DOM AV DEN 11.5.2005 — FORENADE MALEN T-160/02-T-162/02

EORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 11 maj 2005”

I de forenade malen T-160/02-T-162/02,

Naipes Heraclio Fournier, SA, Vitoria (Spanien), foretritt av advokaten E. Armijo
Chévarri, .

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyréan), inledningsvis foretridd av J. Crespo Carrillo,
direfter av O. Montalto och L. de Medrano Caballero, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegingssprak: spanska.
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varvid den andra parten i forfarandet infér 6verklagandenimnden vid harmoniser-
ingsbyrdn, intervenient vid forstainstansritten, var

France Cartes SAS, Saint Max (Frankrike), foretritt av advokaten C. de Haas,

angéende en talan mot tre beslut som fattats av andra dverklagandenimnden vid
harmoniseringsbyran den 28 februari 2002 (4rende R 771/2000-2, R 770/2000-2 och
R 766/2000-2), avseende ogiltigférklarandeférfaranden mellan Naipes Heraclio
Fournier, SA och France Cartes SAS,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Cziicz,

justitiesekreterare: byradirektdren I. Natsinas,

med beaktande av ansékningarna och repliken som inkommit till férstainstan-
srittens kansli den 17 maj 2002 respektive den 16 juni 2003,
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med beaktande av svarsinlagorna och harmoniseringsbyrans duplik som inkom till
forstainstansrittens kansli den 22 november 2002 respektive den 5 augusti 2003,

med beaktande av svarsinlagorna och intervenientens duplik som inkom till
frstainstansrittens kansli den 22 november 2002 respektive den 7 november 2003, -

med beaktande av att de forevarande malen forenats vad avser det skriftliga
forfarandet, det muntliga forfarandet och domen i enlighet med artikel 50 i
forstainstansrittens rittegingsregler, och

och efter att forhandling hallits den 30 november 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden gav in tre ansdkningar om gemenskapsvarumirke till Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 1 april 1996 i enlighet med radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i &ndrad lydelse.
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Det varumirke som sotktes registrerat i mal T-160/02 var det nedan avbildade
figurmérket som enligt beskrivningen i ans6kan &r blatt, blekblatt, gult och rétt och
forestiller ett svird.

Det varumirke som soktes registrerat i mal T-161/02 var det nedan avbildade
figurmirket som enligt beskrivningen i ansdkan #r rétt, gult, gront, ockrafirgat,
brunt, blatt och blekblatt,
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Det varumirke som soktes registrerat i mal T-162/02 var det nedan avbildade
figurméirket som enligt beskrivningen i ansdkan dr gult, ockrafirgat, vitt, rott, blatt
och gront.

De varor som dessa varumirken sokts registrerade for ingar i klas. 16 i
Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg och
motsvarar féljande beskrivning: "spelkort”.

De sokta varumirkena registrerades den 15 april 1998.

Det framgér av handlingarna i malet att sokanden ar 1998 beviljades registrering
som gemenskapsvarumirke for 23 figurmirken som forestillde spanska spelkort
eller symboler som aterfinns pa sidana kort. De ovan beskrivna varumérkena fanns
bland dessa varumérken.
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Det framgar pa samma sitt av handlingarna i malet att sékanden hade upphovs-
ritten till avbildningen av samtliga 48 kort i den spanska kortleken fram till den
10 februari 2000.

Den 7 april 1999 yrkade intervenienten att dessa registreringar skulle ogiltigforklaras
med stdd av artikel 51.1 a och b i férordning nr 40/94, dels pa grund av att dessa
registreringar omfattades av absoluta registreringshinder i enlighet med artikel 7.1
b~e iii i den ovannimnda férordningen, dels p4 grund av att skanden var i ond tro
nér ansbkan om varumirkesregistrering gavs in.

Annulleringsenheten ogillade dessa yrkanden om ogiltigférklaring den 15 juni 2000
med motiveringen att registreringarna hade rittslig grund och férpliktade interve-
nienten att ersitta kostnaderna fér forfarandet.

Den 19 juli 2000 ingav intervenienten tre verklaganden till harmoniseringsbyran i
enlighet med artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 28 februari 2002 (irende R 771/2000-2, R 770/2000-2 och
R 766/2000-2) (nedan kallade de ifragasatta besluten), vilka delgavs sékanden den
9 mars 2002, bif6ll andra éverklagandenimnden intervenientens éverklagande och
ogiltigférklarade annulleringsenhetens beslut av den 15 juni 2000. Overklagande-
ndmnden anség att de ifrigavarande kiinnetecknen saknade sarskiljningsforméga i
den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 samtidigt som de var
deskriptiva i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i samma forordning, eftersom den
genomsnittlige kortspelaren skulle uppfatta dem som en avbildning av spanska
spelkort.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall:

— ogiltigforklara de ifragasatta besluten,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall:

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— faststilla de ifrdgasatta besluten,

— ogiltigforklara de ifrigavarande gemenskapsvarumérkena,
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— forplikta sokanden att ersitta intervenientens kostnader for forfarandena i
samband med ogiltigférklaring och 6verklagande.

Huruvida intervenientens yrkande och grunder kan tas upp till préovning

Sékanden har gjort gillande att forstainstansritten inte kan beakta intervenientens
yrkanden och grunder, eftersom de inte avser upphévande eller dndring av de
ifrdgasatta besluten. Enligt s6kanden kan forstainstansritten inte samtidigt faststilla
de ifrdgasatta besluten och bifalla yrkandena avseende att forstainstansritten skall
ogiltigforklara de ifragavarande varumérkena pa grund av andra registreringshinder
dn dem som angetts i de ifrdgasatta besluten.

Forstainstansritten erinrar hirvid om att intervenienter enligt artikel 134.2 i
rittegdngsreglerna skall ha samma rittigheter i forfarandet som parterna. De kan
stddja en parts yrkanden, framstélla yrkanden och ange grunder som ér sjalvstdndiga
i forhdllande till parternas. Enligt artikel 134.3 i rittegangsreglerna kan en
intervenient i sin svarsinlaga framstilla yrkanden om upphivande eller dndring av
overklagandendmndens beslut med avseende pa en punkt som inte &r omnimnd i
ansdkan och dberopa grunder som inte #r nimnda i ansokan,

Intervenienten har dérfor ritt att framstilla yrkanden och grunder som skiljer sig
frén parternas, Intervenienten har upprittat sin svarsinlaga i foljande ordalag: Vi
yrkar sdledes att forstainstansritten skall faststilla [de ifragasatta besluten] i den del
férsta annulleringsenhetens beslut ogiltigférklarats, att forstainstansritten skall
ogiltigforklara de ... [ilfrigavarande] varumirke[na] och forplikta [s6kanden] att
ersétta [intervenientens] kostnader for forfarandena i samband med ogiltigforklaring
och verklagande”. Enligt sbkanden framgér det inte uttryckligen av intervenientens
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yrkanden att denne avsett att de ifragasatta besluten skall &ndras med stod av
artikel 7.1 a, d och e iii i férordning nr 40/94 och, i andra hand, med stdd av
artikel 51.1 b i samma forordning,.

Intervenientens yrkanden, som framstéllts i punkt 62 i dennes svarsinlaga, skall
jamforas med punkterna 8 och 9 i denna. Enligt punkt 8 "yrkas att forstain-
stansritten skall faststilla [de ifragasitta besluten] i den del det i dessa slas fast att
kinneteck[nen] saknade sirskiljningsformaga enligt artikel 7.2 och [artikel 7.]1 b och
c [i forordning nr 40/94] for att beteckna spelkort i hela gemenskapen och
ogiltigforklara varumiirke[na] med st6d av artikel 7.1 a, d och e iii [i forordning
nr 40/94] och i andra hand med stéd av artikel 51[.1 b i forordning nr 40/94]”. Enligt
punkt 9 "yrkas att forstainstansrétten skall dndra de... ifrdgasatta beslute[n] till den
del det i [dessa] anges att kiinneteck[nen hade] sérskiljningsforméaga i Spanien och
mojligen i Italien”.

Det framgar tydligt av de skrivelser fran intervenienten som angetts ovan i punkt 19
att denne begriinsat sig till att ifrigasitta vissa av 6verklagandenamndens skl och
yrka att forstainstansritten skall beakta andra skil, som enligt intervenienten ger fog
for att ogiltigforklara de ifrigavarande varumdrkena. Intervenienten har emellertid
inte bestritt innebdrden av de ifrdgasatta besluten, varigenom dessa varumirken
forklarats ogiltiga. Det kan dirfor inte anses att intervenienten yrkar att de
ifrdgasatta besluten skall dndras i den mening som avses i artikel 63 i férordning
nr 40/94.

Intervenienten har i vrigt yrkat att forstainstansritten skall foreligga harmoniser-
ingsbyran att forklara de ifrdgavarande varumérkena ogiltiga.
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Férstainstansritten erinrar hirvid om att harmoniseringsbyran enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 dr skyldig att vidta de atgirder som krdvs for att folja
gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer dérfoér inte pa forstainstansritten att
rikta forelagganden till harmoniseringsbyran. Det aligger nimligen harmoniserings-
byrdn att ritta sig efter domslutet och domskilen i forstainstansrittens domar
(férstainstansritten dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec
Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrén (Giroform), REG 2001, s, 1I-433, punkt 33,
av den 27 februari 2002 i mél T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyran
(EUROCOOL), REG 2002, s. 11-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mal T-129/01,
Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser Busch (BUDMEN), REG 2003,
s. [1-2251, punkt 22). Intervenientens yrkanden att férstainstansritten skall foreliagga
harmoniseringsbyran att forklara de ifrigavarande varumirkena ogiltiga kan darfér
inte tas upp till prévning.

Intervenienten har slutligen yrkat att sékanden skall forpliktas ersitta intervenien-
tens kostnader for forfarandena i samband med ogiltigférklaring och éverklagande.

Forstainstansrétten erinrar om att enligt artikel 136.2 i rittegingsreglerna skall "[n]
ddvéndiga kostnader som parterna haft for forfarandet i 6verklagandensmnden samt
kostnader som de é&dragit sig for de i artikel 131.4 andra stycket angivna
oOversittningarna av inlagor och andra skrivelser till rittegangsspraket ... betraktas
som ersittningsgilla kostnader”. Hérav féljer att kostnaderna for forfarandet i
samband med ogiltigforklaring inte kan anses vara ersittningsgilla kostnader.
Intervenientens yrkande att sékanden skall forpliktas ersitta rittegangskostnaderna
skall dérfor avvisas till den del det avser kostnaderna for forfarandet i samband med
ogiltigforklaring.

Provning i sak

Sokanden har anfort tva grunder till stod for sin talan om ogiltigforklaring. Dessa
avser dsidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 respektive asidosittande av
artikel 7.1 ¢ i samma férordning,
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Det r limpligt att bedéma den andra grunden férst.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att férbudet i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 avser
sadana uppgifter som normalt anvénds for att beskriva en varas eller tjénsts
huvudsakliga egenskaper och uppgifter som rimligen kan fylla den funktionen.
Férbundet har séledes inget annat syfte #n att undvika att sddana kinnetecken eller
uppgifter registreras som varumirken som inte gor det mojligt att identifiera de
foretag som salufor varorna eller tjinsterna, pa grund av att de liknar de uttryck som
normalt anvénds for att beskriva varorna eller tjinsterna eller dessas karakteristiska
egenskaper.

Overklagandenimnden har i forevarande fall oriktigt funnit att de ifrdgavarande
varumirkena uteslutande utgérs av kinnetecken som beskriver egenskaperna hos de
varor som avses med varumirkena. S6kanden anser att dverklagandendmnden har
begrinsat sig till att bedoma firgerna sviird och pak i en kortlek mot bakgrund av
bestimmelserna i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Overklagandenamnden har dérfor inte resonerat sjilvstindigt och oberoende i friga
om pastiendet att de ifrigavarande varumirkena skulle strida mot artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94.
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Overklagandenimnden har dessutom utvidgat tillimpningsomradet fér det forbud
som foreskrivs i den ovanndmnda bestdmmelsen i for hég grad. De kinnetecken som
forestéller en ryttare i firgen pak och en kung i firgen sviird utgdrs inte uteslutande
av deskriptiva bestandsdelar.

Det varumdrke som avbildar en ryttare i firgen pak innehaller en del som pastas vara
deskriptiv, ndmligen den pak som ryttaren bir, och en del som inte pa négot sitt
motsvarar denna beskrivning, nimligen teckningen av ryttaren, eftersom den #r
betydelsefullare och ger varumiirket en unik och sarskiljande karaktir som gar
utéver den pastatt deskriptiva sidan hos varje del sedd for sig. Samma bedémning &r
tillimplig pa teckningen av en kung i firgen svird, eftersom den pastatt deskriptiva
delen ér det svird kungen bér,

Harmoniseringsbyran har underlitit att beakta den omstindigheten att de motiv
som de ifrdgavarande varumérkena utgdrs av inte 4r kiinnetecken som kan anvindas
for att identifiera ett visst slags varor, sisom spanska spelkort av firgerna svird eller
pdk, utan att det dr friga om unika och sirskilda motiv bland manga andra, som
anvéinds for att beskriva ett svird eller ett spelkort som hér till detta spel. Sokanden
har betonat att det finns hundratals olika bilder for att identifiera de tio eller tolv
korten av firgerna svird eller pak som utgér en del av den spanska kortleken som
inbegriper 40 eller 48 kort. Med avseende pé svirdet motsvarar den teckning som
utgdr det ifrdgavarande varumirket inte nagot av korten i den spanska kortleken,
eftersom det dr frdga om ett fantasimotiv. De handlingar som ingetts till
harmoniseringsbyrdn utvisar att det inte finns nigra regler eller begrinsningar
betriffande form, firg eller detaljer hos figurerna i den spanska kortleken.

Sékanden har bestritt 6verklagandenimndens uppfattning att den malgrupp som &r
bosatt utanfér spanskt eller italienskt territorium uppfattar varumérkena som en av
firgerna i den spanska kortleken. Det r nimligen osannolikt att den del av
malgruppen som dr bosatt utanfér de ovannimnda omradena kinner till att det
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finns fyra firger i den spanska kortleken, ddribland svirdet och paken, och att den
kinner till de olika korten som ingar déri. Det #r i vart fall osannolikt att
konsumenterna kénner igen utseendet hos den pak som birs av ryttaren i firgen pak
eller det svird som birs av kungen i firgen svérd och att de ser ett direkt och
omedelbart samband mellan kénnetecknet i fraga och de olika firgerna i den
spanska kortleken.

Nér den potentielle spelkortsanvindaren stdr infor de ifrigavarande grafiska
bilderna uppfattar han enligt sékanden inte att dessa kénnetecken hanfor sig till
en av firgerna i den spanska kortleken (i friga om motivet som forestiller ett litet
svird) eller ett av korten i det spanska spelet (med avseende pa de symboler som
forestaller ryttare i firgen pak och kung i firgen svird), utan han uppfattar dessa
som kénnetecken som #r forbundna med en viss tillverkare av spelkort.

Harmoniseringsbyrén har hévdat att éverklagandenimnden har tillimpat férordning
nr 40/94 pa ett riktigt sitt, eftersom den ingalunda ansig att de tvd absoluta
registreringshindren som foreskrivs i artikel 7.1 b respektive 7.1 ¢ i ovanndmnda
forordning var beroende av varandra och eftersom den inte bestritt att vart och ett
av dessa registreringshinder har ett eget tillimpningsomrade. Detta hindrar inte att
dverklagandeniimnden utifrin samma argumentation kommer till slutsatsen att de
ifrigavarande kinnetecknen omfattas av bada dessa absoluta registreringshinder.

Overklagandenimnden bedémde dérfor helt korrekt att det enkla och alldagliga
sviirdet och de enkla och alldagliga spelkorten som férestillde en ryttare i firgen pék
och en kung i firgen svird omedelbart och direkt forde tankarna till de varor som
dessa kannetecken skulle identifiera, och 6verklagandenimnden drog korrekt
slutsatsen att kiinnetecknen var deskriptiva, eftersom konsumenten skulle uppfatta
dem som en avbildning av spanska spelkort. '

Intervenienten har hévdat att de ifrdgavarande varumirkena uteslutande utgors av
kannetecken som beskriver egenskaperna hos varorna i friga, ndmligen spelkort av
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spansk typ av firgen sviird och virdet ett; spelkort av spansk typ av firgen péak och
figuren ryttare; spelkort av spansk typ av firgen svird och figuren kung. Dessa
kinnetecken kan aldrig uppfattas pé s sitt att de hénfor sig till ett annat spelkort.
Malgruppen upplyses dérfor omedelbart om varans art (spelkort), avsedda anvind-
ning (del i en kortlek avsedd for spel), kvalitet, kvantitet och virde.

Forstainstansrittens bedémning

Férstainstansréitten erinrar om att enligt lydelsen i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
far registrering inte ske av "[v]arumirken som endast bestar av kinnetecken eller
upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet,
avsedda anvéndning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstallande eller
andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna”. I artikel 7.2 i forordning nr 40/94
foreskrivs vidare att ”[pJunkt 1 skall tillimpas &ven om registreringshindren endast
finns i endast en del av gemenskapen”.,

Atrtikel 7.1 c i forordning nr 40/94 utgdr hinder for att de kénnetecken eller
upplysningar som avses i artikeln skall forbehallas ett enda foretag genom att
registreras som varumérke. Syftet med denna bestimmelse v ddrmed att frimja en
mélsittning av allménintresse, niimligen att sddana kinnetecken och upplysningar
skall kunna anvindas fritt av alla (se, for ett motsvarande synsitt, domstolens dom
av den 4 maj 1999 i de forenade malen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkt 25, av den 8 april 2003 i de forenade mélen
C-53/01-C-55/01, Linde m.fl, REG 2003, s. I-3161, punkt 73, av den 6 maj 2003 i
mdl C-104/01, Libertel, REG 2003 s. I-3793, punkt 52, av den 12 februari 2004 i
mél C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. 1-16990, punkt 35, och i
mél C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004 s. 1-1619, punkt 95).
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De kinnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 ér
siledes sadana som, vid ett for konsumenten normalt anviindande, antingen direkt
eller genom att nimna en av de visentliga egenskaperna, kan anvéndas for att
beskriva en sadan vara eller tjinst som den for vilken ansékan om registrering har
gjorts (domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter &
Gamble mot harmoniseringsbyrdn, REG 2001, s. I-6251, punkt 39).

Fragan huruvida ett varumirke har sérskiljningsformiga skall bedémas med
avseende pa de varor och tjinster for vilka kdnnetecknet sokts registrerat och i
forhallande till uppfattningen hos en malgrupp som utgdrs av konsumenterna av
dessa varor eller tjinster (forstainstansrittens dom av den 20 mars 2002 i
mal T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrin (CARCARD)
REG 2002, s. 11-1963, punkt 25).

Forstainstansritten papekar i forevarande fall forst och frimst att de varor som avses
med de ifragavarande varumérkena ér spelkort. Det &r utrett att det bland annat ér
fraga om sé kallade spanska spelkort som ér vanligt fsrekommande i Spanien, men
att sokanden pastar sig anvinda de ifrdgavarande varumérkena éven for andra slags
spelkort.

Det framgar av handlingarna i malet att den spanska kortleken ("la baraja espafiola”)
utgors av 40 eller 48 kort som gar fran ess till sju eller nio och foljs av knekt ("sota”),
ryttare (“caballo”) och kung ("rey”). De fyra fargerna &r guldmynt ("oros”), bagare
("copas”) pak ("bastos”) och svird ("espadas”).

Det #r siledes utrett att de tre ifrdgavarande varumirkena forestiller tva av de
spanska korten, nidmligen ryttare i firgen pak (mal T-161/02) och kung i férgen
svird (mal T-162/02). Bilden av svirdet (mal T-160/02) motsvarar inte i sig bilden av
ett av dessa kort men utgér en del, en symbol, som anvinds for att ange fargen pa
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spelkort av firgen svird. Tvdrtemot vad intervenienten hivdat motsvarar bilden inte
virdet ett eller "ess” for spelkort av firgen svird. Det framgér némligen av
handlingarna i mélet att det kort som motsvarar ess i firgen svird skiljer sig fran den
symbol som &terges ovan i punkt tva.

Forstainstansrétten finner med avseende pa malgruppen att det &r fraga om samtliga
potentiella spelkortskonsumenter, bland annat spanska. De ifragavarande varorna ér
avsedda for allmin konsumtion och inte endast for professionella kortspelare och
amatorkortspelare, eftersom alla vid nagot tillfille kan komma att skaffa sig sadana
varor regelbundet eller tillfilligt. Malgruppen utgérs dirfér av normalt informerade
och upplysta genomsnittskonsumenter, bland annat i Spanien.

Vid tillimpningen av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 skall dirfor i forsta hand
goras en beddmning av om det, ur malgruppens synpunkt, finns ett tillréckligt direkt
och konkret samband mellan & ena sidan de figurmérken som forestiller en ryttare i
firgen pak och en kung i firgen sviird och & andra sidan de varuslag som registrering
har beviljats for (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den
20 mars 2002 i mal T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran (TELE
AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 28).

Férstainstansrétten erinrar hdrvid om att teckningarna av en ryttare i firgen pak och
en kung i fargen svird direkt for malgruppens tankar till spelkort, &ven om en stor
del av denna mélgrupp inte med nédvindighet kdnner till spanska spelkort. Alla som
har spelat med vilket slag av kort det vara ma kinner igen bilden av ett spelkort i
dessa teckningar, eftersom kung och ryttare 4r vanligt fSrekommande symboler pa
spelkort, Detta konstaterande andras inte av den omstindigheten att den del av
mélgruppen som inte kdnner till spanska spelkort inte med nédvéindighet kan se ett
direkt samband mellan teckningarna och den sirskilda fargen och det speciella
virdet hos vart och ett av dessa kort.
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De ifrigavarande teckningarna anger, i vart fall hos den spanska allménheten, direkt
den exakta firgen och virdet hos tvd spanska spelkort. Den potentielle spanske
spelkortskonsumenten uppfattar nimligen att vart och ett av de ifrdgavarande
kannetecknen skall syfta pa ett sdrskilt kort.

Férstainstansritten konstaterar hirvid att dven om det, sdsom sokanden har hévdat,
finns ett stort antal bilder for att ange korten av en viss firg, anvéinder varje foretag
som tillverkar och salufér spanska spelkort med nédvéandighet symbolerna ryttare
och pék for att ange kort som motsvarar vérdet elva i fargen pak och symbolerna
kung och sviird for att ange kort som motsvarar vérdet tolv i firgen svérd.
Sokandens argument att det inte finns nagra regler eller begransningar betriffande
form, firg eller detaljer hos figurerna i den spanska kortleken kan dirfor inte godtas.

Férstainstansritten erinrar vidare om att det foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94 att varumirket skall bestd av “endast” kiinnetecken eller upplysningar som
kan anvindas for att ange egenskaper hos de berérda varorna eller tjinsterna for att
det registreringshinder som anges i denna artikel skall vara tillimpligt. Enligt den
ovannimnda artikeln fordras ddremot inte att dessa egenskaper skall anges endast
genom dessa kinnetecken eller upplysningar (se analogt domen i det ovannédmnda
malet Campina Melkunie, punkt 42, och domen i det ovannimnda
malet Koninklijke KPN Nederland, punkt 57). Mojligheten att teckna en ryttare,
en kung, ett svird och en pak litet annorlunda dndrar inte pé nigot satt den
omstindigheten att de ifrigavarande varumérkena dr deskriptiva med avseende pa
egenskaperna hos spelkort.

Det finns siledes, och bland annat med avseende pa den spanska allménheten, ett
direkt och konkret samband mellan de ifragavarande varumérkena och spelkort.
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Forstainstansrétten skall i andra hand géra en bedémning av om det ur malgruppens
synpunkt finns ett tillrickligt direkt och konkret samband mellan bilden av ett svird
och de varuslag som registrering har beviljats for.

Forstainstansritten anger att den potentielle konsumenten som anvinder spelkort,
atminstone i Spanien, uppfattar att det ifrdgavarande kinnetecknet skall syfta pa en
av firgerna i den spanska kortleken. Det finns siledes atminstone for den spanska
allménheten ett direkt och konkret samband mellan det ifrigavarande varumdrket
och de ifrdgavarande varorna, det vill siga spelkort.

Varje foretag som tillverkar och salufor spanska spelkort anviinder med nédvéndig-
het symbolen sviird for att ange spelkort av firgen svird.

Med beaktande av att det ér tillrdckligt att ett absolut registreringshinder foreligger i
en del av gemenskapen for att ett sokt varumérke med fog inte skall registreras, r
det tillréckligt att det figurmirke som bestar av bilden av ett svird ir deskriptivt i
Spanien.

Eor det tredje kan, tvirtemot vad sokanden har hivdat, registrering av de
ifrdgavarande kinnetecknen komma att utgéra hinder for registrering och anvind-
ning av andra teckningar i firgen svird och spelkort motsvarande ryttare i firgen
pék och kung i firgen sviird i den spanska kortleken,
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Férstainstansritten finner under dessa omstindigheter att de ifrdgavarande
varumirkena #r deskriptiva med avseende pa egenskaperna hos de varor som avses.

Forstainstansritten konstaterar — med avseende pd sokandens argument att
overklagandenimnden inte resonerat sjilvstindigt och oberoende omkring pésta-
endet att de ifragavarande varumirkena skulle strida mot artikel 7.1 c i forordning
nr 40/94 — att vart och ett av de registreringshinder som riiknas upp i artikel 7.1 i
forordning nr 40/94 4r oberoende av de andra och skall beddmas separat. Dessa
registreringshinder skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allménintresse som
ligger bakom vart och ett av dem. Det allminintresse som beaktas vid prévningen av
vart och ett av dessa registreringshinder kan, eller till och med skall, aterspegla olika
hansynstaganden beroende pa vilket registreringshinder det géller (domstolens dom
av den 29 april 2004 i de forenade mélen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-5084, punkterna 45 och 46, och av den
16 september 2004 i mal C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrén, REG 2004,
s. 1-8317, punkt 25). :

Det #r emellertid uppenbart att de respektive tillimpningsomradena for registre-
ringshindren i artikel 7.1 b, ¢ och d i férordning nr 40/94 6verlappar varandra. Ett
varumérke som #r deskriptivt med avseende pa varors eller tjénsters egenskaper, i
den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i den ovannidmnda forordningen, saknar mot
denna bakgrund nédvindigtvis sdrskiljningsformaga med avseende pa dessa varor
eller tjanster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma forordning. Ett
varumirke kan emellertid sakna sirskiljningsférmaga med avseende pa varor eller
tjanster av andra skil #n att eventuellt vara deskriptivt (se analogt domen i det
ovannimnda méalet Campina Melkunie, punkterna 18 och 19, och domen i det
ovanniamnda malet Koninklijke KPN Nederland, punkterna 85 och 86).

Den omstindigheten att overklagandenimnden i forevarande fall kommit till
slutsatsen att de ifrigavarande kinnetecknen saknade sirskiljningsforméiga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 samtidigt som de var
deskriptiva i den mening som avses i artikel 7.1 c i samma forordning, eftersom den
genomsnittlige kortspelaren skulle uppfatta dem som en avbildning av spanska
spelkort, kan inte utgdra ett sidosittande av artikel 7.1 i forordning nr 40/94.
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Tvirtemot vad s6kanden har hivdat under forhandlingen strider det resonemang
som de ifrigasatta besluten grundats pa inte mot de principer som foljer av domen
av det ovannidmnda malet SAT.1 mot harmoniseringsbyrén, eftersom villkoret for att
tillimpa artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 4r uppfylit.

Talan kan foljaktligen inte bifallas pa sokandens andra grund.

Under dessa forhillanden och eftersom det #r tillrickligt att ett av de uppriknade
absoluta registreringshindren 4r tillimpligt for att ett kiinnetecken inte skall kunna
registreras som gemenskapsvarumérke (domstolens dom av den 19 september 2002
i mal C-104/00 B, DKV mot harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 29,
domen i det ovanndmnda malet Giroform, punkt 30, och forstainstansrittens dom
av den 27 november 2003 i mal T-348/02, Quick mot harmoniseringsbyran (Quick),
REG 2003, s. II-5071, punkt 37), saknas det anledning att bedéma sokandens forsta
grund.

Av vad anférts foljer att talan skall ogillas.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i riittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegéngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.
Eftersom s¢kanden har tappat malet, skall sékanden ersitta Harmoniseringsbyrans
och intervenientens rittegingskostnader med undantag for kostnaderna for
forfarandet vid annulleringsenheten.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande dom:

1) , Talan ogillas.

2) Intervenientens yrkande att sokanden skall forpliktas att ersitta ritte-
gangskostnaderna avvisas med avseende pa kostnaderna for forfarandet vid
annulleringsenheten.

3) Sokanden skall ersitta Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) och intervenienten for deras
riittegangskostnader.

4) Intervenientens yrkanden ogillas i dvrigt.

Jaeger Tiili Cztcz

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 11 maj 2005.

Justitiesekreterare Ordférande

H. Jung M. Jaeger
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