DOM AV DEN 8.7.2004 — MAL T-289/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
' den 8 juli 2004 "

I mal T-289/02,

Telepharmacy Solutions, Inc., North Billerica, Massachusetts (Forenta staterna),
foretritt av R. Davis, barrister, och Medyckyj, solicitor,

sOkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av S. Bonne, i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av fjarde
dverklagandeniamnden vid harmoniseringsbyrdn den 28 juni 2002
(srende R 108/2001-4) betriffande registreringen av ordméarket TELEPHARMACY
SOLUTIONS som gemenskapsvarumaérke,

* Rittegangssprik: engelska.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS MOT HARMONISERINGSBYRAN (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B, Pastor,

med hénsyn till det skriftliga forfararandet och efter férhandlingen
den 10 mars 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 26 november 1999 ingav sékanden, tidigare Adds Inc., med stéd av radets
férordning (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 indrad
lydelse, en ansékan om gemenskapsvarumirke till Byran for harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (harmoniseringsbyrin).

Registreringsansdkan avsag ordmérket TELEPHARMACY SOLUTIONS.
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DOM AV DEN 8.7.2004 — MAL T-289/02

De varor och tjinster som registreringsansdkan avsdg ingar i klasserna 9, 10, 38 och
42 i Nicebverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster
vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilldgg, och
omfattas av foljande beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— "datorer, kringutrustning fér datorer, datorskap, skrivare, etiketteringsanord-
ningar, datormébler och programvara; databérare; samtliga ndimnda varor &ven
bestidende av delar till ett utmatningssystem och/eller fér anvindning vid
farmaceutiska, apoteksrelaterade eller medicinska tjanster; utmatningssystem
bestdende av programvara och maskinvara”, inom klass 9,

— “utmatningssystem; utmatningssystem for férpackade farmaceutiska preparat
och/eller férpackade medicinska produkter; utmatningssystem bestdende av
skap; delar och komponenter till alla ndimnda varor”, inom klass 10,

— overforing av information, data och utdelningsinstruktioner, elektronisk
overforing och/eller radiodverféring av information, data och utdelnings-
instruktioner”, inom klass 38,

— ”patientkonsultationstjinster; eftersindning av utdelningsinstruktioner till
system for fjarrutmatning; medicinska tjdnster och apotekstjinster”, inom
klass 42.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS MOT HARMONISERINGSBYRAN (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

Granskaren avslog anstkan genom beslut av den 21 november 2000 med stéd av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Han beddmde att kiinnetecknet i friga var direkt
beskrivande for de varor och tjinster som varumérkesansokan avsag, eftersom ordet
telepharmacy (teleapotek) var vanligt férekommande pa omradet for distanshandel
med likemedel. Granskaren fann efter en helhetsbedémning att varumirket
TELEPHARMACY SOLUTIONS endast gav konsumenten information om att
s6kanden genom att tillhandahélla de berérda varorna och tjinsterna erbjuder
16sningar for foretag och enskilda som o6nskar uppriitta distanshandel med
likemedel. Varumirket ansigs siledes helt sakna sirskiljningsformaga for samtliga
de berérda varorna och tjinsterna.

Den 22 januari 2001 8verklagade sokanden granskarens beslut till harmoniserings-
byrdn med stéd av artikel 59 i férordning nr 40/94. Sékanden motiverade sitt
6verklagande i en inlaga av den 21 mars 2001.

Fjirde 6verklagandendmnden vid harmoniseringsbyrdn ogillade genom beslut av
den 28 juni 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet) overklagandet med
motiveringen att artikel 7.1 c¢ i foérordning nr 40/94 utgjorde ett hinder for
registrering av ordmirket TELEPHARMACY SOLUTIONS, eftersom detta kunde
uppfattas av konsumenterna som en angivelse av de berdrda varornas och
tjgnsternas avsedda anvindning, némligen distanshandel med farmaceutiska
produkter. Enligt 6verklagandenimnden beskriver varumirket utrustning och
tjinster som &r avsedda for distanshandel med farmaceutiska produkter, eftersom
ordet “telepharmacy” dr vanligt forekommande pé detta omréade.

Forfarande och parternas yrkanden

Sékanden har, genom ansSkan som inkom till forstainstansriittens kansli den
20 september 2002, vickt férevarande talan.
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Sokanden har i den ansdokan genom vilken talan anhéngiggjorts angett att
forevarande talan endast avser foljande varor: ”[slystem for fjarrstyrd elektronisk
utmatning av forpackade farmaceutiska preparat bestdende av ett utrymme i vilket
forpackade farmaceutiska produkter lagras och matas ut, en dator ansluten till
automaten och ett kommunikationsnit som ansluter datorn till en fjarrdator”, inom
klas. 9.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del det avser de varor som anges
ovan i punkt 8,

— férplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersdtta rittegngskostnaderna.

Riittslig bedémning

Sékanden har till stod for sin talan anfért tre grunder. Genom den forsta grunden
har det i huvudsak gjorts gillande att rétten till forsvar har &sidosatts, genom den
andra att artikel 7.1 b och ¢ i forordning nr 40/94 har asidosatts och genom den
tredje att principen om skydd for berittigade férvintningar har &sidosatts.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS MOT HARMONISERINGSBYRAN (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

Tvisteforemdlet

Forst och frimst skall forstainstansritten underséka huruvida sékandens begiran, i
den ansdkan genom vilken talan anhingiggjorts, om att begrinsa forteckningen éver
de varor och tjinster som ansékan avser (se ovan punkt 8) skall godtas.

Det skall hdrvid erinras om att den som anséker om gemenskapsvarumirke nir som
helst kan vinda sig till harmoniseringsbyrain med en begiran om att begrinsa
forteckningen 6ver varor eller tjinster i enlighet med artikel 44 i férordning nr 40/94
och regel 13 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomférande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Av dessa bestimmelser
framgdr att sédrskilda villkor giller for att begriinsa forteckningen &ver de varor eller
tjinster som anges i en ansokan om gemenskapsvarumirke, Den begiran som
sokanden har framstillt i den ansékan genom vilken talan anhingiggjorts uppfyller
inte dessa villkor, och den kan dérfor inte betraktas som en ansékan om #ndring i
den mening som avses i de ovannimnda bestimmelserna (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansréttens dom av den 5 mars 2003 i mal T-194/01, Unilever
mot harmoniseringsbyrin (Aggformad tablett), REG 2003, s. 11-383, punkt 13).

Denna begéran kan dock tolkas s&, att sékanden har begirt endast en partiell
ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet (se, for ett liknande resonemang, domen
i det ovan i punkt 13 nimnda malet Aggformad tablett, punkt 14). En sidan begiran
strider i sig inte mot forbudet enligt artikel 135.4 i fSrstainstansriittens
riittegdngsregler mot att i férstainstansriitten #ndra foremalet fér tvisten sisom
det angetts infor 6verklagandendmnden (se, for ett liknande resonemang, domen i
det ovan i punkt 13 ndmnda malet Aggformad tablett, punkt 15).

I det férevarande fallet rér det sig, vilket &ven sékanden och harmoniseringsbyran
har bekriftat i sina svar pa en skriftlig frdga fran forstainstansritten, om en begiran
av partiell ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet som inte dndrar tvistefore-
mélet i den mening som avses i artikel 135.4 i rittegingsreglerna. Sokandens
begiran skall siledes godtas.
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Forsta grunden: dsidoséittande av rdtten till forsvar

Parternas argument

Sokanden har papekat att medan granskarens beslut av den 21 november 2000
endast dr grundat pé artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, ar det omtvistade beslutet
fattat med stod av artikel 7.1 ¢ i samma forordning. Overklagandendmnden har
anfort ett nytt absolut registreringshinder, utan att sdkanden har haft mojlighet att
uttala sig om detta eller att ligga fram nagra bevis i detta avseende. Overklagande-
namnden har genom att agera pa detta sétt sidosatt artikel 73 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrdn anser att den forevarande grunden skall underkénnas
eftersom de skil som i detta fall motiverade avslaget pa registreringsansdkan med
stod av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 och med st6d av artikel 7.1 ¢ i samma
forordning var desamma. Det var endast den rittsliga grunden for avslaget pa
registreringsansékan som #ndrades. Overklaganden#mnderna &r behdriga att gora
sadana #ndringar enligt artikel 62 i férordning nr 40/94, i vilken det anges att
verklagandendmnden far vidta de atgirder som kunnat vidtas av den enhet som
meddelat beslutet.

Harmoniseringsbyran anser sig inte ha asidosatt artikel 73 i forordning nr 40/94,
eftersom byran konstant har erinrat om att registreringshindret for det varumirke
som ansokan avser dr att kdnnetecknet dr beskrivande for samtliga de berdrda
varorna och tjinsterna genom att det anger att de erbjuder I6sningar pa omradet for
hantering av och handel med likemedel pa distans. Harmoniseringsbyrén har gjort
gillande att det redan i granskarens skrivelse av den 16 maj 2000 om hindren for
registrering som gemenskapsvarumirke angavs att varumérket med hénvisning till
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 inte kunde registreras, eftersom det var
beskrivande for samtliga varor och tjinster som registreringsansokan avség. Saledes
har sékanden vid tva tillfdllen haft mojlighet att uttala sig om skilen for att det
ansags att varumirket dr beskrivande, nimligen en ging inf6r granskaren och en
ging infor dverklagandendmnden.
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Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansrétten papekar att det i det forevarande fallet ér otvistigt att granskaren
avslog ansékan om registrering av varumirket TELEPHARMACY SOLUTIONS
ddrfor att det saknade sérskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 med avseende pa de varor och tjinster som ansékan avsag.
Overklagandenimnden gjorde & sin sida gillande att ordmirket i fraga inte kunde
registreras pd grund av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 ¢ i samma
férordning.

Férstainstansritten erinrar inledningsvis om att principen om skydd for ritten till
forsvar har fastslagits i artikel 73 i férordning nr 40/94, enligt vilken harmoniser-
ingsbyréns beslut endast far grunda sig pd omstéindigheter som parterna har haft
tillfille att yttra sig éver (forstainstansrittens dom av den 16 februari 2000 i mal
T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (Formen pa en tval), REG
2000, s. II-265, punkt 40, samt dom av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool
Logistik mot harmoniseringsbyran (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 20,
och i mal T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyran (LITE), REG 2002, s. II-
705, punkt 13).

Skyldigheten att iaktta ritten till forsvar utgdr i &vrigt en allmin princip i
gemenskapsritten. Enligt denna skall de personer som myndighetsbeslut ér riktade
till ges tilifdlle att vederbérligen framféra sina synpunkter i de fall dessa beslut
mirkbart paverkar deras intressen (domarna i de ovan i punkt 20 nimnda malen
Formen pa en tval, punkt 42, EUROCOOL, punkt 21, och LITE, punkt 14),

Det framgar av forstainstansréttens rittspraxis att éverklagandenimnden asidositter
ritten till forsvar om den underliter att ge sdkanden mojlighet att uttala sig
betrdffande de absoluta registreringshinder som dverklagandenimnden tillimpar
ex officio (domarna i de ovan i punkt 20 nfimnda mélen Formen p4 en tvél, punkt 47,
EUROCOOL, punkt 22, och LITE, punkt 15).
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Det skall dock ocksa erinras om att #ven om det framgar av artikel 7.1 i férordning
nr 40/94 att samtliga registreringshinder som anges dér skall tillimpas oberoende av
varandra och bedémas separat (se analogt, betriffande de identiska bestimmelserna
i artikel 3.1 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1, svensk
specialutgiva, omride 13, volym 17, s. 178, domstolens dom av den 8 april 2003 i de
forenade malen C-53/01—C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 67), ir
det uppenbart att de respektive tillimpningsomridena for registreringshindren i
artikel 7.1 b, ¢ och d &éverlappar varandra (se analogt, betriffande de identiska
bestimmelserna i artikel 3.1 i direktiv 89/104, domstolens dom av den 12 februari
2004 i mal C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 18).

Det kan sirskilt slas fast att ett ordmirke som beskriver egenskaper hos varor eller
tjanster i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning  nr 40/94 av denna
anledning nédvindigtvis saknar sérskiljningsformaga i forhéllande till samma varor
eller tjinster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma férordning (se analogt,
betraffande de identiska bestimmelserna i artikel 3.1 i radets forsta direktiv 89/104,
domstolens dom i det ovan i punkt 23 nimnda malet Campina Melkunie, punkt 19,
och av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004,

5. [-1619, punkt 86).

Det resonemang som har &beropats till stod for éverklagandendmndens tillimpning
av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 i det omtvistade beslutet liknar i det
forevarande fallet motiveringen i granskarens beslut. Med hénvisning till
definitioner i ordbdcker av de engelska orden tele (tele), pharmacy (apotek) och
solutions (I6sningar) angav granskaren att varumirket inte kunde registreras med
stéd av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Enligt granskaren saknade det nimligen
sarskiljningsformaga eftersom det beskrev varor och tjanster som erbjuder 16sningar
p4 omradet for hantering av och handel med likemedel pé distans.
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Overklaganden@mnden bekriftade detta resonemang genom att i punkterna 8 och 9
i det omtvistade beslutet ange féljande;

"... varumirket bestar av ett uttryck som konsumenter kan anviinda for att beteckna
de ifrdgavarande varorna eller de ifrdgavarande tjdnsternas avsedda anvindning.
Séledes skall varumérket nekas registrering med stéd av artikel 7.1 c i férordning
nr 40/94. ... Genom [granskarens] beslut avslogs varumirkesansékan med stéd av
artikel 7.1 b i [férordning nr 40/94], eftersom det saknar sirskiljningsformaga da det
beskriver varorna och tjinsterna. Féljaktligen finner 6verklagandenimnden det
utrett att [granskaren] har avslagit ans6kan p& grund av varumirkets beskrivande
karaktdr och att [han] inte har avslagit den pa grundval av andra overviaganden
avseende sirskiljningsférmégan 4n sidana som rér den beskrivande karaktiren.
Overklagandenimnden anser ocksa att varumirket skall nekas registrering enbart
med stdd av artikel 7.1 c i [férordning nr 40/94].”

Det framgér av dessa beslut att omstiindigheterna i det forevarande malet ir
annorlunda dn de som utgjorde bakgrunden till den rattspraxis som nimns ovan i
punkt 20. I dessa mél hade 6verklagandenimnden némligen beaktat nya absoluta
registreringshinder ex officio, utan att ge sokandena nigon méjlighet att uttala sig
om tillimpningen av dessa absoluta registreringshinder och om det resonemang
som &beropats till stéd for denna (domarna i de ovan i punkt 20 nimnda malen
Formen pé en tval, punkterna 43-46, EUROCOOL, punkterna 23 och 24, och LITE,
punkterna 16-19).

I det férevarande fallet diiremot har verklagandenimnden med fog konstaterat att
dven om granskarens beslut endast innehaller en uttrycklig hianvisning till artikel 7.1
b i férordning nr 40/94 framgér det tydligt av skilen i beslutet att det var baserat pa
artikel 7.1 ¢ i samma forordning, Salunda har éverklagandenimnden genom att fatta
sitt eget beslut med stod av den sistnimnda bestimmelsen inte ex officio beaktat
nigot nytt absolut registreringshinder, betriffande vilket nimnden skulle ha varit
skyldig att dessférinnan ge sékanden méjlighet att uttala sig,
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Eftersom granskaren har motiverat avslaget pi ansékan enligt artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 med skil som endast rér varumirkets beskrivande karaktér har
sékanden dessutom haft méjlighet att uttala sig om det resonemang som ledde fram
till 6verklagandenamndens faststillelse av avslaget pa registreringsansokan. Fragan
om varuimirkets beskrivande karaktir behandlas for dvrigt i sokandens inlaga av den
21 mars 2001 som innehaller skilen till verklagandet till 6verklagandendmnden.

Hirav foljer att talan inte kan bifallas pa den forsta grunden.

Den andra grunden: dsidoséittande av artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sékanden har, med hinvisning till domstolens dom av den 20 september 2001 i mél
C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (REG 2001, s. 1-6251},
gjort gillande att varumirket inte kan nekas registrering med stod av artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 eftersom det inte enbart bestdr av kénnetecken eller
upplysningar som anger varornas eller tjinsternas avsedda anvindning. Sokande-
bolaget har medgett att ordet pharmacy kan anvandas i handeln for att ange dessa
varors avsedda anvindning. For 6vrigt har det medgett att det sprikliga elementet
tele kan anvindas som ett prefix med betydelsen pa distans. Enligt sokanden innebér
dock inget av dessa konstateranden att denna ordkombination utgor ett allmént
forekommande uttryck. Den omstindigheten att ordet telepharmacy férekommer i
en ordbok utgdr inget bevis for detta.
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Dessutom har harmoniseringsbyran underlatit att understka varumérket i dess
helhet, det vill siga inklusive tilligget av ordet solutions, vilket inte kan anses vara
ett ord som anvinds i dagligt tal f6r varor till skillnad fran tjinster.

Stkanden har anfért att varumirket bestir av en elliptisk upplysning som har en
ovanlig grammatisk struktur och utgdér en syntagm vars innebord inte genast
framgar. Dessutom har s6kanden erinrat om att det inte kan anses foreligga en
beskrivning av vissa varor och tjinster endast av det skilet att varumirket innefattar
en hinsyftning pa dessa.

Sokanden har lagt till att dven om harmoniseringsbyran anser att varumirket ar
uteslutande beskrivande for erbjudandet av 16sningar for foretag och enskilda som
dnskar uppritta distanshandel med Iikemedel, det vill séiga handel med likemedel
som forutsitter anvindning av redskap foér telekommunikation, 4r varumirket inte
beskrivande f6r de varor som avses i ansokan, sdsom denna har begriinsats genom
forevarande talan,

Sokanden anser vidare att dverklagandenimnden, som var bunden av de bevis som
ingetts till granskaren, inte forfogade éver nagot bevis, eller i vart fall inget relevant
bevis, till stod for att neka varumiirket registrering enligt artikel 7.1 c i férordning
nr 40/94. Sékanden har anfort att granskarens avslag var grundat p& en enda
hénvisning till uppgifter pa Internet betréffande en forelisning som nimns pa en
webbplats tillhérande ett utbildningsinstitut utanfor Europeiska gemenskapen.
Sékanden har inte heller kunnat kontrollera att uppgifterna existerar.

Sokanden har framhallit att varumirket inte heller kan nekas registrering med stéd
av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 eftersom det inte ér beskrivande och eftersom
harmoniseringsbyrén inte har anfért nagra andra skil till varfér varumairket skulle
anses sakna sirskiljningsformaga.
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Harmoniseringsbyran anser att varumdrket i sin helhet hénsyftar pa ett apotek dér
kunder kan handla pa distans via Internet. Malgruppen bestar av personer fran den
medicinska sektorn med specialkunskaper, och fran deras perspektiv dr varumérket
beskrivande. Enligt harmoniseringsbyrdn &r dessa personer antingen engelsk-
sprékiga eller kunniga i det medicinvetenskapliga spraket, vilket dr engelska.

Vad betriffar sokandens pastiende att 6verklagandendmnden inte forfogade over
nagot bevis till stod for att neka varumirket registrering enligt artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 har harmoniseringsbyrén pépekat att Gverklagandendmnden
endast, i enlighet med rittspraxis, har tillimpat kriteriet om beskrivande karaktir for
att fatta sitt beslut.

Nir det giller varumirkets avsaknad av sirskiljningsforméiga har harmonisering-
sbyran vidhallit att &ven om det omtvistade beslutet &r grundat pa artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 saknar varumirket ocksé sirskiljningsforméga. I detta avseende
har harmoniseringsbyran papekat att en sokning pa Internet efter orden tele-
pharmacy and solutions ger triffar till 245 webbplatser pé Internet, dér det ber6rda
varumirket anvinds som en generisk term.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 far registrering inte ske av "[v]arumérken
som endast bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
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eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjinsterna”. Dessutom anges i artikel 7.2 i férordning nr 40/94 att "[pJunkt 1 skall
tillimpas dven om registreringshindren endast finns i endast en del av
gemenskapen”,

De olika registreringshinder som riknas upp i artikel 7 i férordning nr 40/94: skall
tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se
analogt, betriffande bestimmelserna i artikel 3 i direktiv 89/104, domstolens dom av
den 18 juni 2002 i méal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 77, domen i det
ovan i punkt 23 ndmnda mélet Linde m.fl, punkt 71, dom av den 6 maj 2003 i mal
C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 51, och domen i det ovan i punkt 23
nimnda malet Campina Melkunie, punkt 34).

Forbudet i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 mot registrering av de dér angivna
kdnnetecknen eller upplysningarna som gemenskapsvarumirken tjsnar ett all-
minintresse, ndmligen att kiinnetecken och upplysningar som beskriver egenskaper
hos de varor eller tjinster som ansékan avser kan anvindas fritt av alla. Denna
bestdimmelse forhindrar séledes att dylika kiinnetecken och upplysningar férbehalls
ett enda foretag genom att de registreras som varumirke (domstolens dom av den
23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoniseringsbyrin mot Wrigley, REG 2003, I-
12447, punkt 31 och ddr angiven réattspraxis).

For att harmoniseringsbyran skall kunna avsla en registreringsansokan med stéd av
artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 #r det inte nédvindigt att de kiinnetecken och
upplysningar som varumérket utgérs av och som avses i denna bestimmelse faktiskt,
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vid tidpunkten for registreringsansdkan, anvinds for att beskriva sidana varor eller
tjinster som dem som ansdkan avser eller egenskaper hos dessa varor eller tjanster.
Det ricker, sisom framgir av sjilva ordalydelsen i bestimmelsen, att dessa
kinnetecken och upplysningar kan anvindas for sddana dndamal. Ett kdnnetecken
skall saledes nekas registrering med tillimpning av denna bestdammelse om det, i
tminstone en av sina potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berérda
varorna eller tjinsterna (se domen i det ovan i punkt 42 nimnda mélet
harmoniseringsbyran mot Wrigley, punkt 32).

Saledes skall det med avseende pa tillimpningen av artikel 7.1 c i forordning
nr 40/94 undersokas huruvida det berdrda kinnetecknet, i &tminstone en av sina
potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berérda varorna eller
tjinsterna.

E6r att underséka vilka potentiella betydelser ett kiinnetecken har skall det utredas
om detta, vid ett normalt anvindande ur malgruppens perspektiv, kan anvéndas for
att beskriva den vara eller tjinst som ansdkan avser, antingen direkt eller genom att
néimna nigon av dess visentliga egenskaper (se, for ett liknande resonemang, domen
i det ovan i punkt 31 nimnda malet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran,
punkt 39). Siledes skall frigan huruvida ett kinnetecken har sirskiljningsférmaga
beddmas dels i forhallande till de berdrda varorna och tjinsterna, dels i forhallande
till hur mélgruppen uppfattar kiinnetecknet (se domen i det ovan i punkt 20 nimnda
malet EUROCOOL, punkt 38).

Det skall inledningsvis erinras om att forevarande talan enbart avser foljande, i
varumirkesansokan angivna, varor: "System fér fjarrstyrd elektronisk utmatning av
forpackade farmaceutiska preparat bestiende av ett utrymme i vilket forpackade
farmaceutiska produkter lagras och matas ut, en dator ansluten till automaten och
ett kommunikationsnit som ansluter datorn till en fjarrdator”, inom klass 9.
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Séledes skall malgruppen anses bestd av engelsksprikiga personer fran den
medicinska sektorn med specialkunskaper, vilket harmoniseringsbyran har kon-
staterat utan nagot bestridande fran sékanden.

Vad betriffar den betydelse som ordmérket TELEPHARMACY SOLUTIONS har pa
engelska kan det, sasom s6kanden for évrigt har medgett, konstateras att ordet
pharmacy kan anvéindas i handeln f6r att ange dessa varors avsedda anviindning, och
att det sprikliga elementet tele kan anvindas som ett prefix med betydelsen pa
distans. Foljaktligen skall ordet telepharmacy anses avse distanshandel med
lakemedel.

Hirvid saknar det betydelse huruvida ordet telepharmacy utgér en neologism eller
inte. Ett varumirke som utgdrs av en neologism som bestér av delar som var fér sig
beskriver egenskaper hos de varor eller tjinster som ansbkan avser beskriver i sig
nimnda egenskaper hos dessa varor eller tjéinster, om det inte finns en uppfattbar
skillnad mellan neologismen och summan av de delar som denna bestar av. En
férutsittning for att en sadan skillnad skall anses foreligga ér att neologismen, pa
grund av sammansittningens ovanliga karaktir i férhallande till nimnda varor eller
tjanster, ger upphov till ett intryck som ér tillréckligt avligset frin det intryck som
framkallas da de upplysningar som erhalls genom varumérkets bestandsdelar enbart
liggs samman, si att neologismen #r dominerande i férhallande till summan av
dessa bestandsdelar (se analogt, betriiffande de identiska bestimmelserna i artikel
3.1 c i direktiv 89/104, domen i det ovan i punkt 23 nimnda malet Campina
Melkunie, punkt 43).

I det forevarande fallet dr kombinationen av bestiandsdelarna tele och pharmacy,
vilka var for sig 4r beskrivande for egenskaper hos de varor som varumirkesansékan
avsey, fortfarande beskrivande i sig for dessa egenskaper. En sammansittning av
sidana bestindsdelar utan nigon ovanlig, exempelvis syntaktisk eller semantisk,
modifiering av dessa, kan ndmligen inte resultera i nigot annat #n ett varumirke
som uteslutande bestar av kiinnetecken eller upplysningar som kan anvindas i
handeln for att beteckna egenskaper hos dessa varor.
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Ordet solutions avser sarskilt atgirder som syftar till att I6sa ett teoretiskt. eller
praktiskt problem. Orden telepharmacy och solutions lista tillsammans skall séledes
anses vara beskrivande for hur de varor som registreringsansokan avser dr avsedda
att anviindas, och saledes anses beteckna en viisentlig egenskap hos dessa.

Saledes konstaterar forstainstansritten, i likhet med harmoniseringsbyran, att
ordmiirket TELEPHARMACY SOLUTIONS, sett i sin helhet, endast informerar
maélgruppen, vilken bestdr av engelsksprékiga personer frin den medicinska sektorn,
om att sokanden genom att tillhandahalla de varor som registreringsansokan avser
erbjuder utrustning som &r avsedd f6r distanshandel med farmaceutiska produkter.

Hirav f6ljer att ordmirket TELEPHARMACY SOLUTIONS kan anvindas for att
beteckna en visentlig egenskap hos de varor som registreringsansékan avser i den
mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.

Vad giller stkandens pastaende att 6verklagandendmnden inte forfogade 6ver nagot
bevis till stod for att neka varumirket registrering enligt artikel 7.1 c i férordning
ar 40/94 ricker det att konstatera att frigan huruvida ett kénnetecken kan
registreras som gemenskapsvarumirke enbart skall bedémas pa grundval av
tillimpliga gemenskapsbestdmmelser, sasom de tolkats av gemenskapsdomstolarna.
Fér att 6verklagandendmnden skall kunna fatta sitt beslut récker det salunda, vilket
harmoniseringsbyran med fog har hévdat, att ndmnden har tillimpat kriteriet om
beskrivande karaktir sisom det har tolkats i réttspraxis, och den behéver inte
rattfirdiga sitt beslut genom att ligga fram bevis.
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Vad slutligen betriffar sékandens arguament rérande artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 erinrar fOrstainstansritten om att det enligt artikel 7.1 i forordning
nr 40/94 &r tillrdckligt att ett av de uppriknade absoluta registreringshindren &r
tillampligt f6r att kdnnetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvaru-
miirke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot
harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 29, och férstainstansrittens dom
av den 12 januari 2000 i mél T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyran
(COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 30). Saledes saknas anledning att
préva s6kandens argument avseende ett sidosittande av artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94.

Med hénsyn till det ovan anf6rda kan talan inte bifallas pa den andra grunden.

Tredje grunden: dsidosdttande av principen om skydd for berdttigade forvintningar

Parternas argument

Sokanden har papekat att registreringsansékan for ordmirket TELEPHARMACY,
som {r under behandling, ingavs samma dag som registreringsansokan for
kénnetecknet TELEPHARMACY SOLUTIONS och att den, till folid av den
begrinsning som gjorts i férevarande mal, avser samma forteckning &ver varor.
Sokanden har framhéllit att efter &ndrvingen av forteckningen éver de varor och
tjanster som registreringsansdkan for varumirket TELEPHARMACY avser tog
granskaren tillbaka sina invéindningar grundade pa artikel 7.1 b och c i férordning
nr 40/94. Dessutom publicerades registreringsansékan for kinnetecknet TELE-
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PHARMACY i Bulletinen for gemenskapsvarumdérken redan den 27 augusti 2001.
Enligt sékanden borde kénnetecknet TELEPHARMACY SOLUTIONS snarare
anses ha en stérre #n en mindre sirskiljningsformaga én kiannetecknet TELE-
PHARMACY. Det skulle vara ologiskt och ofoérenligt med principen om skydd f6r
berittigade forvintningar att neka registrering av det forsta kannetecknet och
samtidigt tilldta registrering av det andra.

Harmoniseringsbyran har understrukit att ordmiérket TELEPHARMACY &nnu inte
har registrerats eftersom ett invindningsforfarande pagar. Sa linge ett varumérke
inte har registrerats har harmoniseringsbyran dessutom alltid mojlighet att
steruppta undersokningen av ett varumirke ex officio betriffande férefintligheten
av absoluta registreringshinder for att korrigera eventuella misstag. I vilket fall som
helst kan en part inte till sin fordel aberopa ett rittsligt felaktigt beslut.

Férstainstansrittens bedémning

Vad giller den forevarande grunden ricker det att, med hinsyn till det ovan anforda
och harmoniseringsbyrins medgivanden under férhandlingen, konstatera att
granskarens beslut att inte invinda mot registreringen av ordmiérket TELE-
PHARMACY var rittsligt felaktigt. Om harmoniseringsbyran har gjort sig skyldig
till felaktig rattstillimpning genom att i ett visst 4rende besluta att ett kdnnetecken
kan registreras som gemenskapsvarumirke, kan detta beslut inte med framgang
dberopas till stéd fér en begiran om ogiltigforklaring av ett senare beslut med
motsatt innehall i ett liknande #rende. Det foljer nimligen av domstolens rittspraxis
att likabehandlingsprincipen skall tillimpas mot bakgrund av legalitetsprincipen,
enligt vilken ingen till sin egen formén kan &beropa en olaglig atgdrd som gynnat
nagon 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 1985, 5. 2225, punkt 14).
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I vilket fall som helst skall det papekas att offentliggérandet av en registrerings-
ansdkan inte utgbr nigon garanti for att varumirket kommer att registreras. Det
framgar némligen av artikel 40.2 i férordning nr 40/94 att en varumirkesanstkan
fortfarande kan avslds i enlighet med artiklarna 37 och 38 i samma forordning efter
det att den har offentliggjorts. Hirvid skall det noteras att artikel 38 i denna
férordning rér provning av de absoluta registreringshindren. Dessutom kan
varumiérkesanskan #dven avslds till félid av, bland annat, anmirkningar frn
utomstdende parter, med st6d av artikel 41 i forordning nr 40/94 i vilken foljande
foreskrivs: “Efter det att en ansdkan om gemenskapsvarumirke offentliggjorts far
fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar, som foretrider tillverkare,
producenter, tjansteproducenter, handelsmin och konsumenter, till [harmoniser-
ingsbyran] ge in skriftliga anmirkningar och i dem ange skilen till att byran pa eget
initiativ skall vigra registrering av varumairket, sirskilt pa grund av bestimmelserna i
artikel 7 ...” Ansékan kan &ven avslas till f6ljd av en invindning som framstilits med
stod av artikel 42 i férordningen.

Under dessa omstindigheter kan talan inte bifallas p4 den grunden att principen om
skydd for berittigade férviintningar har asidosatts.

Foljaktligen skall dven den tredje grunden underkinnas och talan ogillas i sin helhet.

Riittegdngskostnader

Enligt artikel 87.2 i riittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rdttegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall férpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sékanden har
tappat malet skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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P& dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Soékanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 8 juli 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare
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