COMMUNITY CONCEPTS MOT HARMONISERINGSBYRAN (INVESTORWORLD)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 26 oktober 2000 *

I mal T-360/99,

Community Concepts AG, tidigare Touchdown Gesellschaft fiir erfolgsorientier-
tes Marketing mbH, Miinchen (Tyskland), foretritt av advokaterna F. Bahr och
F. Cordt-Terzi, Miinchen, delgivningsadress: advokatbyran N. Decker, 16, ave-
nue Marie-Thérése, Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av A. von Miihlendahl, vice ordférande med ansvar for
rattsliga fragor, tjanstechefen D. Schennen, juridiska avdelningen, och handlig-
garen E. Joly, samma avdelning, bida i egenskap av ombud, delgivningsadress:
kommissionens rittstjinst, C. Gémez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
Luxemburg,

svarande,

* Rittegingssprik: tyska.
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av tredje
6verklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumairken, monster och modeller) den 15 oktober 1999 (drende R 204/1999-

3), genom vilket registrering som gemenskapsvarumirke av uttrycket Investor-
world vigrades,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Tiili samt domarna R.M. Moura Ramos och
P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byradirektoren G. Herzig,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 24 december 1999, '

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 6 april 2000,

efter det muntliga forfarandet den 5 juli 2000,
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féljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 8 september 1998 ingav Direkt Anlage Bank AG en ansékan om
gemenskapsvarumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avser ar uttrycket Investorworld.

De tjdnster som registreringsansokan avser och som berérs av férevarande talan
omfattas av klass 36 “forsikringsverksamhet; finansiella tjidnster; monetira
tjanster; fastighetsmikleri” i Nice-6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjanster for varumirkesregistrering, med dndringar
och tilldgg. Ansékan om registrering av uttrycket Investorworld avser dven varor
och tjinster som omfattas av klasserna 9, 16, 35, 38 och 41 i nimnda
overenskommelse.

Genom beslut av den 22 februari 1999, delgivet den 23 februari 1999, avslog
granskaren ansokan med stod av artikel 38 i 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 dess dndrade lydelse, med
motiveringen att uttrycket Investorworld saknade sirskiljningsformaga.
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Den 23 april 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byrdn med stdd av artikel 59 i forordning nr 40/94. Overklagandet 6verlimnades
till 6verklagandenimnden.

Genom brev av den 3 september 1999 begirde Touchdown Gesellschaft fiir
erfolgsorientiertes Marketing mbH, som hade overtagit sokandens verksambhet,
att harmoniseringsbyran skulle registrera detta foretags 6vertagande av ritten till
ansdkan om gemenskapsvarumirket i friga.

Overklagandet ogillades genom ett beslut av den tredje 6verklagandendmnden av
den 15 oktober 1999 (nedan kallat det omtvistade beslutet) i den del registre-
ringsansokan avsig tjinster som omfattas av klass 36 i Nice-6verenskommelsen.
Granskarens beslut av den 22 februari 1999 ogiltigforklarades i den del det avsig
varor och tjinster som omfattas av klasserna 9, 16, 35, 38 och 41 i nimnda
overenskommelse.

Enligt det overklagade beslutet saknar uttrycket Investorworld sirskiljnings-
formdga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 med
avseende pd tjdnster som omfattas-av klass 36. Uttrycket 4r med avseende pa
sddana tjinster endast beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i samma
forordning. Det engelska ordet ”investor” skall forstds som “investerare,
finansiir, aktietecknare” och ordet »world” som ”virld, jord, universum” och
dven bildligt som ”minniskor, folk”. I denna bildliga betydelse anvinds ordet
»virld” till exempel i uttrycken “affirsvirlden”, "modevirlden”, *finansvarl-
den” och ”vetenskapsvirlden”. Kombinationen av orden ”investor” och "world”
skulle siledes for de tjinster som omfattas av klass 36 — dtminstone i det
engelska sprikomradet i Europeiska gemenskapen — vara en klar, otvetydig och
omedelbar anvisning om tjdnsternas beskaffenhet och malgrupp i bemirkelsen en
“investerarens virld, virld till vilken investeraren vinder sig, investerarnas
virld”. Uttrycket Investorworld saknar siledes ndgon som helst ytterligare,
pahittad bestindsdel och dirmed dven ndgon som helst sirskiljningsformaga.
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Det omtvistade beslutet delgavs den 25 oktober 1999.

Sokandens Gvertagande av ritten till ansékan om det omtvistade gemenskaps-
varumirket registrerades av harmoniseringsbyrin den 4 januari 2000.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del beslutet innebir ett avslag av
overklagandet till harmoniseringsbyran,

— forplikta svaranden att ersitta rittegingskostnaderna inklusive kostnaderna
for processen i éverklagandenimnden.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Yrkandet om ogiltigférklaring

Sokanden har i huvudsak aberopat tva grunder till stod for sin talan, av vilka den
forsta avser asidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och den andra
asidosittande av artikel 7.1 ¢ i samma forordning.

Harmoniseringsbyran har medgett att det-finns stod f6r den andra grunden. Talan
skall emellertid enligt harmoniseringsbyrins mening 4nda ogillas, eftersom
avsaknaden av sirskiljningsférmiga hos uttrycket Investorworld enligt arti-
kel 7.1 b i férordning nr 40/94 i vilket fall som helst forhindrar registrering av
uttrycket.

Grunden avseende Gsidosdttandet av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har papekat att uttrycket Investorworld strider mot det engelska
sprakets grammatiska regler och varken anvinds i det engelska skrift- eller
talspraket. Det dr siledes — i motsats till vad som hivdas i det omtvistade
beslutet — inte jimforbart med ndgot sidant uttryck som ”affarsvirlden”,
“modevirlden” eller ”vetenskapsvirlden”. Uttrycket i frdga dr nimligen inte
”investment world” eller ”investor’s world”, vilket vore sprakligt korrekt, utan
Investorworld. Uttrycket har sirskiljningsférmaga pad grund av att det ar
grammatiskt felaktigt. '
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Det felaktiga sprakbruk som kinnetecknar uttrycket ir dessutom avsett att vara
en dubbel hinvisning till personer. S6kanden har i detta sammanhang papekat att
anknytningen till manniskor har understrukits pa ett 6verdrivet sitt, dels genom
valet av ordet ”investor” (investerare) i stillet for ordet “investment” (invester-
ing), dels genom tillagget av ordet "world”.

Sokanden har dragit slutsatsen att uttrycket Investorworld i viss man dr pahittat
och sdlunda har sirskiljningsf6rmaga. Det absoluta registreringshindret som
foreskrivs i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, som avser fall dir uttrycket helt
saknar denna egenskap, dr dérfor inte tillimpligt pa den ifrdgavarande registre-
ringsansdkan.

Harmoniseringsbyrdn har medgett att ett minimum av sirskiljningsférmaga ir
tillrickligt for att ett uttryck skall kunna registreras som varumirke, men
vidhaller att uttrycket i fraga inte har den egenskapen. Avsaknaden av apostrof
och ”s”, vilket borde finnas i uttrycket ”Investor’s World”, ricker inte for att ge
uttrycket Investorworld sarskiljningsformaga. Det ror sig enligt harmoniserings-
byrdn om en knappt mirkbar stavningsvariant. Harmoniseringsbyrdn papekar i
detta hinseende att dess praxis 4r att neka registrering av ett méirke som endast
bestir av en sammansittning av tvd ord, av vilka inget i sig kan atnjuta
varumirkesskydd och som enligt grammatlska regler skall skrivas isir.

Harmoniseringsbyran anser att uttrycket Investorworld kan tolkas i bildlig
bemirkelse i betydelsen ”investerarnas virld” och att det ddrmed anger att de
avsedda tjansterna giller allt som kan vara av ndgot som helst intresse for
investerare. Uttrycket saknar foljaktligen sdrskiljningsformaga, eftersom det inte
gor det mojligt atr identifiera det foretag som ligger bakom erbjudandet av
tjansterna. Ett mirke har emellertid sirskiljningsformaga just pa grund av att det
ar dgnat att sdrskilja ett foretags varor och tjinster fran ett annat féretags. I detta
sammanhang anger harmoniseringsbyrdn att dess praxis 4r att neka registrering
av alla uttryck som innehaller dels ordet world”, dels ett ord som beskriver
foremadlet eller malgruppen for varan eller tjdnsten, sasom uttrycken *World of
music” for skivor och ”The world of wine” for vinrelaterade produkter.
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Forstainstansrittens bedomning

Det framgar av artikel 4 i férordning nr 40/94 att den avgorande egenskap som
ett kidnnetecken som kan 4terges grafiskt mdste ha for att anses utgora ett
gemenskapsvarumirke ir att det skall kunna sirskilja ett foretags varor frin
andra foretags (forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 1 mal T-163/98,
Procter & Gamble mot Byrin fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (BABY-DRY), REG 1999, s. 1I-2383,
punkt 20, och av den 12 januari 2000 i mal T-19/99, DKV mot Byrin for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 23).

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 vigras registrering av ”varumirken som
saknar sarskiljningsformiga”. Sirskiljningsformagan skall bedomas i forhdllande
till de varor eller tjanster for vilka registrering av kdnnetecknet begirs (domen i
det ovannimnda malet COMPANYLINE, punkt 24).

I det forevarande fallet bestir kinnetecknet uteslutande av orden ”investor” och
»world”, vilka bada dr vanligt forekommande i engelsksprakiga linder. Med
ordet ”investor” forstds att de avsedda tjdnsterna riktar sig till investerare och
omfattas av klass 36 (se punkt 3 ovan). Den omstindigheten att ordet har fogats
samman med ordet “world” tillfér inte kidnnetecknet ndgot sidrdrag som gor att
det i sin helhet kan anses dgnat att sirskilja sokandens tjidnster frian de tjanster
som tillhandahills av andra foretag (domarna i de ovannimnda malen BABY-
DRY, punkt 27, och COMPANYLINE, punkt 26). Med denna konstruktion blir
uttrycket nimligen endast en hinvisning till ”investerarens virld”, vilket, som
harmoniseringsbyran mycket riktigt har papekat, indikerar att tjdnsterna i fraga
avser allt som kan ha ndgot som helst intresse for en investerare.

Det forhillandet att uttrycket Investorworld inte dr grammatiskt korrekt och

saledes inte existerar i det engelska spriket kan inte pd nigot sitt dndra denna
bedomning (domen i det ovannimnda milet COMPANYLINE, punkt 26).
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Kinnetecknet Investorworld saknar foljaktligen sdrskiljningsformiga med avse-
ende pa tjdnster som omfattas av klass 36 i Nice-6verenskommelsen.

Av detta foljer att 6verklagandenimnden med ritta har faststillt att uttrycket
Investorworld pa grund av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte kan utgora ett
gemenskapsvarumirke for sidana tjinster.

Som framgar av artikel 7.1 i forordning nr 40/94 ir det tillracklige att ett av de
uppriknade absoluta hindren for registrering ir tillimpligt for att kdnnetecknet
inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke (se domarna i de

ovannimnda malen BABY-DRY, punkt 29, och COMPANYLINE, punkt 30).
Talan skall dirfor ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sékanden har tappat
malet, skall s6kanden i enlighet med svarandens yrkande forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Tiili Moura Ramos Mengozzi
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 26 oktober 2000.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordférande
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