CEWE COLOR MOT HARMONISERINGSBYRAN (DIGIFILM OCH DIGIFILMMAKER)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 8 september 2005 ”

I de férenade malen T-178/03 och T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, Oldenburg (Tyskland), foretritt av advokaterna
C. Spintig, S. Richter, U. Sander och H. Forster,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiéirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av . Mayer och G. Schneider, bada i
egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegingssprik: tyska.
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angiende talan mot tvd beslut som fattats av harmoniseringsbyrdns tredje
overklagandendmnd den 12 mars 2003 (drende R 638/2002-3 och R 641/2002-3)
om registrering av ordkinnetecknen DigiFilmMaker och DigiFilm som gemen-
skapsvarumairken,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svaby,

justitiesekreterare: C. Kristensen, byradirektor

med beaktande av ansékningarna som inkom till forstainstansrittens kansli den
19 och den 21 maj 2003,

med beaktande av beslutet av den 18 september 2003 att forena malen,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
15 december 2003,

och efter forhandlingen den 12 april 2005,
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foljande

Dom

Malets bakgrund

Sékanden ingav den 19 november 2001 tvd ansokningar om registrering av
gemenskapsvarumérken till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumdrken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) med stod
av rédets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps-
varumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i
dess dndrade lydelse.

Registreringsansdkningarna avsdg ordkinnetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker
(nedan gemensamt kallade de sokta varumirkena).

De varor och tjinster som avsags i registreringsansokan for varumdrket DigiFilm
omfattas av klasserna 9, 16 och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell
Klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957,
med &ndringar och tilldgg, och motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 9: "Lagringsmedier, upptagningsbirare, speciellt optiska upptagnings-
birare, speciellt cd-romskivor, alla nimnda varor dven inkluderande fotografier

II - 3109



DOM AV DEN 8.9.2005 — FORENADE MALEN T-178/03 OCH T-179/03

som lagrats diirpa; foto- och filmapparater och -instrument (ingéende i klass 9);
apparater for inspelning, upptagning, séndning eller &tergivning av ljud och/
eller bilder; databehandlingsapparater; datorer; datorprogramvara.”

— Klass 16: "Fotografier i form av pappersfotografier, negativ, diapositiv.”

— Klass 42: "Registrering av innehdll p& upptagningsbérare, speciellt av digitala
data, speciellt bilddata, framstéllning av fotografier; utskrift av fotografier; drift
av en direktansluten utskriftsservice for fotografier; programvarurddgivning,
underhall av programvara, utarbetande av program for databehandling.”

De varor och tjanster som avsdgs i registreringsansékan for varumérket
DigiFilmMaker &r, férutom de varor och tjanster som avsags i registreringsansokan
for varumirket DigiFilm, 4ven vissa varor som omfattas av klass 9 i Nicedverens-
kommelsen och som motsvarar foljande beskrivning: "Apparater och automater for
upptagningsbirare, speciellt apparater for overforing av digitala data (speciellt
bilddata) till upptagningsbirare (speciellt cd-romskivor).”

Granskaren meddelade sokanden, genom skrivelser av den 22 februari 2002,
skickade enligt regel 11.1 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den
13 december 1995 om genomforande av rédets forordning (EG) nr 40/94 om
gemenskapsvarumarke (EGT L 303, s. 1), att de sokta varumérkena mot bakgrund av
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artikel 7.1 b och c i forordning nr 40/94 inte kunde registreras, férutom betriffande
foljande varor och tjénster:

— Klass 16: "Fotografier i form av pappersfotografier, negativ, diapositiv.”

— Klass 42: "Programvaruradgivning, underhall av programvara, utarbetande av
program for databehandling.”

Genom skrivelser av den 22 april 2002 vidholl s¢kanden sina ansokningar om
gemenskapsvarumérken.

Granskaren avslog dessa ansdkningar genom beslut av den 4 juni 2002 som fattades
med st6d av regel 11.3 i forordning nr 2868/95. Avslaget grundades pa artikel 7.1 b
och c i férordning nr 40/94 for féljande varor och tjinster:

— Klass 9: "Lagringsmedier, upptagningsbérare, speciellt optiska upptagnings-
bérare, speciellt cd-romskivor, alla ndmnda varor 4ven inkluderande fotografier
som lagrats dérpa; foto- och filmapparater och -instrument (ingiende i klass 9);
apparater for inspelning, upptagning, séndning eller atergivning av ljud och/
eller bilder; databehandlingsapparater; datorer; datorprogramvara.”
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— Klass 42: "Registrering av innehall pd upptagningsbérare, speciellt av digitala
data, speciellt bilddata, framstéllning av fotografier; utskrift av fotografier, drift
av en direktansluten utskriftsservice for fotografier.”

Granskaren ansg att de sokta varumirkena utgjordes av nybildningar av ord som
var beskrivande for de varor och tjanster som avségs. Ordet digi &r en forkortning av
ordet digital i det allmédnna engelska sprakbruket och kinnetecknen DigiFilm och
DigiFilmMaker hanvisar direkt till foljande betydelser: digital film och person som
producerar digitala filmer eller apparater som anvinds for detta éndamal (digital
film-maker). Granskaren ansag dessutom att omsténdigheten att orden Digi, Film
och Maker placerats sida vid sida inte utgér nagon ytterligare egenskap som ger de
sokta varumirkena sérskiljningsformaga.

Sikanden 6verklagade granskarens tvd beslut till harmoniseringsbyrdn den
26 juli 2002 enligt artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 12 mars 2003 (nedan kallat DigiFilm-beslutet och
DigiFilmMaker-beslutet, gemensamt kallade de omtvistade besluten), som delgavs
sokanden genom skrivelser av den 18 respektive den 13 mars 2003, avslog den tredje
6verklagandendmnden 6verklagandena.

Overklagandenamnden fastslog granskarens bedémning och ansag i huvudsak att de
sokta varumirkena var beskrivande fér de varor och tjénster som éterstod i drendena
(det vill siga, betriffande varumirket DigiFilm, de varor och tjinster som ndmns
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ovan i punkt 7 och, betriffande varumirket DigiFilmMaker, samma varor och
tjinster samt de varor som ndmns ovan i punkt 4) (nedan kallade de omtvistade
varorna och tjénsterna), och den tillade att dessa varumirken saknade erforderlig
sirskiljningsforméga pa grund av att de saknar en ytterligare egenskap eller ett
ytterligare sérdrag. :

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara de omtvistade besluten, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegingskostnaderna,

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Riittslig bedomning

Sokanden har aberopat tva grunder, som liknar varandra, i bada mélen. Den ena
avser asidosdttande av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 och den andra
asidosittande av artikel 7.1 b i samma férordning.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har bestridit att de sokta varumirkena ér beskrivande for de omtvistade
varorna och tjinsterna. Den klandrar éverklagandendmnden for att ha grundat sin
bedémning pa utdrag frin webbplatser utan att ha undersokt dessa i detalj, och for
att ha faststallt att dessa varumirken inte kan registreras dven om de inte
forekommer i ordbocker, Sokanden har slutligen hévdat att harmoniseringsbyran
har bortsett ifrdn att den har godként registrering av kinnetecken som liknar de
sokta varumirkena. '

Sokanden har medgett att ordet digi #r en vanlig forkortning av ordet digital och att
ordet film, pd manga europeiska sprak, betyder savil sjilva filmrullen som verket,
och att ordet maker pa engelska betyder tillverkare. Detta betyder emellertid inte att
de s6kta varumirkena #r beskrivande. Ur teknisk synvinkel finns det namligen inte
nagonting som heter digital film. Overklagandenimnden medgav detta, men ansig
att omsittningskretsen inte reflekterar ver detaljer i tekniska processer, att den
kallar en serie digitala bilder for en digital film och handlar dérefter i tillampliga
delar nir det handlar om upptagningsbirare, databirare och tillhérande tillverk-
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ningstjinster. Genom detta synsitt bortses det fran villkoret i artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94 att en upplysning skall utgéra en beskrivande beteckning
("upplysningar vilka ... visar”). Lagringsmedier eller upptagningsbirare, apparater
for inspelning av bilder eller tjénster fér registrering av innehall pa upptagnings-
bérare kan inte beskrivas genom kinnetecknet DigiFilmMaker eller kinnetecknet
DigiFilm. Overklagandendmnden gjorde ingen 4tskillnad mellan upplysningen, som
inte kan registreras, och det si kallade talande varumirket, som kan registreras,

Det ar for 6vrigt inte riktigt att omsittningskretsen dr omedveten om skillnaderna
mellan kemiska fotografier och elektroniska fotografier. Den uppfattar tvéirtom
anvéndningen av ordet film for ett elektroniskt fotografi som en ovanlig anvindning
med inslag av fantasi, De sokta varumirkena var suggestiva och visar inte varornas
egenskaper, precis som kidnnetecknet UltraPlus, vilket var féremal for provning i
forstainstansrittens dom av den 9 oktober 2002 i mal T-360/00, Dart Industries mot
harmoniseringsbyrdn (UltraPlus) (REG 2002, s. 11-3867). Harmoniseringsbyran har
sdledes felaktigt ansett att sammansittningarna av orden digi, film och maker i
varumérkena DigiFilm och DigiFilmMaker inte r ovanliga.

Utdragen frén webbsidorna som &beropats av granskaren i sina skrivelser av den
22 februari 2002 och i sina beslut av den 4 juni 2002, pa vilka verklagandenimnden
har grundat sina beslut, visar inte motsatsen. Flera av sokresultaten av ordet
DigiFilm pa Internet har antingen ett geografiskt ursprung som #r okint eller #r
utanfor gemenskapen, ér otydliga eller irrelevanta betriffande de varor de anvinds
for, eller identifierar DigiFilm som en skyddad beteckning,

Dessutom forekommer inte de sokta varumirkena i ordbécker. Av denna anledning
kan de registreras (se domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 D,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn, REG 2001, s. I-6251, punkterna 43 och
44).
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Det stora antal kiinnetecken som ér jamforbart med de sokta varumérkena och som
har registrerats av harmoniseringsbyran visar att sokandens stindpunkt kan godtas
betriffande avsaknaden av sérskiljningsférmdga hos dessa varumérken. Harmoni-
seringsbyrén har sjily, inom ramen for den undersokning som foreskrivs i artikel 7.1
i forordning nr 40/94, bekriftat relevansen av sina tidigare beslut.

Harmoniseringsbyrdn har bestridit att den &sidosatt artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 40/94. '

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 far registrering inte ske av ”[v]arumirken
som endast bestér av kiinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjansterna”. I artikel 7.2 i forordning nr 40/94 anges dessutom att "Iplunkt 1 skall
tillimpas &ven om registreringshindren endast finns i ... en del av gemenskapen”,

Enligt rittspraxis utgor artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 hinder fér att kidnnetecken
eller upplysningar som avses i denna bestdmmelse férbehalls ett enda foretag genom
att de registreras som varumérken. Syftet med bestimmelsen r sledes att uppné
ett mal av allménintresse, nimligen att sidana kénnetecken och upplysningar kan
anvindas fritt av alla (se analogt domstolens dom av den 12 februari 2004
i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. 1-1619 (nedan kallad
domen i malet Postkantoor), punkt 54, samt forstainstansrittens dom av den
27 februari 2002 i mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyran (ELLOS),
REG 2002, s. 11-753, punkt 27, och av den 27 november 2003 i mal T-348/02,
Quick mot harmoniseringsbyrin (Quick), REG 2003, s. 11-5071, punkt 27).
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Dessutom &r de kiinnetecken som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
kdnnetecken som inte anses kunna fylla ett varumirkes visentliga funktion,
nédmligen den att identifiera varans eller tjinstens kommersiella ursprung, for att
gora det mojligt for de konsumenter som képer den vara eller den tjinst som
varumdrket avser att gora samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit
positiv, eller att géra ett annat val, om den varit negativ (domen i det ovan i punkt 23
némnda mélet ELLOS, punkt 28, och i det ovan i punkt 23 nimnda mélet Quick,
punkt 28).

For att ett varumérke som bestdr av ett ord som #r en sammansittning av delar,
sdsom de s6kta varumirkena, skall anses ha beskrivande karaktir i den mening som
avses i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, 4r det inte tillrickligt att det konstateras att
var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktir, Det maste dessutom
konstateras att ordet i sig har beskrivande karaktir (se analogt domen i det ovan i
punkt 23 nimnda malet Postkantoor, punkt 96).

Ett varumérke som utgérs av ett ord som bestér av delar som var for sig beskriver
egenskaper hos varor eller tjénster for vilka varumérket har ansokts beskriver i sig
egenskaper hos dessa varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en
enkel summering av de delar som ordet bestar av. En férutsittning for att en sadan
skillnad skall anses foreligga dr antingen att ordet, p& grund av sammanséttningens
ovanliga karaktir i forhallande till nimnda varor eller tjinster, ger upphov till ett
intryck som ér tillrackligt avldgset frdn det intryck som ges genom att de
upplysningar som erhalls genom de delar som ordet bestar av blott férenas, sa att
ordet blir en stérre enhet 4n summan av nimnda delar, eller att det blivit en del av
det allméinna sprakbruket och dérvid erhallit en egen betydelse pa sa sitt att ordet
hédanefter dr autonomt i férhéllande till de delar som det bestar av. I det senare
fallet skall det kontrolleras huruvida det ord som erhallit en egen betydelse i sig inte
har beskrivande karaktir i den mening som avses i samma bestimmelse (se analogt
domen i det ovan i punkt 23 nimnda malet Postkantoor, punkt 104).

Ett varumirkes beskrivande karaktér skall bedémas i forhallande till dels de varor
eller tjanster for vilka registrering av kéinnetecknet begirs (forstainstansrittens dom
av den 31 januari 2001 i mél T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrén (Cine
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Action), REG 2001, s. 1I-379, punkt 25, och i mal T-136/99, Taurus-Film .mot
harmoniseringsbyran (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 25), dels hur
omsittningskretsen, som utgérs av dem som konsumerar dessa varor eller tjinster,
uppfattar varumérket (domarna i de ovan i punkt 23 ndmnda mdlen ELLOS,
punkt 29, och Quick, punkt 29).

I forevarande fall ir, sdsom overklagandenimnden angav (punkt 27 i DigiFilm-
beslutet och punkt 28 i DigiFilmMaker-beslutet), de omtvistade varorna och
tjansterna inte endast avsedda for en sdrskild publik utan dven for den stora
allminheten. De sokta varumirkena bestar for évrigt av engelska ord. Foljaktligen
utgors omsittningskretsen av en engelsktalande genomsnittskonsument som ér
normalt informerad och skiligen medveten.

Under dessa omstindigheter skall forstainstansrétten, vid tillimpningen av det
absoluta registreringshinder som féreskrivs i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94,
bedéma om det for omsittningskretsen foreligger ett direkt och konkret samband
mellan kiinnetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker och de omtvistade varorna och
tjansterna.

I forevarande fall faststillde 6verklagandenimnden med ritta att ordet digi &r en
forkortning av ordet digital, vilket 4r ett vanligt forekommande ord, bland annat i
det engelska spraket, for att beteckna den digitala tekniken, att ordet film &r ett
engelskt ord som, pa detta sprak savil som pé flera andra, betecknar bade sjalva
filmrullen och det slutliga verket eller dess produktion, och slutligen att det engelska
ordet maker (tillverkare) tillsammans med, som i forevarande fall, ordet film
betecknar béde filmregisséren och den apparat som anvénds for att producera filmer
(punkterna 24 och 25 i DigiFilm-beslutet och punkterna 24-26 och 36 i
DigiFilmMaker-beslutet).

Vidare faststillde éverklagandenimnden med ritta, och i enlighet med kravet pd att
det skall goras en helhetshedémning av varumirket som namns ovan i punkterna 25
och 26, att sammansittningarna av orden digi, film och maker i DigiFilm och
DigiFilmMaker utgér sammansittningar som &r klart uppdelbara p& grund av
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anvéndningen av versaler. Ndmnden ansag #ven med ritta att dessa sammansitt-
ningar varken ér ovanliga eller sldende, och de strider inte heller mot grammatiska
regler (punkt 26 i DigiFilm-beslutet och punkt 27 i DigiFilmMaker-beslutet).
Dessutom uppfattar omsittningskretsen dem direkt, utan att géra nagon sirskild
undersdkning, som en hinvisning till inspelning, lagring av digital data, speciellt
bilddata, till lagring och till apparater och programvara som m&jliggér denna
verksamhet och som avses i sokandens ansékan, och inte som upplysningar om det
kommersiella ursprunget (punkterna 28-31 i DigiFilm-beslutet och punkterna 29—
32 i DigiFilmMaker-beslutet). Sdsom overklagandenimnden angav &r det budskap
som de sokta varumirkena limnar klart, direkt och omedelbart. Varumirkena #r
inte pd ndgot sitt vaga och kan inte tolkas pa olika sitt, de 4r inte otydliga eller
suggestiva, vilket blir &nnu tydligare p4 grund av att sammansittningen av delarna
till ett enda ord inte pa nigot sitt &ndrar uttalet eller det begreppsmiissiga innehallet
i ordet utan understryker ytterligare det exakta innehdllet av budskapet med
anledning av att versaler anviéinds inom det sammansatta ordet (punkt 30 i DigiFilm-
beslutet och punkt 32 i DigiFilmMaker-beslutet).

Overklagandenimnden ansag slutligen med ritta att eftersom de sékta varumirkena
saknade ytterligare egenskaper, grafiska eller speciella, saknade de inslag av fantasi
och &ven det minimum av sérskiljningsformaga som kriivs, med hénsyn till att
omsittningskretsen endast uppfattar dem som upplysningar om typen av och
kvaliteten pd de varor och tjinster som avses och inte som varumirken som fyller
funktionen att ange det kommersiella ursprunget. Uppfattningen att de sokta
varumirkena &r beskrivande paverkas inte av sammansittningen av de ord som
varumirkena bestdr av, eftersom denna teknik &r vanligt och ofta forekommande
inom omrédena fér reklam och marknadsféring (punkterna 36 och 37 i DigiFilm-
beslutet och punkterna 37 och 38 i DigiFilmMaker-beslutet).

De sokta varumirkena bildar siledes inte en storre enhet &n summan av de delar
som varumérkena bestdr av. De utgors inte heller av nybildningar av ord med egen
betydelse pa sa siitt att de &r autonoma i forhallande till de delar som de bestar av.
Det skall saledes prévas huruvida nybildningarna r beskrivande i férhallande till de
omtvistade varorna och tjinsterna i enlighet med den rittspraxis som ndmns ovan i
punkt 26.
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Férstainstansritten foranleds inte att gora nigon annan bedémning med anledning
av sokandens argument att de sékta varumirkena dr suggestiva och inte en
beskrivning av de omtvistade varorna och tjénsterna. Att det kemiska fotografiet
utgdr en analog atergivning av en bild (vilket for dvrigt medgetts av Gverklagande-
ndmnden, punkterna 32 och 33 i DigiFilm-beslutet och punkterna 34 och 35 i -
DigiFilmMaker-beslutet), som #r en f6ljd av kemiska forandringar av en film som
exponerats i ljus, medan ett digitalt fotografi inte kan hénféras till en sddan film utan
motsvarar en digital atergivning som uppkommer punkt for punkt av ljuset och av
en omvandling av digitala elektroniska signaler, innebdr inte att de sokta
varumirkena uteslutande ar suggestiva (eller "talande” enligt sékanden) i forhallande
till de omtvistade varorna eller tjansterna. Férstainstansritten anser i likhet med
overklagandeniamnden att #ven om omsittningskretsen kinde till de tekniska
momenten i detalj, skulle den inte bry sig om detta och kalla sekvenser av digitala
bilder for en digital film. Sokanden har siledes felaktigt hévdat att de sokta
varumirkena endast dr suggestiva, I detta hdnseende kan de inte med framgéng
beropa domen i det ovan i punkt 17 némnda malet UltraPlus i vilken
forstainstansritten slog fast att kinnetecknet UltraPlus inte visade en kvalitet eller
en egenskap hos de ifrigavarande varorna (ugnsartiklar) som konsumenten direkt
kan férstd, utan indirekt och pa ett abstrakt sitt framhévde sina varors fortréfflighet
och var suggestivt och inte en beskrivning i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 (se punkterna 25 och 27 i forevarande dom).

Sokandens argument att granskarens hénvisning till sokresultaten pa Internet &r
irrelevant och att dverklagandenimnden har hiinvisat till dessa utan att underséka
dem i detalj foranleder inte forstainstansritten att éndra sin slutsats att de sokta
varumirkena dr beskrivande for de omtvistade varorna och tjénsterna. Beddém-
ningen av kinnetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker vart och ett for sig r
namligen tillricklig for att sla fast att de, ur den engelsktalande genomsnittskon-
sumentens synvinkel, ar beskrivande for de omtvistade varorna och tjinsterna. Det
dr dédrvid inte nodvindigt att dessutom &beropa ett antal sdkresultat pa Internet som
granskaren har fatt (2 670 sokresultat for ordet digifilm och 53 500 sokresultat for
begreppet digital film), vilka for 6vrigt endast styrker overklagandendmndens
bedémning,
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Sokanden kan inte vinna framgéng med argumentet att de sékta varumirkena inte
forekommer i ordbocker och dirfér skall registreras i 6verensstimmelse med
principerna i domen i det ovan i punkt 19 nimnda malet Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyrdn (punkterna 43 och 44). Till skillnad fran ordkinnetecknet
Baby-dry, betriffande vilket domstolen i denna dom ansag att placeringen av orden
sida vid sida var ovanlig och att det av denna anledning hade en sarskiljnings-
formaga, utgdrs kinnetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker, sasom 6verklagande-
némnden har angett, av att de beskrivande orden placerats sida vid sida utan att
detta dr originellt. Placeringen sida vid sida uppfattas av den engelske genomsnitts-
konsumenten som en beskrivning av de omtvistade varorna och tjansterna eller av
deras huvudsakliga egenskaper och inte som en upplysning om deras kommersiella
ursprung. Omsténdigheten att de sékta varumérkena inte som sadana forekommer i
ordbécker éndrar inte pa nigot som helst sitt denna bedémning (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 12 januari 2000 i mal T-19/99, DKV
mot harmoniseringsbyran (COMPANYLINE), REG 2000, s, 1I-1, punkt 26, och av
den 26 oktober 2000 i mal T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyrén
(TRUSTEDLINK), REG 2000, s. 11-3525, punkt 37).

Nir det slutligen géller s6kandens argument att harmoniseringsbyrén har registrerat
ett flertal varumirken som liknar de sdkta varumdrkena, erinrar forstainstansritten,
vilket s6kanden har medgett vid forhandlingen, om att éverklagandenimndernas
beslut om registrering av ett kiinnetecken sisom gemenskapsvarumirke, som fattas
med stdd av forordning nr 40/94, omfattas av en begrinsad behérighet och inte av
en befogenhet att foreta skonsméssiga beddmningar. Fragan huruvida dessa beslut #r
lagenliga skall dérfor enbart bedémas pa grundval av denna forordning, sdsom den
tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte pa grundval av éverklagandendmn-
dernas tidigare beslutspraxis (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i
mdl T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002,
s. 11723, punkt 66, av den 3 juli 2003 i mal T-122/01, Best Buy Concepts mot
harmoniseringsbyran (BEST BUY), REG 2003, s. I1-2235, punkt 41, av den 21 april
2004 i madl T-127/02, Concept mot harmoniseringsbyran (ECA), REG 2004,
s. 1I-1113, punkt 71, och av den 16 mars 2005 i mal T-112/03, L’Oréal mot
harmoniseringsbyrdn — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. 11-949, punkt 68).

Av vad anforts foljer att overklagandenimnden inte asidosatte artikel 7.1 ¢ i
férordning nr 40/94 genom att anse att ordkidnnetecknen DigiFilm och
DigiFilmMaker & beskrivande for de omtvistade varorna och tjinsterna och att
de av denna anledning inte kan registreras.
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Talan kan séledes inte bifallas p& den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidoséttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att de omtvistade besluten #r felaktiga pd den grunden
att overklagandenimnden felaktigt ansag att om rekvisiten i artikel 7.1 c i forordning
nr 40/94 #r uppfyllda, innebdr det i princip automatiskt att kiinnetecknen saknar
sarskiljningsforméga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordningen, Eftersom
de sokta varumirkena, i motsats till vad éverklagandenimnden kommit fram till,
inte dr beskrivande, finns det under alla omstéindigheter inga tecken pé att de helt
saknar sirskiljningsféormaga.

Harmoniseringsbyrdn har bestridit att artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har
dsidosatts. :

Forstainstansrittens bedomning

Det framgér av ordalydelsen i artikel 7.1 i f6rordning nr 40/94 att det ar tillrackligt
att ett av de absoluta hindren for registrering som raknas upp i denna bestimmelse, i
forevarande fall det i artikel 7.1 c¢ i nimnda forordning, ar tillimpligt for att
kénnetecknet i fraga inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumérke (domen
i det ovan i punkt 36 nimnda mélet COMPANYLINE, punkt 30, och forstainstans-
rittens beslut av den 27 maj 2004 i mal T-61/03, Irwin Industrial Tool mot

harmoniseringsbyran (QUICK-GRIP), REG 2004, s. 1I-1587, punkt 35).
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Aven om alla registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordning nr 40/94 skall
tillimpas oberoende av varandra och bedémas separat, &r det uppenbart att de
respektive tillimpningsomrédena for registreringshindren i artikel 7.1 b, ¢ och d i
denna forordning 6verlappar varandra (se analogt domen i det ovan i punkt 23
nimnda mélet Postkantoor, punkt 85). '

Det kan sirskilt slds fast att ett ordmérke som beskriver egenskaper hos varor eller
tjdnster, som | forevarande fall, i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning
nr 40/94, av denna anledning ndédvindigtvis saknar sirskiljningsformaga i
forhéllande till samma varor eller tjénster i den mening som avses i artikel 7.1 b i
samma férordning (se analogt domen i det ovan i punkt 23 nimnda malet
Postkantoor, punkt 86).

Mot bakgrund av vad som ovan anférts och eftersom éverklagandenimnden med
ritta i de omtvistade besluten ansag att de sokta varumirkena inte kan registreras
enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 betriffande de omtvistade varorna och
tjdnsterna, kan talan inte vinna bifall p& den andra grunden eftersom grunden saknar
verkan.

Mot bakgrund av vad ovan anférts skall talan i de bada malen ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegéngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmonisering-
sbyrdn har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegngskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Pé dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)
foljande dom:
1) Talan i de bada malen ogillas.

2) Soékanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Dehousse Svaby
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 8 september 2005.

H. Jung ‘ M. Vilaras

Justitiesekreterare : ’ : Ordférande
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