelse av
interimistisk omprévning eller da besvirsnamnden bedomer att ett éverklagande
dr befogat, om sddan &terbetalning ar skilig pi 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 mél anser forstainstansritten, efter att ha granskat drendet vid
overklagandenimnden, att denna inte har gjort sig skyldig till en felaktig
réttstillimpning genom att anse att granskaren inte hade 4sidosatt visentliga
formféreskrifter. Aven om motiveringen i granskarens beslut #r kortfattad
mdjliggér den for sokanden att forstd grunderna for avslaget pa dennes ansokan
om registrering av uttrycket Cine Comedy som gemenskapsvarumirke och gér
det mojligt for denne att 6verklaga detta beslut till 6verklagandenimnden, vilket
sokanden ocksd har gjort.

Hirav f6ljer att yrkandet om dterbetalning av 6verklagandeavgiften skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rittegingsreglerna kan forstainstansritten besluta att vardera
parten skall bira sin kostnad om parterna 6msom tappar méalet pa en eller flera
punkter. I forevarande mal finns skl att besluta att vardera parten skall bira sin
kostnad.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) ‘Beslutet av den tredje verklagandenimnden vid Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) av-den
19 mars 1999 (drende R97/98-3) ogiltigforklaras vad giller foljande tjdnster:

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

— Kulturverksamhet; organisation och genomférande av show-, fragesport-
och musiktillstillningar samt anordnande av tivlingar inom underhall-
ningsomradet, 4ven for inspelning eller som direktsandning i radio eller
TV; produktion av TV- och radioreklamsindningar inkluderande mot-
svarande sindningar for spel med vinst; anordnande av tivlingar inom
underhallningsomradet; genomférande av konsert-, teater- och under-
hallningstillstallningar, vilka samtliga omfattas av klass 41.
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— Forvaltning och exploatering av upphovsritter och industriella skydds-
rittigheter f6r 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 Svrigt.

3) Vardera parten skall bdra sin rittegdngskostnad.

Pirrung Potocki Meij

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 31 januari 2001,

H. Jung A W.H. Meij

Justitiesekreterare Ordférande
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