DOM AV DEN 20.3.2002 — MAL T-358/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM
(andra avdelningen i utokad sammansittning)

den 20 mars 2002 *

I mal T-358/00,

DaimlerChrysler AG, Stuttgart (Tyskland), foretritt av advokaten S. Volker,

sokande,

mot

Byran foér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretradd av A. von Miihlendahl och D. Schennen, bdda i egenskap av
ombud,

svarande,

angiende en talan som vickts mot det beslut som har fattats av tredje
overklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 12 september 2000
(drende R 569/1999-3), angdende registreringen av uttrycket TRUCKCARD

som gemenskapsvarumairke,

* Rittegdngssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen i utékad sammansittning)

sammansatt av ordféranden R.M. Moura Ramos samt domarna V. Tiili,
J. Pirrung, P. Mengozzi och A.W.H. Meij,

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den anstkan som ingavs till forstainstansrattens kansli den
24 november 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 14 februari 2001,

efter forhandlingen den 21 november 2001,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 1 april 1996 ingav bolaget Mercedez-Benz AG, med stod av rddets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken
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(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess
dndrade lydelse, en ansokan om registrering av ett gemenskapsordmarke till
Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avsig var uttrycket TRUCKCARD.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsig omfattas av klasserna 9,
36, 37, 38, 39 och 42 i Nice-6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om
internationell klassificering av varor och tjanster fér varumarkesregistrering, med
andringar och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning av respektive klass:

— klass 9: ”Maskinlisbara databirare, forsedda med program eller data,
nimligen fordonsdata, kunddata, reparationsdata, servicedata,
underhallsdata, diagnosdata, kontraktsdata eller sikerhetskodning,
i synnerhet magnetkort, smartkort eller kreditkort; stationir och
flyttbar utrustning for databehandling; program lagrade pa data-
birare for data-, text- eller bildbehandling.”

— klass 36: ”Leasing av bilar med eller utan slipvagnar och fakturering for
dessa; leasing av bilar med eller utan pabyggnader och fakturering
for dessa; leasing av ersittningsfordon och fakturering for dessa;
forsakringsformedling, dven rittsskyddsforsikringar; formedling
och fakturering av avgifter, nimligen vigavgifter, parkeringsavgif-
ter, telefonavgifter; formedling och fakturering av ersittning for
kollektiv person- och varutransport; finansiering och avsittnings-
finansiering samt formedling dirav; fakturering for bransle- och
drivmedelsforsorjning; fakturering for service- och garantitjanster;
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fakturering for bilar med eller utan slipvagnar; fakturering for
ersattningsfordon; utfirdande av kreditkort, magnetkort eller
smartkort; utfirdande av ID-kort for tillgang till eller f6r betalning
av varor och tjanster sasom service- eller garantitjinster eller
bonus-, rabatt- eller dtervinningssystem.”

— klass 37: ”Férmedling av brénsle- och drivmedelsforsorjning; férmedling av
service- och garantitjanster; underhdll av fordon, i synnerhet
rengoring, underhdll och reparation, inbegripet utbyte av nodvin-
diga reservdelar for att uppratthilla driftssikerheten.”

— klass 38: ”Formedling av telekommunikationstjanster, nimligen telefoni,
telefonsvarartjinster, information samt navigation och positions-
angivelse, sirskilt bestimning av fordonsposition, fjarrdiagnoser,
hjalp- och nédtjanster, reparationer, teknisk kundservice; tele-
kommunikationstjanster, namligen telefoni, telefonsvarartjanster,
information samt navigation och positionsangivelse, sarskilt
bestimning av fordonsposition, fjirrdiagnoser, hjilp- och nod-
tjdnster, reparationer, teknisk kundservice.”

— klass 39: ”Formedling eller uthyrning av bilar med eller utan slapvagnar och
fakturering for dessa tjanster; formedling eller uthyrning av bilar
med eller utan pdbyggnader och fakturering for dessa tjanster;
formedling eller uthyrning av ersattningsfordon och fakturering for
dessa tjanster; tillhandahéllande och uthyrning av parkeringsplatser
och fakturering for dessa tjanster; tillhandah3llande av person- och
varutransport: formedling av tjdnster inom omradet trafik- och
transportlogistik, nimligen planering av system for person- och
varutransport; bogsering av fordon.”

IT - 2001




DOM AV DEN 20.3.2002 — MAL T-358/00

— klass 42: ”Databastjinster, nimligen insamling, behandling, arkivering,
sortering, registrering, himtning, utlimnande, formedling och
uppdatering av information i datafiler, sarskilt kunddata, repara-
tionsdata, elektronisk servicebok, fordonsdata, diagnosdata, ser-
vicedata, underhillsdata, kontraktsdata och sikerhetskodning;
féormedling av databastjanster, namligen kunddata, reparations-
data, elektronisk servicebok, fordonsdata, inbegripet uppdatering
av dessa data; uthyrning och leasing av utrustning for databe-
handling; utarbetande av bokforings- och faktureringsprogram;
tillfallig inkvartering; férmedling eller bokning av hotell- eller
pensionatlogi.”

4 Ijanuari 1999 registrerades 6verlitelsen av ansokan till sokanden, med stod av
artiklarna 17 och 24 i férordning (EG) nr 40/94 samt regel 31.8 i kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
radets foérordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirken (EGT L 303, s. 1).

s Genom beslut av den 2 juli 1999 avslog granskaren ansokan med stod av
artikel 38 i forordning (EG) nr 40/94 med motiveringen att uttrycket TRUCK-
CARD var beskrivande i férhdllande till de berdrda varorna och tjansterna och
helt saknade sirskiljningsférmiga i den mening som avses i artikel 7.1 c och b i
forordning (EG) nr 40/94.

¢ Den 2 september 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmoni-
seringsbyrdn med stod av artikel 59 i férordning (EG) nr 40/94.
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Genom beslut av den 12 september 2000 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet)
avslog tredje oOverklagandenimnden overklagandet, med motiveringen att
uttrycket i friga omfattades av artikel 7.1 b och ¢ i forordning (EG) nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansratten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansratten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.
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Rattslig bedomning

Sokanden har anfért tva grunder som avser att artikel 7.1 ¢ och artikel 7.1 b i
forordning (EG) nr 40/94 har asidosatts.

Huruvida artikel 7.1 c i férordning (EG) nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har pdpekat att vid bedémningen av huruvida det foreligger absoluta
registreringshinder skall ett varumirke bedomas som en helhet, i enlighet med
vad som angetts i registreringsansdkan. Aven fér det fall uttrycket TRUCK-
CARD:s tva delar skulle analyseras separat anser sokanden emellertid att det i
detta fall indi inte foreligger nigon beskrivande beteckning av de aktuella
varorna eller tjinsterna.

Sokanden har uppgett att delen truck utgor ett vanligt ord i det engelska spriket
och att ordet ”truck” kan ha mycket olika inneborder bidde som substantiv
(utbyte, byteshandel, samrére, mellanhavanden, gronsaker, skrdp, boggi, lastbil,
bagagevagn, transportvagn) och som verb (utbyta, betala in natura, férhandla,
lasta pa godsvagn eller lastbil, transportera pa lastbil).

Sékanden har dven hivdat att delen truck ofta anvinds, i de mest varierande
sammansittningar, som en del av ett varumarke, vilket gor att allmidnheten 4r van
vid varumarken som innehaller denna del.
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Sokanden har vidare hdvdat att delen truck inte direkt beskriver de aktuella
varorna och tjinsterna, utan att den p3 sin hojd vicker associationer till att dessa
har nigot slags samband med fordon.

spraket och att det ofta anvands, i de mest varierande sammansattningar, som en
del av ett varumirke, vilket gor att allmdnheten ar van vid varumirken som
innehaller denna del.

16 Sokanden har dven hdvdat att delen card inte direkt beskriver de aktuella varorna
och tjansterna, utan att den pa sin hojd viacker associationer till att det ar fraga
om ett platt och rektanguldrt foremdl i papper eller plast, som dock har en
obestimd funktion.

15 Sokanden har dessutom havdat att delen card utgor ett vanligt ord i det engelska

17 Sokanden har i friga om uttrycket TRUCKCARD, sett som en helhet, hivdat att

det utgér en nybildning som inte aterfinns i allmdnna ordbocker péd gemen-
i skapens sprik, diribland engelska. Uttrycket forekommer inte heller som sadant
vare sig 1 allmint sprakbruk eller i tekniskt sprakbruk.
|
|

18 S6kanden anser dessutom att uttrycket i friga inte har en klar och bestimd
innebord, utan att det enbart vicker vaga och abstrakta associationer till ett platt
och rektangulirt foremal i papper, kartong eller plast som har nigot slags
samband med fordon eller transportmedel.

19 Nir det giller sambandet mellan uttrycket TRUCKCARD, sett som en helhet,
och de aktuella varorna och tjansterna har sokanden hiavdat att uttrycket inte
utgor en tillrackligt konkret beskrivning av varornas och tjinsternas syfte,
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avsedda anvindning eller kvalitet, i motsats till vad som angavs i punkt 23 och
foljande punkter i det ifrigasatta beslutet.

Sokanden har gjort gillande att kravet pd att ett kinnetecken hélls tillganglige
utgdr en inbyggd begrinsning av de absoluta registreringshindren. Fol]aktllgen
anser sokanden att registrering av till och med beskrivande kiannetecken endast ar
utesluten om ensamritten till dessa star i strid med utomstiendes — i synnerhet
konkurrenters — berittigade behov av att fritt kunna anvianda desamma. I detta
fall foreligger det inte nigot krav pd att uttrycket i frdga halls tillgdngligt,
eftersom det inte anvinds for att beskriva de aktuella varorna och tjansterna och
eftersom det inte heller 4r nédvindigt att anvinda uttrycket i det syftet. Enligt
sokanden kan ett sidant krav pa att ett kinnetecken halls tillgiangligt inte grundas
enbart pd de vaga associationer som uttrycket vicker.

Sokanden har vidare hiavdat att for det fall varumirket TRUCKCARD skulle
registreras kan sokanden inte motsitta sig att delarna truck och card anvinds
separat eller i andra sammansittningar, eftersom ett varumirke endast dtnjuter
skydd avseende den form som anges i ansokan.

Slutligen har sékanden gjort gillande att en registrering av det omtvistade
varumirket skulle vara forenlig med oéverklagandeniamndernas beslutspraxis.
Sokanden har till stéd hirfor dberopat de beslut av 6verklagandendmnderna dar
man kom fram till att f6ljande ordmirken kunde registreras: NETMEETING,
CareService, Schiilerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH,
STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE,
Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMES-
SAGE, BIDWATCH, Oilgear och TELESCAN.

Harmoniseringsbyrdn har tillbakavisat sokandens argument. Den anser att
varorna i fraga, vilka omfattas av klass 9, “direkt beskriver syftet med ett
TRUCKCARD, vilket fungerar som databirare”. I friga om de tjdnster som
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omfattas av klasserna 36—39 och 42 har harmoniseringsbyrdn hivdat att de
“beskriver anvindningsomridet for ett TRUCKCARD, vilket anvinds som
databirare for uppgifter om fordonet eller dess dgare samt som icke-kontant
betalningsmedel”. I det avseendet har harmoniseringsbyrdn hiavdat att frigan
huruvida uttrycket har en beskrivande karaktir skall bedomas med beaktande av
det okande antalet kreditkort, bankkort, telefonkort och ett flertal liknande
magnetkort, som ger tillgdng till tjinster och mojlighet att utféra transaktioner
utan kontanter. Harmoniseringsbyran anser foljaktligen att uttrycket i friga inte
utgdr en vag term eller enbart en hinsyftning, utan en omedelbar upplysning om
kvalitet och avsedd anvidndning som inte innehiller nigot utdver denna

upplysning.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 ¢ i forordning (EG) nr 40/94 far registrering inte ske av
”[v]arumirken som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvand-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjansterna”. I artikel 7.2 i forordning (EG) nr 40/94
anges dessutom att ”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren
endast finns i endast en del av gemenskapen”.

Artikel 7.1 ¢ i forordning (EG) nr 40/94 utgor hinder for att kdnnetecken eller
upplysningar som avses i denna bestimmelse forbehalls ett enda foretag genom
att de registreras som varumirke. Bestimmelsen har siledes en mdlsittning av
allmianintresse, nimligen att sddana kidnnetecken och upplysningar kan anvindas

fritt av alla (se analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de férenade mélen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. -2779, punkt 25).

De kinnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning (EG)
nr 40/94 ir i detta hinseende de som, vid ett normalt anvindande, frin
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mélgruppens synpunkt, antingen direkt eller genom att nidmna en av dess
visentliga egenskaper, kan anvindas for att beskriva den vara eller tjinst som
ansokan om registrering avser (domstolens dom av den 20 september 2001 i mal
C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrin (BABY-DRY),
REG 2001, s. 1-6251, punkt 39). Frigan huruvida ett kdnnetecken har en
beskrivande karaktir skall foljaktligen bedémas enbart i forhallande till de
aktuella varorna eller tjinsterna och i forhillande till hur en viss malgrupp
uppfattar kdnnetecknet.

27 I detta fall konstaterade overklagandenimnden i punkt 26 i det ifrdgasatta
beslutet att de aktuella varorna och tjinsterna riktar sig till en genomsnitts-
konsument i allminhet, vilket sékanden inte har bestritt. En genomsnittskon-
sument skall anses vara normalt informerad samt skiligen uppmarksam och
upplyst (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 22 juni 1999 i
mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och
forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot
harmoniseringsbyran (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 27). Den
relevanta malgruppen 4r fér ovrigt en engelsksprakig allminhet, eftersom
uttrycket i friga dr sammansatt av ord hamtade frin det engelska spriket.

»3  Sokanden har hivdat att utomstiende, och i synnerhet sokandens konkurrenter,
inte har nigot behov av att anvinda det aktuella uttrycket for att beskriva de
varor och tjinster som registreringsansokan avser. I det avseendet vill forsta-
instansritten pipeka att domstolen, i punkt 35 i domen i de ovannimnda
forenade malen Windsurfing Chiemsee, ansig att tillimpningen av artikel 3.1 c i
radets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrade 13, volym 17, s. 178), vars lydelse i huvudsak ar identisk med lydelsen i
artikel 7.1 ¢ i forordning (EG) nr 40/94, inte beror pd om det foreligger ett
konkret, aktuellt och tungt viagande krav pa tillganglighet.

39 Som harmoniseringsbyran korrekt har papekat skall det sdledes vid tillampningen
av artikel 7.1 ¢ i forordning (EG) nr 40/94, pi grundval av en viss innebord av
ordkinnetecknet i friga, enbart prévas huruvida det frin malgruppens synpunkt
foreligger ett tillrickligt direkt och faktiskt samband mellan kannetecknet och de
kategorier av varor eller tjanster som registreringsansokan avser.
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30 Det skall inledningsvis papekas att uttrycket TRUCKCARD ir sammansatt av ett
huvudsakligt substantiv (card) och ett bestimmande substantiv (truck). Uttryck-
ets strukeur ar dock inte ovanlig. Uttrycket avviker namligen inte fran lexikaliska
regler for det engelska sprdket, utan har bildats i 6verensstimmelse med dessa.

31 Niar det giller inneborden av uttrycket TRUCKCARD framgdr det av
punkterna 19 och 22 i det ifrigasatta beslutet samt av harmoniseringsbyrins
fortydliganden i svarsskrivelsen att harmoniseringsbyrdn anser att uttrycket
betyder ”lastbilskort (eller kort till lastbilar)”. S6kandens pastdende att uttrycket
i frdga inte har en klar och bestimd innebérd saknar i det avseendet relevans.
Med beaktande av de varor och tjinster som registreringsansokan avser idr den
innebord som 6verklagandenimnden har faststallt korrekt. Det skall dock erinras
om att det ar tillrackligt, for att ett ordkdnnetecken skall omfattas av artikel 7.1 ¢
i forordning (EG) nr 40/94, att &tminstone en av kannetecknets mojliga
betydelser beskriver en egenskap hos berorda varor eller tjanster.

32 Ndr det giller arten av det samband som féreligger mellan uttrycket TRUCK-
CARD och de aktuella varorna och tjdnsterna ansidg 6verklagandenimnden, i
punkterna 23 och 24 i det ifrdgasatta beslutet, att uttrycket beskriver varornas
och tjansternas kvalitet och avsedda anvindning.

33 Nar det giller de kategorier av varor som bendmns ”maskinldsbara databirare,
forsedda med program eller data, nimligen fordonsdata, kunddata, reparations-
data, servicedata, underhdllsdata, diagnosdata, kontraktsdata eller sikerhets-
kodning, i synnerhet magnetkort, smartkort eller kreditkort”, vilka omfattas av
klass 9, anser forstainstansratten att uttrycket TRUCKCARD, sett som en helhet,
kan anvindas f6r att beskriva bide varornas art och kvalitet. Dessa varor utgor
ndamligen sirskilda former av kort. Det faktum att det finns ett samband med en
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lastbil skall vidare anses utgdra en kvalitet hos dessa varor som kan ha betydelse
for malgruppens val och som foljaktligen utgor en visentlig egenskap hos dessa
varor. Fran malgruppens synpunkt foreligger det foljaktligen ett tillrackligt direke
och faktiskt samband mellan uttrycket TRUCKCARD och dessa varor.

For de kategorier av tjinster som benimns "utfiardande av kreditkort, magnet-
kort eller smartkort; utfirdande av ID-kort for tillgang till eller for betalning av
varor och tjinster sisom service- eller garantitjinster eller bonus-, rabatt- eller
atervinningssystem”, vilka omfattas av klass 36, kan uttrycket TRUCKCARD pa
samma sitt anvindas for att beskriva tjansternas kvalitet. Dessa tjdnster avser
namligen marknadsfoéringen av kort. Dessa tjinster kan visserligen dven avse kort
som saknar samband med en lastbil, och uttrycket TRUCKCARD beskriver
siledes inte samtliga tjinster som omfattas av dessa kategorier. Det skall dock
papekas att sokanden har ansékt om registrering av uttrycket i frga for samtliga
tjianster i dessa kategorier utan att gora ndgon 4tskillnad mellan dessa.
Foljaktligen faststiller forstainstansritten oOverklagandenimndens bedémning
savitt den avser samtliga tjanster i dessa kategorier (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovannimnda mélet EuroHealth, punkt 33).

Direfter skall forstainstansritten undersoka huruvida uttrycket TRUCKCARD
har en beskrivande karaktir i forhdllande till f6ljande kategorier av tjdnster:

— ”[l]easing av bilar med eller utan slipvagnar och fakturering for dessa;
leasing av bilar med eller utan pdbyggnader och fakturering for dessa; leasing
av ersittningsfordon och fakturering fér dessa; forsikringsférmedling, dven
rattsskyddsforsakringar; féormedling och fakturering av avgifter, nimligen
vigavgifter, parkeringsavgifter; férmedling och fakturering av ersittning for
kollektiv person- och varutransport; fakturering for brinsle- och drivmedels-
forsorjning; fakturering for bilar med eller utan slipvagnar; fakturering for
ersittningsfordon”, vilka omfattas av klass 36,
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”formedling av brinsle- och drivmedelsforsorjning; underhall av fordon, i
synnerhet rengoring, underhall och reparation, inbegripet utbyte av nédvin-
diga reservdelar for att uppratthdlla driftssakerheten”, vilka omfattas av
klass 37,

— “formedling av telekommunikationstjanster, nimligen navigation och posi-
tionsangivelse, sarskilt bestimning av fordonsposition, fjarrdiagnoser, hjilp-
och nédtjanster, reparationer, teknisk kundservice; telekommunikations-
tjdnster, nimligen navigation och positionsangivelse, sarskilt bestimning av
fordonsposition, fjarrdiagnoser, hjilp- och nédtjanster, reparationer, teknisk
kundservice”, vilka omfattas av klass 38,

— ”formedling eller uthyrning av bilar med eller utan slipvagnar och
fakturering for dessa tjanster; formedling eller uthyrning av bilar med eller
utan pibyggnader och fakturering for dessa tjinster; formedling eller
uthyrning av ersidttningsfordon och fakturering for dessa tjanster; till-
handahidllande och uthyrning av parkeringsplatser; tillhandahéllande av
person- och varutransport: formedling av tjdnster inom omradet trafik- och
transportlogistik, nimligen planering av system for person- och varutrans-
port; bogsering av fordon”, vilka omfattas av klass 39,

— ”databastjinster, nimligen insamling, behandling, arkivering, sortering,
registrering, hamtning, utlimnande, formedling och uppdatering av infor-
mation i datafiler, sirskilt kunddata, reparationsdata, elektronisk servicebok,
fordonsdata, diagnosdata, servicedata, underhdllsdata, kontraktsdata och
sikerhetskodning; férmedling av databastjanster, namligen kunddata, repa-
rationsdata, elektronisk servicebok, fordonsdata, inbegripet uppdatering av
dessa data”, vilka omfattas av klass 42.

36 De tjanster som omfattas av de kategorier som nimns i foregdende punkt skall
anses ha ett direkt samband med en lastbils funktion och anvindning. Den
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omstindigheten att dessa tjdnster finns tillgingliga och kan betalas med hjilp av
ett kort som har samband med en lastbil utgér en kvalitet hos dessa tjanster som
kan ha betydelse fér malgruppens val.

Det ir visserligen inte uteslutet att de kategorier av tjdnster som nimns i punkt 35
ovan dven omfattar tjanster som inte har nigot samband med en lastbils funktion
och anvindning eller som tillhandahélls utan att ndgot kort anvinds, och att
uttrycket TRUCKCARD fbljaktligen inte har en beskrivande karaktir i forhal-
lande till samtliga tjanster som hor till dessa kategorier. I det avseendet vill
forstainstansritten papeka att sokanden har ansokt om registrering av uttrycket i
fraga for samtliga tjdnster i dessa kategorier utan att gora nagon atskillnad dem
emellan. Foljaktligen faststiller forstainstansritten o6verklagandenamndens
bedémning sdvitt den avser samtliga tjdnster i dessa kategorier (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovannimnda mélet EuroHealth, punkrt 33).

Foljaktligen foreligger det frin malgruppens synpunkt ett tillracklige direkt och
faktiskt samband mellan uttrycket TRUCKCARD och de tjdnster som hor till de
kategorier som ndamns i punkt 35 ovan.

Nir det giller sokandens argument avseende de beslut av 6verklagandenimn-
derna dir man kom fram till att andra varumirken kunde registreras, vill
forstainstansritten papeka att faktiska eller rittsliga grunder som framgér av ett
tidigare beslut kan dberopas till stéd for en grund som avser att en bestimmelse i
forordning (EG) nr 40/94 har 3sidosatts. I detta fall skall det dock fastslds att
sokanden inte har gjort gillande att det i de ovanndmnda besluten avseende
andra varumirken forekom grunder som skulle kunna kullkasta den bedomning
som gjorts ovan. Harmoniseringsbyrdn har dessutom med ritta papekat att inget
av varumirkena i de beslut som sokanden har dberopat har nigot gemensamt
med uttrycket TRUCKCARD.
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Av detta foljer att uttrycket TRUCKCARD fran maélgruppens synpunkt kan
anvindas, i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning (EG) nr 40/94, for
att beskriva visentliga egenskaper hos de varor och tjdnster som hor till de
kategorier som avses i punkterna 33—35 ovan.

Vad betriffar de varor som hér till de kategorier som bendmns ”stationidr och
flyttbar utrustning for databehandling; program lagrade pa databirare for data-,
text- eller bildbehandling”, vilka omfattas av klass 9, framgér det inte att
uttrycket TRUCKCARD kan anvindas for att beskriva en kvalitet hos dessa
varor. Aven for det fall dessa varor skulle kunna anvindas i ett funktionelit
sammanhang som iven forutsitter ett kort som har samband med en lastbil, ar
denna omstindighet inte tillracklig for att uttrycket TRUCKCARD skall anses
kunna anvindas for att beskriva de ovannimnda varornas avsedda anvindning.
En sidan anvindning skulle pa sin h6jd utgora ett av flera anvandningsomréden,
men inte en teknisk funktion. Slutligen kan det inte goras gillande att uttrycket i
fraga kan anvindas for att beskriva ndgon annan visentlig egenskap hos dessa
varor.

Vidare skall forstainstansritten undersoka huruvida uttrycket TRUCKCARD har
en beskrivande karaktir i forhéllande till foljande kategorier av tjanster:

— “formedling och fakturering av avgifter, nimligen telefonavgifter; finan-
siering och avsittningsfinansiering samt formedling darav; fakturering for
service- och garantitjanster”, vilka omfattas av klass 36,

— ”férmedling av service- och garantitjinster”, vilka omfattas av klass 37,
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— ”férmedling av telekommunikationstjanster, namligen telefoni, telefons-

varartjdnster, information; telekommunikationstjianster, namligen telefoni,
telefonsvarartjanster, information”, vilka omfattas av klass 38,

— ”uthyrning och leasing av utrustning for databehandling; utarbetande av

bokforings- och faktureringsprogram; tillfallig inkvartering; formedling eller
bokning av hotell- eller pensionatlogi”, vilka omfattas av klass 42.

Det framgir inte att dessa tjanster har ett direkt samband med en lastbils funktion
och anvindning. Aven for det fall den omstindigheten att dessa tjinster finns
tillgidngliga och kan betalas med hjdlp av ett kort utgor en kvalitet hos dessa
tjianster som kan ha betydelse for mdlgruppens val, utgor det faktum att kortet
har samband med en lastbil inte en ytterligare omstindighet som péverkar detta
val. Fragan huruvida ett kinnetecken som bestar av flera delar har en beskrivande
karaktir skall bedomas med beaktande av samtliga delar, och inte med
beaktande av enbart en del. Med beaktande av samtliga delar och sett som en
helhet kan foljaktligen inte uttrycket TRUCKCARD anvindas for att beskriva en
kvalitet hos dessa tjanster.

Vad sirskilt betriaffar de kategorier av tjinster som benidmns ”fakturering for
service- och garantitjanster” och "formedling av service- och garantitjianster” ar
det visserligen inte uteslutet att dessa kategorier dven omfattar tjdnster som har
samband med en lastbils funktion och anviandning och som tilthandahalls genom
att ett kort anvinds. Aven for det fall uttrycket TRUCKCARD i ett sddant fall
beskriver en del av de tjinster som hor till dessa kategorier, skall det emellertid
pipekas att det under alla omstindigheter endast ror sig om en obetydlig andel,
med hinsyn till omfattningen av dessa kategorier av tjanster. Foljaktligen ar den
rittspraxis som omnamns (i punkt 37 ovan) inte tillimplig i ett sadant fall.

II-2014



45

46

DAIMLERCHRYSLER MOT HARMONISERINGSBYRAN (TRUCKCARD)

Det framgar inte heller att uttrycket TRUCKCARD kan anvindas for att beskriva
den avsedda anvandningen eller ndgon annan visentlig egenskap hos de tjanster
som hor till de kategorier som namns i punkt 42 ovan.

I punkt 24 i det ifrigasatta beslutet ansdg 6verklagandenimnden i detta avseende
att det dr uppenbart att de tjinster som omfattas av klasserna 38 och 42, sdsom
telekommunikation eller tillfdllig inkvartering, utgér underordnade tjinster, i
forhdllande till de tjanster som har ett direkt samband med en lastbils funktion
och anvindning. P4 samma sitt utvecklade harmoniseringsbyrdn i sin svars-
skrivelse och under forhandlingen ett resonemang om att det framgir av
sokandens uttalanden att den marknadsfér, eller har for avsikt att marknadsféra,
de tjanster som nidmns i punkt 42 ovan genom ett komplicerat system. Inom
systemet, vilket omfattar anvindning av de varor som hor till de kategorier som
avses i punkt 41 ovan, skulle det kort som erbjuds koparna av de fordon som
sokanden tillverkar ge tillgang till en rad tjanster som, férutom de tjanster som
namns i punkt 42 ovan, omfattar de tjanster som nimns i punkt 35 ovan.
Harmoniseringsbyrdn har diarav dragit slutsatsen att frdgan huruvida uttrycket
TRUCKCARD har en beskrivande karaktir, i forhallande till samtliga kategorier
av varor och tjanster som avses 1 registreringsansOkan, skall bedémas mot
bakgrund av det marknadsféringskoncept som sokanden planerar att infora eller
rent av redan har infort.

Forstainstansratten vill emellertid papeka att frAgan huruvida ett kannetecken har
en beskrivande karaktir skall, i motsats till vad harmoniseringsbyrdn har gjort
gillande, bedomas individuellt i férhallande till var och en av de kategorier av
varor eller tjanster som registreringsansokan avser. Vid bedémningen av huru-
vida ett kdnnetecken har en beskrivande karaktir i forhéllande till en viss
kategori av varor eller tjdnster, saknar det relevans huruvida den som anséker om
registrering av varumairket planerar att infora eller har inf6rt ett visst marknads-
foringskoncept som, forutom de varor eller tjanster som hor till denna kategori,
omfattar varor eller tjanster som hor till andra kategorier. Forekomsten av ett
marknadsforingskoncept ir en yttre faktor som inte paverkar de rittigheter som
ar knutna till gemenskapsvarumirket. Det ankommer dessutom enbart pad det
berorda foretaget att besluta om ett marknadsféringskoncept, och konceptet kan
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komma att dndras efter det att kinnetecknet registrerats som gemenskaps-
varumirke, varfor det inte kan ha ndgon som helst inverkan pa bedémningen av
huruvida kinnetecknet kan registreras eller ej.

Av detta foljer att urtrycket TRUCKCARD frin mélgruppens synpunkt inte kan
anvindas, i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning (EG) nr 40/94, for
att beskriva en visentlig egenskap hos de varor och tjanster som hor till de
kategorier som avses i punkterna 41 och 42 ovan.

Av det ovan anforda foljer att talan skall bifallas pd den grund som avser att
artikel 7.1 c i férordning (EG) nr 40/94 har asidosatts i friga om de kategorier av
varor och tjdnster som avses i punkterna 41 och 42 ovan. Talan skall dock ogillas
till den del grunden avser de andra kategorier av varor och tjanster som avses i
punkterna 33—3$ ovan.

Huruvida artikel 7.1 b i férordning (EG) nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har hivdat att det framgdr av formuleringen “saknar sirskiljnings-
formaga” i artikel 7.1 b i férordning (EG) nr 40/94 att varje inslag av
sarskiljningsférmiga — oavsett hur obetydligt — ir tillrdckligt for att motivera
registreringen av ett kinnetecken som varumirke. Foljaktligen dr ert alltfor
restriktivt synsitt inte tillitet vid bedémningen av huruvida kdnnetecknet har
sarskiljningsformaga.
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Sokanden har gjort gillande att uttrycket i fraga, i egenskap av en nybildning
utan en klar innebord, dr kreativt och har ett minsta inslag av fantasi, vilket gor
att det har det minimum av sdrskiljningsférméaga som kravs.

Sokanden har dven &beropat beslut av 6verklagandenimnderna dir man kom
fram till att andra varumirken kunde registreras (se punkt 22 ovan).

Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att uttrycket TRUCKCARD saknar
sarskiljningsformdga, eftersom det enbart bestar av upplysningar som beskriver
de aktuella varorna och tjdnsterna och det inte har ndgon annan egenskap som
kan medfora att uttrycket som helhet anses dgnat att sarskilja sokandens varor
frén andra foretags varor. Harmoniseringsbyran har hivdat att mélgruppen inte
uppfattar uttrycket i frdga som en hanvisning till ett visst foretag, utan enbart
som en generell hinvisning till ett lastbilskort (eller ett kort till lastbilar) forsett
med vissa funktioner som ger tillgang till tjanster.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i férordning (EG) nr 40/94 far ”[v]arumirken som saknar
sdrskiljningsférméga” inte registreras. I artikel 7.2 i forordning (EG) nr 40/94
anges dessutom att ”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren
endast finns i endast en del av gemenskapen”.
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Fragan huruvida ett kinnetecken har sirskiljningsformédga skall dessutom
bedomas enbart i forhillande till de varor eller tjinster som registreringsansdkan
avser och i forhallande till hur den relevanta mélgruppen uppfattar kannetecknet.

Till den del det ifrigasatta beslutet avser de varor och tjinster avseende vilka det i
punkt 40 ovan har fastslagits att uttrycket TRUCKCARD har en beskrivande
karaktir, erinrar forstainstansritten om att enligt fast rdttspraxis dr det
tillrackligt att ett av de absoluta registreringshindren ar tillimpligt for art ett
kannetecken inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke (forsta-
instansrittens dom av den 26 oktober 2000 i mal T-345/99, Harbinger mot
harmoniseringsbyran (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 31, av den
26 oktober 2000 i mal T-360/99, Community Concepts mot harmoniserings-
byran (Investorworld), REG 2000, s. II-3545, punkt 26, och av den
31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyran (VITALITE),
REG 2001, s. II-449, punkt 28). Denna grund skall siledes lamnas utan avseende
savitt avser dessa varor eller tjdnster.

Talan skall diremot prévas pa denna grund till den del det ifrdgasatta beslutet ror
de kategorier av varor och tjinster som avses i punkterna 41 och 42 ovan.

Som framgar av punkt 28 i det ifrigasatta beslutet ansdg 6verklagandenimnden
att ordmirket i friga ”saknar det minimum av sirskiljningsférmaga som kravs,
eftersom malgruppen endast kommer att uppfatta market som en upplysning om
tjansternas syfte eller varornas avsedda anvindning”. Overklagandenimnden
kom saledes fram till slutsatsen att uttrycket TRUCKCARD saknade sirskilj-
ningsférmaga pa grund av dess beskrivande karaktir. I punkt 48 ovan har det
emellertid fastslagits att i frdga om de kategorier av varor och tjdnster som avses i
punkterna 41 och 42 ovan kunde registreringen av uttrycket TRUCKCARD inte
vigras med stod av artikel 7.1 c i férordning (EG) nr 40/94. Foljaktligen kan det
huvudsakliga resonemang som 6verklagandenimnden fort angdende artikel 7.1 b
i forordning (EG) nr 40/94 inte godtas, eftersom det dr grundat pé den felaktiga
tillimpning som har konstaterats ovan.
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Vidare konstaterar forstainstansritten att varken det ifrigasatta beslutet,
harmoniseringsbyréns inlagor eller de fortydliganden som harmoniseringsbyrdn
gjorde under férhandlingen innehller nigra uppgifter som styrker att uttrycket
TRUCKCARD saknar sirskiljningsforméga i friga om de varor och tjdnster som
hor till de kategorier som avses i punkterna 41 och 42 ovan.

Av detta foljer att talan dven skall bifallas pd den grund som avser att artikel 7.1 b
i forordning (EG) nr 40/94 har asidosatts i friga om de kategorier av varor och
tjanster som avses i punkterna 41 och 42 ovan. Talan skall dock ogillas till den
del grunden avser de andra kategorier av varor och tjanster som avses i
punkterna 33—35 ovan.

Av det ovan anforda foéljer att talan skall bifallas i friga om de kategorier av
varor och tjdnster som avses i punkterna 41 och 42 ovan, och att talan skall
ogillas i 6vrigt.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i rittegingsreglerna kan fOrstainstansritten besluta att
kostnaderna skall delas om parterna 6msom tappar malet pd en eller flera
punkter. Eftersom sokandens talan enbart har bifallits avseende ett begrinsat
antal kategorier av varor och tjanster, skall sékanden bira sina kostnader och
ersitta hilften av harmoniseringsbyrans kostnader.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen i utékad sammansattning)

foljande dom:

1) Det beslut som har fattats av tredje 6verklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 12 september 2000 (irende R 569/1999-3) ogiltigforklaras i
fraga om foljande kategorier av varor och tjanster:

|

|

— ”stationir och flyttbar utrustning for databehandling; program lagrade pa
databirare for data-, text- eller bildbehandling”, vilka omfattas av klass 9,

— ”férmedling och fakturering av avgifter, nimligen telefonavgifter; finan-
siering och avsittningsfinansiering samt formedling ddrav; fakeurering for
service- och garantitjanster”, vilka omfattas av klass 36,

— ”formedling av service- och garantitjanster”, vilka omfattas av klass 37,
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— ”formedling av telekommunikationstjanster, namligen telefoni, telefons-
varartjanster, information; telekommunikationstjinster, namligen telefo-
ni, telefonsvarartjianster, information”, vilka omfattas av klass 38,

— ”uthyrning och leasing av utrustning for databehandling; utarbetande av
bokforings- och faktureringsprogram; tillfillig inkvartering; formedling
eller bokning av hotell- eller pensionatlogi”, vilka omfattas av klass 42.

2) Talan ogillas i 6vrigt.

3) Sokanden skall bira sina kostnader och ersitta hilften av svarandens
kostnader. Svaranden skall bara den andra hilften av sina kostnader.

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij

Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 20 mars 2002.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordférande
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