TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN — HEROLD BUSINESS DATA (WEISSE SEITEN)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 16 mars 2006 "

I mél T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, Salzburg (Osterrike), foretritt av
advokaterna H. Zeiner och M. Baldares del Barco,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, mdnster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretrddd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrins éverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegangssprak: tyska.
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Herold Business Data GmbH & Co. KG, tidigare Herold Business Data AG,
Maodling (Osterrike), foretritt av advokaterna A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum
och U. Reese,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendimnd den 19 juni 2003 (forenade drendena R 580/2001-1 och
R 592/2001-1) i ett férfarande om ogiltigforklaring mellan Herold Business Data AG
och Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektoren J. Plingers,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansridttens kansli den
19 september 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
15 september 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 15 september 2004,

efter forhandlingen den 14 september 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 2 oktober 1996 ingav sékanden med stéd av radets férordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i éndrad lydelse, en ansékan om registrering
av ett gemenskapsvarumdérke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som soktes registrerat var ordmérket WEISSE SEITEN. De varor och
tjdnster som avsags i registreringsansokan omfattas av klasserna 9, 16, 41 och 42 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjdnster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med édndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning;

— Klass 9: "Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och
optiska apparater och instrument samt apparater och instrument for lantmiteri,
besiktning, véigning, métning, signalering, kontroll (¢vervakning), livrdddning
och undervisning; apparater for inspelning, upptagning, overforing eller
dtergivning av ljud och bilder; magnetiska databirare och inspelade lagrings-
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medier for databehandlingsanlidggningar och -apparater, speciellt band, skivor,
cd-romskivor; grammofonskivor; forsiljningsautomater samt mekanismer for
myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner, databehandlingsutrust-
ningar och datorer; eldslickningsapparatur.”

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dirav, ej ingdende i andra klasser;
trycksaker, uppslagsverk, branschférteckningar; bokbinderimaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim fér pappersvaror och
hushéllséndamdl; konstnidrsmaterial; malarpenslar; skrivmaskiner och kontors-
fornddenheter (ej mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej appa-
rater); plastmaterial for emballering (ej ingdende i andra klasser); spelkort;
trycktyper; klichéer.”

— Klass 41: "Forlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, bocker, tidskrifter,
tidningar.”

— Klass 42: "Redigering av texter.”

Det sokta varumirket registrerades den 28 september 1999.

Den 14 februari 2000 ans6kte Herold Business Data GmbH & Co. KG, tidigare
Herold Business Data AG, om att denna registrering skulle ogiltigférklaras med stod
av artikel 51.1 a i forordning nr 40/94, eftersom registreringen stod i strid med de
absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b—d och g i den ovanndmnda
forordningen. Intervenienten héinvisade till ett beslut som fattats av annullerings-
enheten vid Patentamt (det Gsterrikiska patentverket) den 6 november 1998,
varigenom det Osterrikiska varumérket WEISSE SEITEN ogiltigforklarades, och till
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ett beslut som fattats av Oberste Patent- und Markensenat (hogsta avdelningen for
varumirken och patent i Osterrike) den 22 september 1999 om faststillelse av
Patentamts beslut i fraga om foljande varor: "papper och trycksaker”. Till stod for sin
ans6kan om ogiltigférklaring ingav intervenienten dessutom foljande handlingar till
annulleringsenheten:

— "Kommissionens meddelande till Europaparlamentet och radet om framtida
utveckling av marknaden for telefonkataloger och andra informationstjdnster
avseende telekommunikationer i en konkurrensutsatt miljé” av den 22 septem-
ber 1995 (nedan kallat kommissionens meddelande).

— Olika upplysningar fran det dsterrikiska postverket avseende telefonkataloger.

— Kopior av ordersedlar for dsterrikiska telefonkataloger for aren 1993/1994 och
1994/1995.

— Anvisningar for utgivning av officiella telefonkataloger, vilken var foremal for ett
avtal frén r 1992 som slutits mellan intervenienten och det dsterrikiska post-
och televerket.

— Kopior av skrivelser mellan intervenienten och olika avdelningar i det
Osterrikiska post- och televerket om utgivningen av "Weifle Seiten” (vita
sidorna).

— Resultatet av sokningar pé Internet.
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Den 5 april 2001 ogiltigférklarade annulleringsenheten delvis varumérket WEISSE
SEITEN med st6d av artikel 7.1 d och 7.2 i forordning nr 40/94, ndmligen till den del
detta avsdg telefonkataloger innehdllande telefonabonnenters namn i tryckt eller
elektronisk form (klasserna 9 och 16) och utgivning genom ett férlag av siadana
telefonkataloger innehdllande telefonabonnenters namn (klass 41). Annulleringsen-
heten begrinsade ddrmed forteckningen Gver varor och tjanster genom att, i fraga
om klass 9, ligga till att "dessa varor omfattar inte sddana som avser eller omfattar
telefonkataloger innehéllande telefonabonnenters namn”, i fraga om klass 16 ligga
till att "dessa varor omfattar inte telefonkataloger innehéllande telefonabonnenters
namn” och, i fraga om klass 41, ligga till att "dessa tjinster omfattar inte utgivning
av telefonkataloger innehéllande telefonabonnenters namn”. Ansdkan om ogiltig-
forklaring avslogs i dvrigt.

Bade intervenienten och sokanden overklagade annulleringsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stéd av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94 -
intervenienten med avseende pd att ansokan om ogiltigférklaring delvis avslagits och
sokanden med avseende pa att varumadrket delvis ogiltigférklarats.

Genom beslut av den 19 juni 2003 (férenade &drendena R 580/2001-1 och
R 592/2001-1) (nedan kallat det ifragasatta beslutet) avseende de béda over-
klagandena, som handlades gemensamt med stod av artikel 7.1 i kommissionens
forordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen for
éverklagandendmnderna vid harmoniseringsbyrdn (EGT L 28, s. 11), bif6ll forsta
overklagandendmnden delvis intervenientens &verklagande och avslog stkandens.
Overklagandenimnden ogiltigférklarade annulleringsenhetens beslut och ogiltig-
forklarade varumarket WEISSE SEITEN betriffande foljande varor och tjdnster:

— Klass 9: "Magnetiska databérare och inspelade lagringsmedier for databehand-
lingsanldggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor.”
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— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dirav, ej ingdende i andra klasser;
trycksaker, uppslagsverk, branschforteckningar; konstnidrsmaterial; kontors-
fornodenheter (ej mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej appa-
rater).”

— Klass 41: "Forlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, bocker, tidskrifter,
tidningar.”

— Klass 42: "Redigering av texter.”

Overklagandenimnden ansig att varumirket WEISSE SEITEN hade registrerats i
strid med artikel 7.1 d i férordning nr 40/94 i fraga om de varor i klass 9 som angetts
i foregdende punkt samt i frdga om trycksaker, uppslagsverk och branschforteck-
ningar i klass 16. Overklagandenimnden ansag vidare att artikel 7.1 b och c i den
ovannidmnda férordningen éven var tillimplig p& samtliga varor och tjénster som
angetts i foregdende punkt (nedan kallade ifrdgavarande varor och tjénster).

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— éndra det ifragasatta beslutet och ogilla yrkandet om ogiltigférklaring,

II - 843



10

11

DOM AV DEN 16.3.2006 — MAL T-322/03
— 1 andra hand ogiltigférklara det ifragasatta beslutet i den mén yrkandet om
ogiltigforklaring bifallits och férordna att harmoniseringsbyran skall fatta ett

nytt beslut, i forekommande fall efter ett nytt forfarande, och dérvid avsla
yrkandet om ogiltigférklaring,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersiitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall ogilla talan.

Huruvida talan kan tas upp till sakprovning

Enligt lydelsen i artikel 63.5 i forordning nr 40/94 skall talan mot ett beslut som
fattats av en av harmoniseringsbyrans dverklagandendmnder véckas inom en frist av
tvd manader fran delgivningen av beslutet, Enligt artikel 102.2 i forstainstansrittens
rittegingsregler skall tidsfristerna forlingas med tio dagar med hénsyn till avstind i
samtliga fall.
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I forevarande mél delgavs sdkanden det ifrdgasatta beslutet den 1 juli 2003. Fristen
for att vicka talan, inklusive fristen med hénsyn till avstand, 16pte dédrmed ut den
11 september 2003.

Ansokan inkom visserligen till forstainstansrittens kansli genom telefaxmeddelande
den 8 september 2003, det vill sdga fore utgéngen av fristen for att vicka talan.

Enligt artikel 43.6 i rittegingsreglerna skall emellertid vid bedémningen av om
tidsfristerna for forfarandet foljts den dag beaktas d& en kopia av en undertecknad
inlaga inkommer till forstainstansrittens kansli per telefax, endast om det
undertecknade originalet av inlagan inkommer till kansliet senast tio dagar dérefter.

I forevarande mal inkom originalhandlingen av ansokan till forstainstansréttens
kansli forst den 19 september 2003, det vill siga efter utgingen av den ovannidmnda
fristen om tio dagar. Enligt artikel 43.6 i rdttegdngsreglerna skall dirfor endast den
dag di det undertecknade originalet inkom, det vill séiga den 19 september 2003
beaktas vid bedémningen av om fristen iakttagits. Forstainstansritten konstaterar
dérfor att ansékan inkommit efter utgdngen av den ovannidmnda fristen.

Sokanden har emellertid hivdat sig vara i en typisk force majeure-situation, eller att
det dtminstone dr friga om en oforutsebar hindelse.

Forstainstansritten erinrar om att begreppen force majeure och oférutsebar
héndelse, forutom ett objektivt rekvisit hanforligt till for den berdrde onormala
och frimmande omstindigheter, innefattar ett subjektivt rekvisit avseende den
berdrdes skyldighet att skydda sig mot onormala héndelser genom att vidta limpliga
dtgirder utan 6verdrivna uppoffringar. Den berérde skall sirskilt noga vervaka hur
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forfarandet utvecklar sig och bland annat visa omsorg om att iaktta utsatta frister
(domstolens dom av den 15 december 1994 i mél C-195/91 P, Bayer mot
kommissionen, REG 1994, s. [-5619, punkt 32). Begreppen force majeure och
oforutsebar hindelse dr darfor inte tillimpliga pa en situation di en omsorgsfull och
upplyst person objektivt sett hade kunnat undvika att en talefrist 1opte ut (se, for ett
motsvarande synsitt, domstolens dom av den 12 juli 1984 i mal 209/83, Ferriera
Valsabbia mot kommissionen, REG 1984, s. 3089, punkt 22, och domstolens beslut
av den 18 januari 2005 i mal C-325/03 P, Zuazaga Meabe mot harmoniseringsbyran,
REG 2005, s. [-403, punkt 25).

I forevarande maél limnade sokanden originalet av ans6kningshandlingen direkt till
det osterrikiska postverket den 9 september 2003, det vill sdga dagen efter det att
telefaxmeddelandet séndes. Det Osterrikiska postverket Gverldimnade forsindelsen
till det luxemburgska postverket den 11 september 2003, vilket 6verldmnade den till
foretaget Michel Greco den 12 september 2003. Det sistndmnda foretaget tog
emellertid sju dagar pa sig for att ge in forsdndelsen till forstainstansréttens kansli.

Den huvudsakliga eller till och med enda anledningen till forseningen var sdledes att
forstainstansritten kom i besittning av ansokan forst sju dagar efter det att denna
kommit till Luxemburg (se, f6r ett motsvarande synsitt, domstolens dom av den
2 mars 1967 i de férenade madlen 25/65 och 26/65, Simet och Feram mot héga
myndigheten, REG 1967, s. 39). Denna omstindighet maste med avseende pa
sokanden anses utgdra en oforutsigbar hindelse. Denne har visat den omsorg om
att iaktta frister som forvéntas av en normalt upplyst person och kan inte klandras
for att genom sitt handlingssitt ha forvérrat risken for att ansékan skulle komma in
for sent.

Talan kan dérfor tas upp till sakprévning.
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Huruvida det andra yrkandet kan tas upp till sakprévning

Sokanden har i andra delen av sitt andra yrkande i sak yrkat att férstainstansritten
skall férordna att harmoniseringsbyran skall fatta ett nytt beslut och avsla yrkandet
om ogiltigforklaring.

Forstainstansrétten erinrar hdrvid om att harmoniseringsbyran enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 &dr skyldig att vidta de datgérder som krivs for att folja
gemenskapsdomstolarnas avgoranden. Det ankommer dérfor inte pa forstainstans-
ritten att rikta foreldgganden till harmoniseringsbyran. Det aligger némligen
harmoniseringsbyrdn att ritta sig efter domslutet och domskilen i gemenskaps-
domstolarnas domar (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrdn (Giroform),
REG 2001, s. [1-433, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mal T 34/00, Eurocool
Logistik mot harmoniseringsbyran (EUROCOOL), REG 2002, s. 11-683, punkt 12,
och av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrdn —
Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. [1-2251, punkt 22).

Den andra delen av sokandens andra yrkande kan séledes inte tas upp till
sakprévning.

Provning i sak

Sokanden har i sak &beropat fyra grunder till stod for sin talan. Den forsta grunden
avser att det ifragasatta beslutet inte stimmer 6verens med det Osterrikiska beslutet,
och den andra, tredje och fjirde grunden avser Gvertridelse av artikel 7.1 d, ¢
respektive b i forordning nr 40/94.
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Den forsta grunden: huruvida det ifragasatta beslutet inte stdmmer Overens med det
dsterrikiska beslutet

Parternas argument

Sokanden har hidvdat att det ifragasatta beslutet dr inkonsekvent, eftersom det
grundats pa en annan bedémning av den Osterrikiska allménheten &n den som de
osterrikiska myndigheterna gjort i det beslut som fattats av Oberste Patent- und
Markensenat den 22 september 1999.

Harmoniseringsbyran har erinrat om att den inte &r rittsligt forpliktad att sorja for
att dess beslut dr konsekventa med nationella beslut. De omsténdigheter som skulle
bedémas var dessutom inte identiska, eftersom de nationella myndigheterna
grundade sitt beslut pa osterrikiska sprikvanor, medan harmoniseringsbyran hade
att beakta sprakvanorna inom hela den gemensamma marknaden och dédrmed éven i
Tyskland.

Harmoniseringsbyran har vidare betonat att det beslut som fattats av Oberste
Patent- und Markensenat utgor en bekriftelse pd att det dsterrikiska varumérket
WEISSE SEITEN ir ogiltigt till den del det avsdg varorna papper och trycksaker,
eftersom det var deskriptivt betriffande dessa (i betydelsen vita sidor) och att
besluten dérfér var konsekventa i detta avseende.

Intervenienten har erinrat om att harmoniseringsbyran inte &r skyldig att ansluta sin
bedémning till en nationell myndighets, varfor beslutet av den 22 september 1999
saknar relevans for att avgéra hur den osterrikiska allmdnheten uppfattar det
ifragavarande varumdrket.
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Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansrétten erinrar om att harmoniseringsbyrdn inte dr skyldig att grunda
sin beddmning av hur omsittningskretsen uppfattar det ifrdgavarande varumirket
pa ett nationellt beslut. Gemenskapsordningen for varumirken ér ett sjilvstindigt
system som bestdr av en samling regler och som syftar till att uppna de mél som dr
specifika for detta system, eftersom tillimpningen av denna ordning dr oberoende av
de nationella systemen (forstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal
T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000,
s. 11-3829, punkt 47). Frigan huruvida ett kdnnetecken kan registreras som
gemenskapsvarumairke skall sdledes endast bedomas pa grundval av den relevanta
gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyran och, i forekommande fall, gemen-
skapsdomstolarna, dr inte bundna av ett beslut som fattats i en medlemsstat, eller ett
tredjeland, enligt vilket ett kinnetecken kan registreras som nationellt varumirke. S&
dr fallet dven om ett sddant beslut har fattats med tillimpning av nationell
lagstiftning som har tillndrmats gemenskapsritten med stod av radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrdde 13, volym 17,
s. 178), eller i ett land som ingar i det sprakomrade som ordtecknet hirstammar fran
(férstainstansrittens dom ay den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot
harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 47, och av den
22 juni 2005 i mal T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyran
(PAPERLAB), REG 2005, s. [1-2383, punkt 37).

Att det ifrdgasatta beslutet eventuellt inte stimmer 6verens med det dsterrikiska
beslutet kan dirfor inte strida mot relevanta gemenskapsbestimmelser. Forstain-
stansrétten skall i samband med de 6vriga grunderna underséka om harmoniser-
ingsbyrdn bedémt omsittningskretsens uppfattning i férevarande mal pa ett riktigt
satt.

Talan kan dérfor inte bifallas p& den forsta grunden.
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Den andra grunden: overtridelse av artikel 7.1 d i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har bestritt 6verklagandenimndens bedémning att uttrycket weifle Seiten
kommit in i det tyska spréket som en synonym till "alphabetisches Teilnehmerver-
zeichnis” (alfabetisk abonnentférteckning) senast nér kommissionens meddelande
offentliggjordes ar 1995 och att uttrycket redan tidigare anvindes i Osterrike i
betydelsen alfabetisk telefonkatalog. Sokanden har hidvdat att endast en objektiv
beteckning som kan forstds i de flesta berérda kretsar och som é&r vanligt
forekommande kan utgora ett sddant absolut registreringshinder som foreskrivs i
artikel 7.1 d i forordning nr 40/94. Att ett kinnetecken sporadiskt anvénds som
generisk beteckning i berérda kretsar dr inte tillrickligt for att en sidan beteckning
skall uppkomma.

Enligt sdkanden dr det mojligt att uttrycken Yellow Pages (gula sidor) och White
Pages (vita sidor) dr vanligt forekommande i det engelska sprakomradet for att ange
yrkesdelen och myndighetsdelen i en matrikel eller telefonkatalog. I vanligt tyskt
sprakbruk har detta kinnetecken, pa grund av att beteckningen gelbe Seiten (gula
sidor) anvénds i stor utstrickning, blivit ett allmént uttryck for en yrkesmatrikel.
Uttrycket weille Seiten har emellertid aldrig blivit vanligt fdrekommande inom det
tyska sprakomradet som en generisk beteckning fér myndighetsdelen i en matrikel
eller telefonkatalog. I kommissionens meddelande var det dessutom mer fraga om
en Oversittning av den engelska beteckningen White Pages 4n om att skapa en ny
objektiv beteckning i det tyska spréiket.

Sokanden har hévdat att den omstdndigheten att ndgon annan, som underlatit att
registrera en ensamritt, redan vid ett tillfille eller kanske sporadiskt anvént ett
sddant originellt uttryck for att indirekt tillkinnage varor inte med fog kan utgéra
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hinder for registrering av den objektiva beteckningen, eftersom det enligt sékanden
inte dr s att allménheten vanligen anvinder uttrycket eller att det anvénds i det
vanliga sprakbruket. Det dr forst nér dven andra konkurrenter borjar anvéinda en
sddan beteckning och den kommer i allmint bruk som en sedvana kan utvecklas och
kidnnetecknet kan bli en del av det vanliga sprdkbruket. Av handlingarna i malet
framgar emellertid endast att intervenienten anvint beteckningen i vissa undan-
tagsfall och d& forenat den med forklaringar for att underlitta forstielsen.
Handlingarna i malet innehdller inte nigon bevisning for att denna originella
beteckning for en publikation blivit en del av det vanliga tyska sprékbruket. Det kan
hypotetiskt antas att ett kinnetecken utvecklas pad sidant sitt, men detta maste
styrkas. Trots granskarens invindningar godkinde harmoniseringsbyran varumérket
WEISSE SEITEN, eftersom den bedémde att beteckningen inte blivit vanlig for
allménheten och att den inte utgjorde en del av det tyska ordforradet. I ett sadant fall
aligger det den som ansékt om ogiltigforklaring, det vill sdga intervenienten, att
forebringa bevisning for att harmoniseringsbyrdn under delgivningsforfarandet
dsidosatt en visentlig omstindighet som utvisar att ett absolut registreringshinder
foreligger.

Aven om det skulle godtas att kommissionen och det &sterrikiska post- och
televerket, genom att offentliggora och sporadiskt anvinda uttrycket weifle Seiten
tillsammans med forklaringar, har skapat ett objektivt begrepp, har overklagande-
ndmnden inte angett skélen till att detta begrepp kan tillimpas dven for andra varor
och tjdnster dn telefonkataloger i bokform. Det ifragasatta beslutet innehéller inte
nigon motivering till varfér en elektronisk fil eller en hemsida pd Internet med
namnet WEISSE SEITEN som inte ér vit och inte heller bestar av sidor inte skulle
kunna kallas WEISSE SEITEN och pa vad sétt den utgdr en objektiv beteckning.

Harmoniseringsbyran har forst och frimst betonat att overklagandendmnden och
annulleringsenheten aldrig péstatt att det forhéllandet att kommissionen vid ett
tillfdlle anvént uttrycket weifle Seiten skulle vara tillrdckligt for att végra registrering,
Att uttrycket anvindes anségs vara ett uttryck for det 6gonblick i sprakutvecklingen
da detta uttryck angavs vara generiskt till och med pa europeisk niva, dtminstone
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inom specialistkretsar, vilket konstaterats i annulleringsenhetens beslut, eller som ett
uttryck for det 6gonblick da uttrycket senast kommit in i det tyska spraket som en
synonym till alfabetisk abonnentférteckning, vilket konstaterats i det ifragasatta
beslutet.

Overklagandenimndens slutsats att det ifragavarande uttrycket blivit generiskt
redan fore dagen for registreringsansdkan grundades pd en beddmning av
innehéllsrika handlingar frén de Osterrikiska och tyska sprikomradena och av
kommissionens meddelande. Det sistndmnda grundades dessutom pa handlingar
och undersékningar i vilka uttrycket weifle Seiten anvéindes som ett generiskt
begrepp. I fotnoter och killhdnvisningar i tabeller hénvisades némligen till en
undersokning som Coopers & Lybrand, Deloitte genomférde ar 1992, vari detta
begrepp anvindes. Kommissionens meddelande kan dérfor inte anses utgdra
anvindning vid ett tillfille, utan som dndamélsenlig bevisning for att styrka att
uttrycket, atminstone inom specialistkretsar, blivit en generisk formulering for
alfabetisk abonnentférteckning

Anvindningen av detta begrepp édr dessutom inte begréinsad till Tyskland och
Osterrike eftersom det sedan linge dven anvinds i Luxemburg.

Enligt harmoniseringsbyran rader det dirfor inget tvivel om att begreppet weifSe
Seiten redan pa dagen for registreringsansékan var ett generiskt begrepp pa tyska.
Med "branschens vedertagna handelsbruk” maste forstas handelsbruk eller handels-
sedvdnja. Att begreppet anvinds i en mindre grupp dn allmdnheten skulle séledes
vara tillrdckligt for att utgora ett registreringshinder. I vart fall senast pa dagen for
kommissionens meddelande, som riktades till den stora allminheten, blev det
ifrdgavarande uttrycket allmént i det vanliga sprakbruket.
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Harmoniseringsbyrdn har betriffande elektroniska lagringsmedia anmairkt att
sokanden missuppfattat uttrycket weifle Seiten nir den likstéller det med uttrycket
weif3farbige Seiten (vitfirgade sidor) och anfor att elektroniska lagringsmedia inte dr
vita och inte har nagra sidor. Overklagandenimnden har med fog funnit att,
eftersom telefonkataloger &ven finns i elektronisk form, ett sddant informations-
medium mer precist dven kan beskrivas med uttrycket weifle Seiten.

Intervenienten har hdvdat att 6verklagandenimnden med fog konstaterat att
uttrycket weifSe Seiten var en formulering som blivit allmén for alfabetiska
telefonnummerforteckningar.

Av handlingar fran det osterrikiska post- och televerket framgér att uttrycket var
vanligt forekommande i Osterrike redan omkring aren 1992/1993. Eftersom
begreppet weifle Seiten anvindes ensamt och utan andra upplysningar pa
bestillningsformulér, har intervenienten dragit slutsatsen att det Osterrikiska
postverkets kunder kunde erhdlla en telefonkatalog endast om de kinde till
betydelsen av begreppet. Det forklarande uttrycket abonnentforteckning var saledes
inte nodvindigt for att postverkets kunder skulle forstd det ifrdgavarande begreppet.
Att uppgift om varuslaget (abonnentférteckning) atergavs bredvid varubeteckningen
(weifle Seiten) och att bendmningarna yrkesregister och gelbe Seiten anvéndes
bredvid varandra utgér sdledes inte hinder for antagandet att det var friga om en
varubeteckning som blivit vanlig.

Enligt intervenienten var denna anvindning vare sig isolerad eller sporadisk. Det
avgorande dr inte hur ménga handlingar som lagts fram, utan dessa handlingars
betydelse och innehdll. Upplysningsbladet hade sints till samtliga osterrikiska
hushall, vilka hade fatt kinnedom om det. For att styrka att varubeteckningen blivit
allmin &r det inte heller n6dvindigt att samtliga konkurrenter eller ett stort antal av
dem anvédnder den ifrdgavarande beteckningen. Det vdsentliga dr huruvida den
gingse uppfattningen bland allménheten var att beteckningen var vanligt fore-
kommande. Den huvudsakliga anledningen till att ett varumirke utvecklas till en
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generisk beteckning dr i allmidnhet att det under relativt lang tid finns endast en
leverantér av en viss vara pad marknaden och att allménheten dérfér anvéinder
varumirket och varubeteckningen synonymt. P& grund av det statliga monopolet
fanns det under dren 1992 och 1993 inte ndgon annan leverantér av officiella
telefonkataloger dn det Osterrikiska postverket pa omradet for officiella abonnent-
forteckningar.

Av kommissionens meddelande framgar att det ifrdgavarande uttrycket dven anvénts
i andra linder som en allmin beteckning for abonnentférteckningar. I sin
presentation av marknadens tillstdnd anvinde kommissionen uttryck och beteck-
ningar som den tréffat pd under den foregiende undersokningen. Beteckningen
weilSe Seiten dr séledes inte en godtycklig nyskapelse av kommissionen, utan en
beteckning for telefonkataloger som dr vanlig pd marknaden.

Intervenienten har hinvisat till sokningar som gjorts pa Internet med anledning av
forevarande talan och pastir sig ha konstaterat att beteckningen weilSe Seiten
anvénds i bland annat Belgien (pages blanches), Frankrike (pages blanches), Italien
(pagine bianche), Ruminien (white pages), San Marino (pagine bianche), Schweiz
(pagine bianche), Marocko (pages blanches), Mexiko (paginas blancas) samt
Australien och Nya Zeeland (white pages). Intervenienten har betonat att det &r
relevant att begreppet anvinds i andra sprak inom Europeiska Unionen, eftersom
det dr moijligt att fora talan pa grundval av ett varumirke som dr registrerat inom det
tyska sprékomradet i Europeiska Unionen mot ett begrepp som anvénds pa ett annat
sprak men som dr identiskt.

Intervenienten har, med hénsyn till att det absoluta registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 d i férordning nr 40/94 redan forelag nir varumérkesansokan
ingavs ar 1996 och nir varumirket registrerades ar 1999, hivdat att det inte &r
avgbrande att ett nytt invindningsforfarande inleds.
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Intervenienten har slutligen hidvdat att beteckningen weifle Seiten dr en allmédn
beteckning for abonnentforteckningar, varfér den inte endast omfattar tryckta
forteckningar, utan alla slags abonnentférteckningar, oberoende av medium.

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten erinrar om att artikel 7.1 d i férordning nr 40/94 skall tolkas sa
att den utgdr hinder mot registrering av ett varumérke bara nir varumairket bestar
av endast kinnetecken eller upplysningar vilka i det dagliga sprakbruket eller enligt
branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for den
vara eller tjanst som varumarket sokts registrerat for (se analogt domstolens dom av
den 4 oktober 2001 i mal C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 31,
och forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mal T-237/01, Alcon mot
harmoniseringsbyrdan — Dr Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. 1I-411,
punkt 37). Forstainstansritten erinrar darfor om att fragan huruvida ett varumérke
dr allmént férekommande bara kan bedémas i férhallande till de varor eller tjanster
som omfattas av varumdrket, dven om den ifrdgavarande bestimmelsen inte
innehaller en uttrycklig hdnvisning till dessa. Frigan om varumirket ér allmént
forekommande kan vidare bara bedémas i forhallande till omsittningskretsens
uppfattning av det (domen i det ovannidmnda malet BSS, punkt 37).

Forstainstansréitten konstaterar i friga om omsittningskretsen att fragan om ett
kdnnetecken dr allmént forekommande skall bedémas med beaktande av forvint-
ningarna hos en formodad genomsnittskonsument av det ifrdgavarande varuslaget
som forvintas vara normalt informerad samt skéligen uppmérksam och upplyst
(domen i det ovanndmnda maélet BSS, punkt 38).

Aven om det r uppenbart att tillimpningsomradena for artikel 7.1 ¢ och 7.1 d i
forordning nr 40/94 Sverlappar varandra, avslas en registreringsansékan med stod
av den sistnimnda bestimmelsen inte pd grund av att varumérkena dr deskriptiva,
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utan pa grund av det gillande handelsbruket i de kretsar som handlar med de varor
och tjinster som omfattas av de varumirken som sokts registrerade (se analogt
domen i det ovanndmnda madlet Merz & Krell, punkt 35, och domen i det
ovannimnda malet BSS, punkt 39).

Kénnetecken eller upplysningar som utgér ett varumirke, och i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for den vara eller tjinst som avses med detta varumdrke, dr inte
limpliga for att sdrskilja ett foretags varor eller tjénster fran andra foretags och fyller
darfor inte varumdrkets huvudsakliga funktion (se analogt domen i det ovanndmnda
maélet Merz & Krell, punkt 37, och domen i det ovannimnda malet BSS, punkt 40).

I forevarande mal ansig overklagandenimnden att registreringen av varumérket
WEISSE SEITEN borde ogiltigforklaras med stéd av artikel 7.1 d i férordning
nr 40/94 med avseende pd "magnetiska databérare och inspelade lagringsmedier for
databehandlingsanliggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor” i
klass 9 och "trycksaker, uppslagsverk, branschforteckningar” i klass 16. Fragan
huruvida uttrycket weifle Seiten dr allmént forekommande skall darfér bedémas i
forhallande till dessa varor.

Eftersom dessa varor ér avsedda for konsumenter i allmidnhet skall genomsnitts-
konsumentens uppfattning bedomas. Eftersom det ifrdgavarande varumérket
dessutom dr sammansatt av tyska ord skall genomsnittskonsumenten vara
tysksprakig.

Forstainstansritten erinrar om att det av den bevisning rérande frigan huruvida
uttrycket weifle Seiten dr allmént férekommande som intervenienten forebringat vid
harmoniseringsbyran, och som anges ovan i punkt 4, framgar att uttrycket for
omsittningskretsen blivit den vanliga generiska beteckningen f6r en telefonkatalog
for enskilda.
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Det framgar av kommissionens meddelande att denna vid ett flertal tillfillen anvént
uttrycket weifle Seiten for en “alphabetisches Teilnehmerverzeichnis”. Begreppet
anvinds ibland ensamt och ibland tillsammans med den sistnimnda beskrivningen.
Aven uttrycket gelbe Seiten anviinds i meddelandet i betydelsen yrkestelefonkatalog.
Meddelandet ér daterat i september 1995 och utvisar att begreppet weifle Seiten
hade kommit in i tyska spraket senast vid denna tidpunkt. Sdsom harmonisering-
sbyrdn med fog konstaterat hinvisas i meddelandet till en undersékning som
Coopers & Lybrand, Deloitte genomforde dr 1992, vari detta begrepp anvindes.

Sokandens argument att det mer varit frdga om en oversittning av den engelska
beteckningen White Pages én om att skapa en ny objektiv beteckning i det tyska
spriket kan inte godtas. Med hinsyn till att institutionernas dversittare Gversitter
handlingarna till sina modersmdl, anvinder de si lingt méjligt idiomatiska eller
allmént forekommande ord och uttryck.

Det framgdr i vart fall av de olika informationshandlingarna om telefonkataloger fran
det osterrikiska postverket att uttrycket weifle Seiten anvindes i Osterrike i
betydelsen telefonkatalog for enskilda senast fran och med dr 1992. Dessa handlingar
har upprittats av det dsterrikiska postverket och vissa av dem har riktats till samtliga
abonnenter medan andra varit avsedda for allménheten. Samtliga handlingar avser
tiden fore det att ansdkan om varumirket WEISSE SEITEN gavs in. Det framgar av
dessa handlingar att uttrycket weifle Seiten inte anvindes sporadiskt, sdsom
sokanden hédvdat, utan att det sterrikiska postverket ansdg att allménheten kinde
till dess betydelse, eftersom det i annat fall inte hade anvint uttrycket i sina
upplysningsblad.

Forstainstansritten erinrar om att intervenienten upprittat ordersedlarna for
osterrikiska telefonkataloger. Ordersedlarna avser aren 1993/1994 och 1994/1995
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och éven dessa innehaller uttrycken weifle Seiten och gelbe Seiten utan ytterligare
forklaring. Mottagarna av dessa ordersedlar forvintades séledes kénna till betydelsen
av uttrycket weifSe Seiten.

Det framgar dven av anvisningarna for utgivning av officiella telefonkataloger, som
var foéremal for ett avtal av ar 1992 mellan intervenienten och det dsterrikiska post-
och televerket, och av skrivelser mellan intervenienten och olika avdelningar i det
osterrikiska post- och televerket om utgivningen av Weifle Seiten att intervenienten
och myndigheterna ar 1992 i sin skriftvéixling anvinde uttrycket weifle Seiten utan
ndgon forklaring om betydelsen.

Det framgér dessutom av den sékning som gjorts pd Internet den8 augusti 2000 att
bade orden weifSe Seiten och weisse Seiten avser telefonkataloger, bland annat i
elektronisk form eller som cd-rom.

Trots att de sistndmnda handlingarna inhdmtats fyra ar efter ansdkan om
varumirket WEISSE SEITEN, bekriftar de den sprakliga utvecklingen och de
slutsatser som kan dras betréffande tiden fore det att ansékan gavs in.

Det framgar dessutom av det beslut som fattats av Oberste Patent- und Markensenat
att det Osterrikiska varumérket WEISSE SEITEN ogiltigférklarats med avseende pa
foljande varor: "papper och trycksaker”.

Intervenienten har i Gvrigt hénvisat till sdkningar som gjorts pd Internet med
anledning av forevarande talan och fogats till dennes svar for att visa att begreppet
weifle Seiten anvinds i ett flertal linder. Harmoniseringsbyrdn har pa samma sitt
hénvisat till en s6kning som gjorts pa Internet och som fogats till dennas svar.
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Dessa handlingar som getts in forst vid forstainstansritten kan inte beaktas. Talan
vid forstainstansritten syftar namligen till att, i den mening som avses i artikel 63 i
forordning nr 40/94, prova lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyréns
overklagandendmnder har fattat, och forstainstansritten skall dérfér inte bedéma de
faktiska omstindigheterna p& nytt mot bakgrund av handlingar som getts in forst vid
forstainstansritten. Ovanndmnda handlingar skall sdledes avvisas utan att det &r
nddvindigt att bedoma deras bevisvérde (forstainstansréttens dom av den 18 februari
2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyran — Flabesa (CONFORFLEX),
REG 2004, s. II-719, punkt 52, av den 29 april 2004 i mal T-399/02, Eurocermex mot
harmoniseringsbyran (En 6lflaskas form), REG 2004, s. II-1391, punkt 52, och av den
21 april 2005 i mal T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyran — Johnson &
Johnson (mon BeBé), REG 2005, s. 1I-1401, punkt 29).

Av vad ovan anférts framgdr att Sverklagandendmnden med fog funnit att de
handlingar som intervenienten ingett till harmoniseringsbyran var tillrickliga for att
styrka att weifle Seiten var ett uttryck som, den dag da sokanden ingav ansdkan om
registrering av varuméirket WEISSE SEITEN, blivit allmént férekommande hos
omsittningskretsen som en generisk beteckning for telefonkatalog for enskilda.
Forstainstansrétten erinrar i 6vrigt om att sokanden inte forebringat bevisning vid
harmoniseringsbyran till stod for att varumérket WEISSE SEITEN inte omfattades
av tillimpningsomradet for artikel 7.1 d i férordning nr 40/94.

Forstainstansritten godtar inte s6kandens argument att dverklagandenimnden inte
angett skilen till att det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 d i
forordning nr 40/94 &ven skall tillimpas pd andra varor och tjinster &n
telefonkataloger i bokform. I punkt 40 i det ifrdgasatta beslutet angav &verklagande-
ndmnden némligen foljande: "Telefonkatalogerna finns inte endast pa papper, utan
dven i elektronisk form. Den som ansokt om ogiltigforklaring salufér sedan slutet av
dttiotalet olika telefonkataloger i elektronisk form. Telefonkataloger finns i dag inte
endast pa cd-rom, det vill siga pd inspelade lagringsmedier, utan de finns dven direkt
tillgéingliga p& Internet” I punkt 53 i det ifrigasatta beslutet upprepade oGver-
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klagandenidmnden i samband med undersokningen av detta registreringshinder att
”[t]elefonkataloger inte endast [fanns] p& papper, utan éven i elektronisk form” och
att det "dven var mojligt att fa tillgdng till dem direkt via Internet”.

Overklagandenimnden konstaterade dessutom i punkt 41 i det ifrigasatta beslutet
att ”[4]ven nir ett ord normalt inte anvinds i handeln f6r alla varor som omfattas av
en varumirkesansokan, bor den angivna generiska beteckningen beaktas for att
faststilla att ett absolut registreringshinder foreligger”. Overklagandenimnden ansig
sig inte kunna "géra atskillnad mellan de olika varor som omfattas av detta ord, till
exempel mellan romaner (underhallning) och telefonkataloger” och ansag sig bora
"bedéma bristen pa sdrskiljningsformaga mot bakgrund av samtliga varor pa den
forteckning som bifogats ansékan”.

Det framgar av dessa avsnitt att 6verklagandendmnden angett skilen till att den
anség att det absoluta registreringshindret &ven skulle tillimpas pd “magnetiska
databdrare och inspelade lagringsmedier for databehandlingsanldggningar och -
apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor” som omfattas av klass 9 och pa
“trycksaker, uppslagsverk, branschférteckningar” som omfattas av klass 16 och att
den dérmed uppfyllt den motiveringsskyldighet som foreskrivs i artikel 73 i
forordning nr 40/94.

Forstainstansritten skall undersoka huruvida denna motivering dr vilgrundad.

Det ér vedertaget att telefonkataloger for enskilda inte bara finns pd papper, utan
dven i elektronisk form, pa Internet och pad cd-rom. Forstainstansritten har
betriffande “inspelade lagringsmedier for databehandlingsanlidggningar och -
apparater, speciellt cd-rom” och "trycksaker, uppslagsverk, branschforteckningar”
tidigare haft anledning att betona att dessa varor omfattade flera varuslag som,
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antingen i elektronisk form eller pd papper, var limpliga att innehalla tele-
fonkataloger eller meddelanden (forstainstansréttens dom av den 14 juni 2001 i de
forenade malen T-357/99 och T-358/99, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyran
(UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVER-
ZEICHNIS), REG 2001, s. [I-1705, punkt 26).

Uttrycket weifSe Seiten bor dirfor anses vara en allmén beteckning &ven for
elektroniska telefonkataloger, vilket dven framgar av de sokningar intervenienten
gjort pa Internet under det administrativa férfarandet vid harmoniseringsbyran.

Forstainstansritten erinrar betrdffande “magnetiska databdrare och inspelade
lagringsmedier f6r databehandlingsanléggningar och-apparater, speciellt band,
skivor, cd-romskivor” som omfattas av klass 9 om att sdkanden har ansékt om
registrering av det ifrdgavarande varumérket for samtliga varor i denna kategori utan
atskillnad.

Forstainstansritten faststiller dérfor dverklagandendmndens bedémning betréffande
denna kategori i dess helhet (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansréttens
dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyridn
(EurcHealth), REG 2001, s. [I-1645, punkt 33, domen i det ovanndmnda malet
STREAMSERVE, punkt 46, och forstainstansrittens domar av den 20 mars 2002 i
mal T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrdn (TELE AID), REG 2002,
s. 1I-1939, punkt 34, i mé&l T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrén
(CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkterna 33 och 36, och i méal T-358/00,
DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrdan (TRUCKCARD), REG 2002, s. 1I-1993,
punkterna 34 och 37).

Betriffande “trycksaker, uppslagsverk, branschforteckningar” som omfattas av
klass 16, varav telefonkataloger pa papper utgor en del, faststéller forstainstansrétten
overklagandendmndens bedémning avseende denna kategori i sin helhet, eftersom
sokanden inte gjort atskillnad mellan varorna i denna generiska kategori.
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Forstainstansrétten finner under dessa omstindigheter att Gverklagandendémnden
med fog ogiltigforklarade varuméirket WEISSE SEITEN med stod av artikel 7.1 d i
forordning nr 40/94 betriffande “magnetiska databérare och inspelade lagrings-
medier for databehandlingsanlidggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-
romskivor” som omfattas av klass 9 och "trycksaker, uppslagsverk, branschforteck-
ningar” som omfattas av klass 16.

Talan kan foljaktligen inte bifallas pa sokandens andra grund.

Den tredje grunden: évertrddelse av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har konstaterat att kdnnetecknet WEISSE SEITEN har utformats i
enlighet med tyska grammatikregler. Det kan inte undgd ndgon att varumérket
utgors av beteckningen for firgen weif§ (vit) och ordet Seiten (sidor) som kan
tillskrivas en méngfald betydelser, Det ér emellertid forst nir kdnnetecknet kan
formedla relevanta upplysningar om de ifrdgavarande varorna och tjinsterna som
det eventuellt kan vara friga om ett siddant absolut registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.

Sokanden har betonat att en publikation inte utgérs av vita sidor, eftersom néstan
alla publikationer trycks med svart trycksvérta pa vitt papper. Ordet Seiten kan inte
avse en bok, eftersom sidorna bara #r en del av en bok och ordet dérfor inte skulle
vara tillrdckligt for att upplysa konsumenten om att han kommer att erhalla en bok
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om han bestiller weifle Seiten. Sokanden har betréffande vitt papper betonat att
ordet Seiten (sidor) aldrig anvénds for blankt papper, eftersom sidorna bara ér en del
av en publikation.

Enligt sokanden ténker ingen som ser kénnetecknet WEISSE SEITEN pa
skriftstéllare, bokforliggare eller publicering. Ordet Seite (sida) kan aldrig innebéra
en tjdnst och inte heller firguppgiften weify for tankarna till tjinster.

Sokanden har hirav dragit slutsatsen att varumiérket WEISSE SEITEN inte kan
anses deskriptivt for nigon av de ifrdgavarande varorna eller tjédnsterna, eftersom
begreppet weifle Seiten inte kan anvindas for att pa ett limpligt och littbegripligt
sitt beskriva en visentlig egenskap hos ndgon av dessa varor och tjinster, med
undantag for papper, med avseende pd vilket det inte heller &r deskriptivt.

Harmoniseringsbyrdn har anmiérkt att sékanden missuppfattat det ifrégasatta
beslutet. Kidnnetecknet WEISSE SEITEN é&r deskriptivt for de avsedda varorna
“trycksaker, uppslagsverk, branschférteckningar” och "magnetiska databdrare och
inspelade lagringsmedier for databehandlingsanldggningar och -apparater, speciellt
band, skivor, cd-romskivor”, pd grund av att det dr synonymt med telefonkatalog for
enskilda och inte p& grund av att boksidor ér vita. Dessutom &r en beteckning som
blivit allmén i sprékbruket vanligen deskriptiv.

Harmoniseringsbyran har betonat att ett kdnnetecken inte kan registreras for ett
visst varuslag ens om det dr deskriptivt endast med avseende pa en del av varorna i
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detta varuslag. Eftersom kénnetecknet WEISSE SEITEN ér deskriptivt for tele-
fonkataloger for enskilda kan det inte heller registreras for trycksaker, om inte
sokanden eller varumirkesinnehavaren gor en lamplig begriansning av férteckningen
over varor och tjdnster s att uppslagsverk utesluts.

Den vikt 6verklagandendmnden fist vid betydelsen weifdfarbige Seiten giller endast
foljande varor: "papper, kartong samt produkter dérav, ej ingdende i andra klasser;
konstndrsmaterial; kontorsférnédenheter (ej mobler); instruktions- och undervis-
ningsmaterial (ej apparater)”. Enligt harmoniseringsbyrdn kan begreppet weifle
Seiten anvindas synonymt med weiflfarbige Blitter (vitfirgade blad). Kénnetecknet
WEISSE SEITEN idr ddrfér deskriptivt for samtliga dessa varor. Harmonisering-
sbyran har emellertid anmérkt att fragan huruvida konsumenten dven kommer att
uppfatta kinnetecknet som en deskriptiv synonym for “instruktions- och undervis-
ningsmaterial (ej apparater)” kvarstér, eftersom s6kanden inte uttryckligen bestritt
bedémningen med avseende pa dessa varor.

Intervenienten har hévdat att kidnnetecknet WEISSE SEITEN utgér en direkt och
konkret uppgift om kvaliteten och en egenskap hos de ifrdgavarande varorna och
tjdnsterna eller deras avsedda anvéndning i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94.

Enligt intervenienten anvinds orden Seite och Blitter synonymt, vilket framgar av
en artikel som publicerats i GEO och av andra handlingar som intervenienten ingett
under forfarandet vid harmoniseringsbyran.

Eftersom uppgiften weif3 anvinds for sidor och blad som ér otryckta och som skall
siljas i det skicket, dr denna uppgift pa sa sitt beskrivande for en egenskap hos sidor
som ir tillgingliga i handeln, varvid begreppet weifle Seiten anger varans art och
kvalitet.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt lydelsen i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 far ”[v]arumérken som endast
bestdr av kdnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjénsterna”
inte registreras. I artikel 7.2 i férordning nr 40/94 anges vidare att ”[pJunkt 1 skall
tillimpas dven om registreringshindren endast finns i ... en del av gemenskapen”.

Bestimmelsen i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 &r avsedd att frimja en
mélsittning av allménintresse, ndmligen att sddana kinnetecken och upplysningar
som beskriver egenskaperna hos de varor eller tjinster som avses i registrerings-
ansokan skall kunna anvéndas fritt av alla. Denna bestimmelse utgor séledes hinder
for att sddana kidnnetecken eller upplysningar forbehélls ett enda foretag genom att
registreras som varumérke (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mél C-191/01
P, harmoniseringsbyrdn mot Wrigley, REG 2003, s. [-12447, punkt 31, och
forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mél T-219/00, Ellos mot
harmoniseringsbyran (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 27).

I detta sammanhang dr de kinnetecken och upplysningar som avses i den citerade
bestimmelsen séledes de som, vid fran omsittningskretsens synpunkt normal
anvéndning, antingen direkt eller genom att nimna en av dess visentliga egenskaper,
kan anvindas for att beskriva den vara eller tjanst som avses i registreringsansdkan
(domstolens dom av den 20 september 2001 i mél C-383/99 P, Procter & Gamble
mot harmoniseringsbyrdn, REG 2001, s. [-6251, punkt 39). Bedémningen av om
kdnnetecknet har en beskrivande karaktir kan foljaktligen endast goras i forhallande
till de berérda varorna eller tjansterna och i forhéllande till omsittningskretsens
uppfattning av kidnnetecknet (domen i det ovannidmnda maéalet CARCARD,
punkt 25).
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Det skall siledes vid tillimpningen av artikel 7.1 c i férordningnr 40/94, med hénsyn
till innebdrden av ordmérket i friga, prévas huruvida det frdn malgruppens
synpunkt foreligger ett tillrickligt direkt och faktiskt samband mellan varumérket
och de kategorier av varor eller tjanster som detta registrerats for (se, for ett
motsvarande synsitt, domen i det ovannémnda mélet CARCARD, punkt 28).

Forstainstansréitten erinrar hérvid om att det fér att harmoniseringsbyran skall
kunna avsld en registreringsansdkan med std av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94
inte dr nodvindigt att de kinnetecken och upplysningar som varumérket utgdrs av
och som avses i denna bestimmelse, vid tidpunkten for registreringsansokan,
faktiskt anviinds for att beskriva sddana varor eller tjinster som dem som avses i
ansokan, eller egenskaper hos dessa varor eller tjédnster. Det &r, saisom framgar av
bestimmelsens lydelse, tillrdckligt att dessa kidnnetecken och upplysningar kan
anvindas i ett sddant syfte. Ett ordkdnnetecken skall i enlighet med denna
bestimmelse ddrmed inte registreras om det, i dtminstone en av sina potentiella
betydelser, betecknar en egenskap hos de berérda varorna eller tjansterna (domen i
det ovanndmnda malet harmoniseringsbyran mot Wrigley, punkt 32).

I forevarande mal ansdg harmoniseringsbyran att det absoluta registreringshinder
som anges i artikel 7.1 c skulle tillimpas pa foljande varor och tjinster:

— Klass 9: "magnetiska databérare och inspelade lagringsmedier f6r databehand-
lingsanldggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor”.

— Klass 16: "Papper, kartong samt produkter dirav, ej ingdende i andra klasser;
trycksaker, uppslagsverk, branschforteckningar; konstnérsmaterial; kontors-
fornddenheter (ej mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej appa-
rater)”.
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— Klass 41: "Forlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, bocker, tidskrifter,
tidningar”.

— Klass 42: "Redigering av texter”.

Det ér visserligen tillrdckligt att ett av de absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 i férordning nr 40/94 ér tillimpligt for att kiinnetecknet inte skall kunna
registreras som gemenskapsvarumirke. Forstainstansréitten skall emellertid dnda
underséka huruvida skil férelag att tillimpa det absoluta registreringshinder som
anges i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 &ven pa de varor som angetts ovan i
punkt 76, betriffande vilka forstainstansritten faststdllt att artikel 7.1 d i férordning
nr 40/94 tillimpats korrekt.

Uttrycket weiPe Seiten dr sasom sokanden har konstaterat korrekt utformat i
enlighet med tyska grammatikregler. Det utgérs av vanligt férekommande tyska ord.

S&som forstainstansritten angett i samband med bedémningen av féregédende grund
har uttrycket pa tyska blivit synonymt med telefonkatalog for enskilda. Uttrycket kan
darfoér anses vara deskriptivt dven for de varor for vilka det anses utgéra en allmédn
beteckning, det vill siga "magnetiska databdrare och inspelade lagringsmedier for
databehandlingsanliggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romskivor”
och "trycksaker, uppslagsverk, branschférteckningar”, eftersom det avser detta slag
av varor (se, for ett motsvarande synsitt, domen i de ovannimnda férenade malen
UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVER-
ZEICHNIS, punkt 28).
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Sokandens argument att en publikation inte utgdrs av vita sidor, eftersom néstan alla
publikationer trycks med svart trycksvérta pa vitt papper och att ordet Seiten inte
kan avse en bok, eftersom sidorna bara dr en del av en bok och ordet dérfér inte
skulle vara tillrickligt for att upplysa konsumenten om att han kommer att erhalla
en bok om han bestiller weifle Seiten dr inte relevanta, eftersom overklagande-
ndmnden har fastslagit att varuméirket WEISSE SEITEN var deskriptivt for dessa
varor pa grund av att det var synonymt med telefonkatalog for enskilda och inte pa
grund av att sidorna i en sidan katalog ér vita.

Med "forlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, bocker, tidskrifter, tidningar”
som omfattas av klass 41 och "redigering av texter” som omfattas av klass 42 avses
upprittande och utformning av sddana varor som angetts ovan i punkt 96 och,
sdrskilt, varor pd papper som omfattas av klass 16. Uttrycket weif3e Seiten kan darfor
anses vara deskriptivt dven med avseende pa dessa tjinster, eftersom det anger deras
avsedda anvéindning (se, for ett motsvarande synsitt, domen i de ovannidmnda
forenade malen UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKA-
TIONSVERZEICHNIS, punkterna 26 och 28).

Sokandens argument att ingen som ser kdnnetecknet WEISSE SEITEN ténker pa
skriftstillare, bokforlidggare eller publicering kan under dessa omstdndigheter inte
godtas, eftersom &verklagandendmnden har visat att det foreligger ett tillrdckligt
samband mellan dessa tjanster och de varor med avseende pé vilka uttrycket weifle
Seiten betyder telefonkatalog for enskilda.

Overklagandenimnden har dirfor inte gjort en felaktig bedémning med avseende pa
ovan angivna varor och tjénster.
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Det dr emellertid dnda vésentligt att bedéma huruvida varumérket WEISSE SEITEN
ar deskriptivt med avseende pd f6ljande varor: "papper, kartong samt produkter
ddrav, ej ingdende i andra klasser; konstnidrsmaterial; kontorsfornédenheter (ej
mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater)” som omfattas av
Klass 16.

I punkt 81 i det ifrgasatta beslutet konstaterade overklagandenimnden i detta
avseende foljande:

"Papper bestar av blad. Sa snart dessa inte dr var for sig utan inbundna, héftade eller
sammansatta p& annat sitt kallas de Seiten oavsett om de dr tryckta ... Det &r darfor
inte heller uteslutet att ordet Seite ... blir eller redan blivit synonymt med ordet Blatt
(blad). Att precisera att det dr frdga om vita sidor ér i motsats till annulleringsen-
hetens uppfattning en konkret och direkt upplysning om papperets egenskaper som
konsumenterna tar i beaktande nir de beslutar sig fér att kopa. Den generiska
beteckningen kontorsfornddenheter inbegriper dven papper, varfor uttrycket weifSe
Seiten ... dr en deskriptiv uppgift dven med avseende pa dessa. Detsamma giller
instruktions- och undervisningsmaterial, eftersom detta material framfor allt bestar
av bocker. Att precisera att det dmne som undervisas dr tryckt pa vita sidor dr
nédmligen en visentlig uppgift om varans egenskaper. Konstnérsmaterial ér ett annat
generiskt begrepp som, sdsom redan konstaterats, for sin del dven omfattar
skisspapper och som dirfor dr deskriptivt dven med avseende péd dessa.”

Forstainstansritten finner att 6verklagandendmndens bedémning ér korrekt. Det
ifrigavarande uttrycket kan namligen litt forstas som weif3farbige Seiten och det
kan, sdsom harmoniseringsbyrdn och intervenienten gjort gillande, anvindas
synonymt med weifSfarbige Blitter. Uttrycket kan darfér anses vara deskriptivt
dtminstone for papper och, eftersom sékanden inte gjort nagon atskillnad inom den
generiska kategorin “papper, kartong samt produkter dérav, ej ingédende i andra
klasser”, for samtliga dessa varor.
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Forstainstansrétten erinrar om att konstnérsmaterial kan omfatta allt som konst-
nérer anvinder. Det kan ddrfor dven omfatta papper och, eftersom sékanden inte
gjort ndgon begrinsning i denna kategori genom att utesluta papper skall uttrycket
weifle Seiten anses vara deskriptivt for kategorin konstnérsmaterial.

Kategorin kontorsfornodenheter (ej mobler) kan omfatta exempelvis antecknings-
block och tryckpapper och det ifrdgavarande uttrycket kan, med hénsyn till att
sokanden inte gjort ndgon begrinsning i denna kategori, anses vara deskriptivt dven
for dessa varor.

Samma resonemang som for de ovan angivna varorna géller for instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater). Med hénsyn till att s6kanden inte undantagit
vita blad och sidor frin detta material finner forstainstansrétten att varumirket kan
anses deskriptivt for dessa.

Forstainstansritten faststiller 6verklagandenimndens beddmning avseende samtliga
varor som angetts ovan i punkt 101, eftersom sékanden inte gjort édtskillnad mellan
varorna i denna generiska kategori och inte heller begréinsat den.

Av vad ovan anforts foljer att kinnetecknet WEISSE SEITEN har tillrickligt nira
samband med egenskaperna hos ifrdgavarande varor och tjinster for att omfattas av
forbudet i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.

Talan kan dérfor inte bifallas p& sékandens tredje grund.
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Forstainstansritten erinrar betriffande den fjirde grunden avseende overtridelse av
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 om att det, sdsom framgir av artikel 7.1 i
forordning nr 40/94, ér tillrdckligt att ett av de absoluta registreringshindren ar
tillimpligt for att ett kénnetecken inte skall kunna registreras som gemenskaps-
varumirke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot
harmoniseringsbyran, REG 2002, s. [-7561, punkt 29).

Det foljer i 6vrigt av réttspraxis att ett ordmérke som dr deskriptivt f6r varors eller
tjdnsters egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 av
denna anledning med nodvindighet saknar sirskiljningsférmaga med avseende pa
dessa varor eller tjinster i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94:
(se analogt domstolens dom av den 12 februari 2004 i méal C-265/00, Campina
Melkunie, REG 2004, s. [-1699, punkt 19, och av den 12 februari 2004 i mal
C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. [-1619, punkt 86).

Talan kan under dessa omstidndigheter inte bifallas pa den fjirde grunden.

Talan skall dérfor ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta réittegdngskostnaderna. Eftersom s6kanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrdns yrkande bifallas. Intervenienten har inte
yrkat att s6kanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, och denne skall
dérfor béra sin rdttegdngskostnad.

II-871



DOM AV DEN 16.3.2006 — MAL T-322/03

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegingskostnaderna med undantag for interve-
nientens rittegangskostnad.

3) Intervenienten skall biira sin rittegangskostnad.

Jaeger Tiili Czlcz

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 16 mars 2006.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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