BIOID MOT HARMONISERINGSBYRAN (BIOID)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 5 december 2002 *

1 mal T-91/01,

BioID AG, Berlin (Tyskland), i konkurs, foretrdtt av advokaten A. Nordemann,

sokande,

mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av S. Bonne och G. Schneider, bdda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprak: tyska.
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angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) den 20 februari 2001 (drende
R 538/1999-2), om registrering av ett figurmirke som innehdller akronymen
BiolD,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den
11 juli 2002,

f6ljande

Dom

Den 8 juli 1998 ingav sokanden, under sitt tidigare namn D.C.S. Dialog
Communication Systems AG, med stod av rddets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirke (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en ansékan om
gemenskapsvarumirke till Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller)(nedan kallad harmoniseringsbyrdn). Denna
ansokan inkom till harmoniseringsbyrdn den 10 juli 1998.

II- 5162



2

BIOID MOT HARMONISERINGSBYRAN (BIOID)

Det varumirke som registreringsansékan avsig utgors av f6ljande kdnnetecken:

BiolD.

De varor och tjinster som registreringsansékan avsig omfattas av klasserna 9, 38
och 42 i Nice-6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell
klassificering av varor och tjinster for varumirkesregistrering, med dndringar
och tilligg. De motsvarar féljande beskrivning, som anges i varumérkesansokan:

— klass 9: *Datorprogramvara, datormaskinvara och tilthérande delar, optiska,
akustiska och elektroniska anordningar och tillhérande delar, samt-
liga nimnda varor speciellt fér och i samband med kontroll av
tillgangstillstdnd, f6r kommunikation mellan datorer samt for dator-
stodd identifiering resp. verifiering av levande visen baserad pa ett
eller flera specifika biometriska kinnetecken.”

— klass 38: *Telekommunikation; sikerhetstjinster i samband med kommuni-
kation mellan datorer, tillging till databaser, elektroniska betal-
ningsprocesser, kontroll av tillgdngstillstind samt datorstodd
identifiering resp. verifiering av levande visen baserad pi ett eller
flera specifika biometriska kidnnetecken.”
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— klass 42: ”Tillhandahillande av programvara via Internet och andra
kommunikationsnit, direktanslutet underhdll av datorprogram,
datorprogrammering, samtliga nimnda tjinster speciellt fér och i
samband med kommunikation mellan datorer, tillgdng till data-
baser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgingstill-
stind samt datorstédd identifiering resp. verifiering av levande
visen baserad p4 ett eller flera specifika biometriska kdnnetecken;
teknisk utveckling av system for kontroll av tillgdngstillstind, for
kommunikation mellan datorer samt av system for datorstodd
identifiering resp. verifiering av levande visen baserad pa ett eller
flera specifika biometriska kinnetecken.”

Genom beslut av den 25 juni 1999 avslog granskaren registreringsanskan enligt
artikel 38 i férordning nr 40/94 med motiveringen att det varumirke som
ansdkan avsig var beskrivande fér de ifrdgavarande varorna och helt saknade
sirskiljningsférmiga i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ och 7.1 b i
forordning nr 40/94.

Den 20 augusti 1999 6verklagade sdkanden granskarens beslut till harmonise-
ringsbyran med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Andra 6verklagandenimnden avslog 6verklagandet genom beslut av den
20 februari 2001, som delgavs sékanden den 23 februari 2001 (nedan kallat
det ifrigasatta beslutet). Overklagandenimnden ansig i huvudsak att akronymen
BioID som helhet utgjorde en forkortning av orden biometric identification”
(”biometrisk identifiering”). Follakthgen ansdg Overklagandenimnden att det
varumirke som reglstrerlngsansokan avsig, vilket betecknade egenskaperna hos
de varor och tjdnster som avsags i ansokan, skulle vigras registrering med stod av
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94. Vad betriffar den grafiska utformningen av
det varumirke som registreringsansékan avsig, ansig 6verklagandenimnden att
de grafiska delarna var obetydliga och att de dédrfor inte gav det varumirke som
registreringsansokan avsdg sirskiljningsfé6rmdaga.
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Den 13 mars 2001 skrevs dndringen av sokandens namn till *BioID AG” in i
handelsregistret vid Amtsgericht Charlottenburg.

Forfarandet och parternas yrkanden

Genom anstkan som inkom till férstainstansrittens kansli den 25 april 2001
vickte sokanden forevarande talan. Den 6 augusti 2001 inldimnade harmonise-
ringsbyrdn en svarsinlaga.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet,

— foreligga harmoniseringsbyrdn att tillita att det varumirke som registre-
ringsanstkan avsag offentliggors,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rdttegdngskostnaderna,

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,
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— forplikta s6kanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Under forhandlingen upplyste sékanden forstainstansritten om sin konkurs, och
ordféranden uppmanade sokanden att senast den 15 september 2002 meddela
om detta bolag avsig att fortsitta forfarandet. Genom skrivelse av den
13 september 2002 meddelade konkursforvaltaren att han 6vertog den talan
;om vickts av sokanden. Direfter avslutade ordféranden det muntliga for-
arandet.

Under férhandlingen 4terkallade sokanden sitt andrahandsyrkande att forsta-
instansritten skulle foreligga harmoniseringsbyrdn att tillita att varumirket
offentliggjordes, vilket antecknades av férstainstansritten i forhandlingspro-
tokollet. Sokanden ingav dven vissa handlingar. Harmoniseringsbyrdn motsatte
sig inte att dessa delar lades till akten.

Rittslig bedomning

Sokanden har anfért tvd grunder som avser dsidosdttande av artikel 7.1 ¢
respektive artikel 7.1 b i f6rordning nr 40/94.

Huruvida artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatis

Parternas argument

Sokanden anser allmint att det ir tillrdckligt med en 13g grad av sirskiljnings-
formdaga for att utesluta att det foreligger ett sddant absolut registreringshinder
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som anges i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. S6kanden har i detta avseende
héanvisat till punkterna 39 och 40 i férstainstansrdttens dom av den § april 2001 i
ma3l T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrin (EASY-
BANK), (REG 2001, s. [-1259).

Vad betrdffar akronymen BiolD, anser sokanden att denna akronym inte &dr
omedelbart beskrivande for varorna och tjinsterna i friga utan att den endast 4r
suggererande. Dessutom har sékanden gjort géllande att akronymen i fraga ér ett
pahittat ord, som inte forekommer i ordbdcker och som inte anvinds férutom
som varumirke av sokanden.

Sékanden anser att dven om delen "ID” skulle anses ha betydelsen identifie-
ring”, anger inte akronymen BioID p4 vilket sitt denna identifiering gors. Sa 4r
fallet oavsett vilket semantiskt innehdll delen ”Bio” anses ha (vilken i fore-
kommande fall uttrycker en férestillning om ett samband med livet i allmanhet
eller med det organiska livet, eller en forestillning om ett samband med naturen).
I detta sammanhang har sékanden understrukit att de ifrdgavarande varorna och
tjansterna hor till dataomradet och att de inte har ndgot samband med biologi,
natur eller det organiska livet.

Vad avser den grafiska utformningen av det varumirke som registreringsansokan
avsig, har sokanden gjort gillande att denna utformning har en s sdrskild
karaktdr att de avsedda handelskretsarna endast pd grund hérav kommer att
uppfatta varumirket som ett sirskiljande kdnnetecken.

Dessutom har sékanden aberopat den omstindigheten att akronymen BioID har
registrerats i Tyskland som ett ordmirke for foljande varor och tjanster:
»datorprogramvara som infors i medier som innehdller uppgifter av olika slag:
Trycksaksprodukter, telekommunikation, skapande av dataprogram”. Enligt
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sokanden tillimpar det tyska patent- och varumirkesverket emellertid registre-
ringshindren ganska strikt d& det saknas sirskiljningsférméga.

Sokanden har slutligen hinvisat till beslut som fattats av harmoniseringsbyran,
enligt vilka andra ordmirken som innehiller prefixet ”bio” har ansetts kunna
registreras, sisom BIOWIRE, BIOTAG, BIOWATT, BIOSELECT, BIOPLOT,
BIOSPRINT, BIOTECT, BIOSLIM, BIOPRIME och BIOSTAR. Enligt sokanden
avser dessa beslut varumirken som ir jimférbara med det varumirke som dr i
friga i forevarande mal, och utgér foljaktligen en indikation pd att detta
varumirke kan registreras.

Harmoniseringsbyrdn anser att var och en av de delar som akronymen BiolD
bestdr av saknar sirskiljningsférmdga i férhallande till de varor och tjdnster som
avses i registreringsansokan och att det sitt pa vilket delarna dr sammansatta inte
forindrar denna bedémning. I detta avseende har harmoniseringsbyrdn under-
strukit att eftersom mélgruppen ir specialiserad, engelsktalande eller tminstone
har kunskaper i engelska, kommer akronymen i friga att uppfattas av denna
malgrupp i betydelsen ”biometric identification” (”biometrisk identifiering”) och
dirmed som en upplysning om varornas och tjinsternas art eller avsedda
dndama3l. Dessutom anser harmoniseringsbyran att uttrycket ”biometric identi-
fication” faktiskt anvinds pé ett allmint sdtt av s6kandens konkurrenter.

Vad betriffar den grafiska utformningen av det varumirke som registrerings-
ansokan avser anser harmoniseringsbyran att det fér denna utformning anvinds
ett vanligt féorekommande typsnitt, nimligen typsnittet “arial”. Dessutom har
harmoniseringsbyran anfort att den omstindigheten att var och en av de tvd
stavelserna bestir av bokstdver i olika fet stil inte férindrar konsumentens
helhetsintryck av kidnnetecknet och att anviindningen av versaler i den andra
stavelsen endast forstirker kdnnetecknets beskrivande karaktir, eftersom delen
”ID”, som vanligen anvinds som foérkortning fér ordet “identification”, direkt
kdnns igen som sddan. Enligt harmoniseringsbyrdn fordndrar siledes inte
varumdrkets grafiska utformning varumirkets beskrivande karaktir och ger inte
i sig varumirket sirskiljningsformaga.
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Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far ”[v]arumdrken som saknar
sirskiljningsformaga” inte registreras. Dessutom foreskrivs i artikel 7.2 i
forordning nr 40/94 att ”[pJunkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren
endast finns i en del av gemenskapen”.

Sasom framgar av rittspraxis, avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 bland
annat sidana varumirken som ur malgruppens perspektiv dr allmént fore-
kommande i handeln for att presentera de aktuella varorna eller tjinsterna eller i
forhallande till vilka det atminstone finns konkreta indikationer pd att de kan
anvindas pi ett sidant sitt. Sidana varumirken gor det heller inte majligt for
mélgruppen att géra samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit positiv,
eller att gora ett annat val, om den varit negativ (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-79/00, Rewe-Zentral
mot harmoniseringsbyran, REG 2002, s. II-705, punkt 26).

Ett varumirkes sirskiljningsférmaga skall sdledes endast bedémas dels i
forhillande till de varor och tjinster som registreringsansékan avser, dels i
forhallande till hur den relevanta mélgruppen uppfattar varumirket.

Vad betriffar den relevanta malgruppen, har harmoniseringsbyran i sin svars-
inlaga angett att det 4r friga om en mélgrupp som dr "specialiserad och
vilinformerad om de varor som finns pd marknaden”. Sokanden motsatte sig
denna definition vid férhandlingen och gjorde gillande att dven de som anvdnder
datorer och Internet i allméinhet utgdr en del av malgruppen. Mot bakgrund av
dessa uppfattningar och med beaktande av sortimentet av de ifrdgavarande
varorna och tjinsterna, anser forstainstansritten att malgruppen i vart fall 4r en
grupp som dr insatt i omradet for varorna och tjdnsterna i friga.
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Vad betriffar det varumirke som registreringsansokan avser papekar forsta-
instansritten inledningsvis att detta inte endast innehéller en orddel, nimligen
akronymen BiolD, utan dven figurelement, vilka som sidana saknar semantisk
betydelse, nimligen denna akronyms typografiska inslag. Dessutom innehéller
varumirket tv grafiska delar som ir placerade efter akronymen BioID, ndmligen
en punkt (W) och ett kdnnetecken (®).

Forstainstansritten papekar i detta avseende att det i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 inte gors ndgon &tskillnad mellan olika kategorier av
varumirken. Kriterierna for en beddmning av sirskiljningsformégan hos
varumirken som bestir av figurelement eller av en kombination av orddelar
och figurelement skiljer sig siledes inte frin dem som skall tillimpas pd andra
varumirkeskategorier. Vid bedémningen av sirskiljningsformdgan hos ett
varumirke som bestar av flera delar (nedan kallat sammansatt varumirke), skall
varumirket dessutom beddmas i sin helhet. Detta dr emellertid inte oforenligt
med en successiv genomgang av varumérkets olika delar.

For det forsta skall det vad betriffar akronymen BioID pdpekas att denna
akronym bestir av tva delar (”Bio” och ”ID”). P4 engelska utgér delen *ID” en
vanlig férkortning av substantivet (identification), sdsom 6verklagandenimnden
har visat i punkt 16 i det ifrigasatta beslutet. Vad betriffar prefixet ”Bio”, kan
detta utgbra antingen en forkortning av ett adjektiv (”biological”, biologisk,
“biometrical”, biometrisk) eller en férkortning av ett substantiv (”biology”,
biologi). Akronymen BioID, som bestir av férkortningar som ingr i referens-
sprakets ordférrid, skiljer sig siledes inte fron de lexikaliska reglerna i detta
sprik, och har dirmed inte en ovanlig struktur.

Dessutom anser forstainstansritten att den relevanta malgruppen mot bakgrund
av de varor och tjanster som avses i varumirkesansokan uppfattar akronymen
BiolD i betydelsen ”biometrical identification” (biometrisk identifiering). I detta
avseende saknar sdkandens pastienden relevans, enligt vilka delen *Bio” i dess
olika betydelser hinfér sig till begreppet liv och inte till varorna och tjénsterna i
fraga.
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Vad for det forsta betriffar varorna som omfattas av kategorierna som bendmns
»datorprogramvara, datormaskinvara och tillhérande delar, optiska, akustiska
och elektroniska anordningar och tillhérande delar, samtliga ndmnda varor
speciellt for och i samband med kontroll av tillgangstillstind, for kommunikation
mellan datorer samt for datorstédd identifiering resp. verifiering av levande vésen
baserad p4 ett eller flera specifika biometriska kdnnetecken” (klass 9), papekar
forstainstansritten att dessa varor anvinds, och att det till och med krivs att de
anvinds, vid biometrisk identifiering av levande visen. Nérmare bestdmt 4r den
biometriska identifieringen en av dessa varors — forvisso en bland andra —
tekniska funktioner och inte endast ett tillimpningsomride. Dessutom avser
varumirkesansdkan uttryckligen, dven om det endast dr upplysningsvis, anvédnd-
ning av dessa varor i samband med metoder som grundar sig pid biometrisk
identifiering. Ur den relevanta mélgruppens synvinkel uppfattas akronymen
BiolD saledes s3 att den skulle kunna vara allmint férekommande i handeln for
att presentera dessa varor.

Vad direfter betrdffar tjanster som omfattas av den kategori som bendmns
»siikerhetstjdnster i samband med kommunikation mellan datorer, tillgang till
databaser, elektroniska betalningsprocesser, kontroll av tillgdngstillstdnd samt
datorstddd identifiering resp. verifiering av levande visen baserad pa ett eller
flera specifika biometriska kinnetecken” (klass 38) och den som bendmns
»teknisk utveckling av system for kontroll av tillgéngstillstdnd, for kommunika-
tion mellan datorer samt av system for datorstddd identifiering resp. verifiering
av levande visen baserad pa ett eller flera specifika biometriska kinnetecken”
(klass 42), papekar forstainstansritten att i den mdn dessa tjénster bestir av
biometrisk identifiering eller avser utveckling av system for sddan identifiering,
hénfér sig akronymen BioID direkt till en av deras egenskaper, som malgruppen
kan beakta vid valet av sidana tjinster. Ur denna mélgrupps synvinkel uppfattas
sdledes akronymen BioID #ven si att den skulle kunna vara allmdnt fore-
kommande i handeln for att presentera dessa tjénster.

Vad slutligen betréffar de tjinster som omfattas av kategorierna som bendmns
»telekommunikation” och *tillhandahéllande av programvara via Internet och
andra kommunikationsnit, direktanslutet underhdll av datorprogram, dator-
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programmering, samtliga nimnda tjinster speciellt for och i samband med
kommunikation mellan datorer, tillging till databaser, elektroniska betalnings-
processer, kontroll av tillgingstillstind samt datorstédd identifiering resp.
verifiering av levande visen baserad pd ett eller flera specifika biometriska
kdnnetecken” (klass 42), pdpekar forstainstansritten att dessa tjdnster har ett
nira funktionellt samband med de varor och tjinster som nimns i punkterna 30
och 31 ovan. Dessutom anges i varumirkesansokan uttryckligen, 4ven om det
endast dr upplysningsvis, att dessa tjinster tillhandahlls inom ramen f6r metoder
som grundar sig p4 biometrisk identifiering. Under dessa omstindigheter anser
forstainstansritten att akronymen BioID dven kan vara allmint féSrekommande i
handeln for att presentera dessa tjdnster.

Aven om akronymen BioID inte skulle vara allmint férekommande i handeln f6r
att presentera samtliga varor eller tjinster som omfattas av de kategorier som
avses i varumirkesansokan, papekar forstainstansritten att sokanden ansokte om
registrering av akronymen 1 friga for samtliga dessa kategorier utan att gora
ndgon &tskillnad mellan de olika varor och tjinster som de omfattar. Forsta-
instansritten faststiller féljaktligen overklagandenimndens bedémning i den
man den avser dessa kategorier av varor och tjinster i deras helhet (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i mal
T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrin (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645,
punkt 27).

Av detta foljer att akronymen BioID, som ur den relevanta malgruppens
synvinkel kan vara allmint férekommande i handeln f6r att presentera de varor
och tjinster som avses i varumirkesansokan, saknar sirskiljningsformiga
avseende dessa kategorier av varor och tjinster.

Vad for det andra betriffar det figurkdnnetecken som de typografiska inslagen i
akronymen BiolD utgor (bokstiver med typsnittet “arial”, olika fet stil pé
bokstiverna i de bida stavelserna ”Bio” och ”ID”), framgdr det underférstitt av
punkt 21 i det ifrgasatta beslutet att overklagandenimnden ansdg att ett
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sammansatt varumérke saknar sirskiljningsfdrmaga d& orddelen dr beskrivande
for varorna eller tjinsterna i frdga och figurelementens relativa betydelse ér
»ovisentlig” i férhdllande till denna orddel.

I detta avseende papekar forstainstansritten att det inte kan faststillas att ett
sammansatt varumirke saknar sirskiljningsférmiga pa grundval av den relativa
betydelsen av en av varumirkets delar i forhdllande till vissa andra av
varumirkets bestdndsdelar, vilka saknar sirskiljningsférmdga. Nir en enda
bestdndsdel 4r sdrskiljande i férhéllande till varorna eller tjdnsterna i fraga
omfattas ett ssmmansatt varumirke inte av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Sa
kan vara fallet, 4ven om det sammansatta varumirkets enda sirskiljande del inte
4r dominerande i férhéllande till de 6vriga delar som detta varumirke bestér av.
Det 4r foljaktligen inte méjligt att vid tillimpningen av artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 bortse fran en del av ett sammansatt mirke. Harmoniseringsbyran kan
siledes inte underldta att understka vissa delar av ett sammansatt varumérke av
det skilet att de har ringa betydelse i férhallande till andra delar. Ett sammansatt
varumirkes sirskiljningsformaga skall tvdrtom bedémas mot bakgrund av alla
dess bestdndsdelar.

I forevarande mal skall det didrfér provas huruvida de figurelement som de
typografiska inslagen i akronymen BioID utgér saknar sirskiljningsformaga med
avseende pi de ifrdgavarande kategorierna av varor och tjénster. I detta avseende
framgar det av harmoniseringsbyrans svarsinlaga samt av de svar som harmo-
niseringsbyrdn gav pa forstainstansrittens fragor under forhandlingen att
bokstdver med typsnittet “arial” och bokstdver i olika tjocklek 4r allmdnt
forekommande i handeln for att presentera alla typer av varor och tjinster. Dessa
figurelement kan siledes anvindas pa detta sitt dven i férhéllande till de varor
och tjinster som avses i forevarande varumérkesansokan. Under dessa omstéin-
digheter saknar det som sékanden pastod under férhandlingen relevans, ndmligen
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att den relevanta milgruppen mot bakgrund av férekomsten av dessa delar skulle
komma att tolka det varumirke som registreringsansokan avser som en
upplysning om ursprung. Siledes anser forstainstansritten att de figurelement
som de typografiska inslagen i akronymen BioID utgor saknar sdrskiljnings-
formaga med avseende pa de ifrdgavarande kategorierna av varor och tjinster.

Vad betriffar punkten (m), forklarade sokanden sjilv under forhandlingen att
denna del allmint anvinds som den sista av flera delar i ett ordmirke, och visar
att det dr friga om en forkortning.

Vad slutligen betriffar kinnetecknet (®) uppgav harmoniseringsbyrdn med ritta
under férhandlingen att detta kiinnetecken endast har till funktion att visa att det
ir friga om ett varumirke som har registrerats for ett visst omrdde och att
allminheten skulle vilseledas av denna grafiska del om en sidan registrering inte
gjorts. For ovrigt konstaterar forstainstansritten att det dr allmint forekom-
mande i handeln att denna del anvinds i samband med en eller flera andra
kinnetecken for att presentera alla typer av varor och tjinster.

Foljaktligen kan de grafiska delar som avses i punkterna 38 och 39 ovan
anvindas i handeln fér att presentera de varor och tjinster som avses i
varumirkesansékan, och saknar siledes sdrskiljningsformiga med avseende pd
dessa varor och tjdnster.

Av detta foljer att det varumirke som registreringsansokan avser, vilket bestr av
en sammansittning av delar som var och en kan vara allmint férekommande i
handeln fér att presentera varor och tjinster som omfattas av de kategorier som
avses i varumirkesansokan, saknar sirskiljningsférmaga i forhallande till dessa
varor och tjinster.
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Dessutom framgir av rittspraxis att det forhéllandet att ett sammansatt
varumirke endast bestir av delar som saknar sirskiljningsférmaga i férhallande
till de varor och tjdnster som 4r i friga gor det méjligt att sluta sig till att detta
varumirke betraktat i sin helhet ocksd kan vara allmint férekommande i handeln
for att presentera dessa varor eller tjinster. Detta giller emellertid inte om det
finns konkreta indikationer, exempelvis avseende det sitt pd vilket de olika
delarna 4r sammansatta, pi att det sammansatta varumirket, betraktat i sin
helhet, har en vidare inneb6rd 4n summan av dess bestindsdelar (se, for ett
liknande resonemang, generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers férslag till
avgorande av den 31 januari 2002 i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland
och PTT Nederland, i vilket dom dnnu inte har avkunnats, punkt 65).

I forevarande mal forefaller det inte, till skillnad frdn vad sokanden har gjort
gillande, som om det férekommer sddana indikationer. Strukturen hos det
varumirke som registreringsansékan avser, vilken huvudsakligen kéinnetecknas
av att en beskrivande akronym har satts samman med dels de typografiska inslag
som anges i punkt 37 ovan, dels de grafiska delar som anges i punkterna 38 och
39 ovan, gor det inte mojligt att avfirda slutsatsen att varumarket betraktat i sin
helhet kan vara allmént férekommande i handeln for att presentera varor och
tjanster som omfattas av de kategorier som avses i varuméirkesansokan.

Det varumirke som registreringsansékan avser saknar siledes sérskiljningsfor-
méga i forhallande till de ifrdgavarande kategorierna av varor och tjénster.

Sokanden aberopade, i sin ansékan, att ordmirket Bioid 4r registrerat i Tyskland
och, under forhandlingen, att ett figurmirke som 4r identiskt med det som é&r i
fraga i forevarande mal dr registrerat i Forenta staterna. I detta avseende framgér
det av rittspraxis att gemenskapsordningen for varumirken ér ett sjalvstindigt
system som bestar av en samling regler och mal som ér specifika for detta system
och som skall tillimpas utan hénsyn till de nationella systemen (f6rstainstans-
rittens dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen mot
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harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000, s. 11-3829, punkt 47), och att
frigan huruvida ett varumirke kan registreras som gemenskapsvarumirke endast
skall bedémas pd grundval av de relevanta gemenskapsbestimmelserna. Harmo-
niseringsbyran och, i férekommande fall, gemenskapsdomstolen, 4r inte bundna
av ett beslut som har fattats i en medlemsstat eller i en tredje stat enligt vilket
detta kinnetecken kan registreras som nationellt varumirke. S4 dr fallet dven om
ett sidant beslut har fattats med tillimpning av direktiv 89/104 pd grundval av
harmoniserad nationell lagstiftning.

Féljaktligen dr sokandens argument avseende enbart den omstidndigheten att det
finns registreringar som har gjorts i Tyskland och i USA verkningslosa. Sokanden
har f6r 6vrigt inte lagt fram nigot argument av betydelse som kan hirledas fran
dessa nationella beslut och dberopas till stéd fér den anférda grunden.

Vad betriffar sokandens argument avseende 6verklagandenimndernas beslut
enligt vilka andra varumirken som innehéller delen ”Bio” kan registreras,
papekar forstainstansritten att faktiska och rittsliga skil i ett tidigare beslut kan
dberopas till stéd for att en bestimmelse i férordning nr 40/94 har asidosatts.
Forstainstansritten konstaterar emellertid att sékanden i forevarande mal vad
betriffar dessa beslut inte har 4beropat nigra diri angivna skil som skulle kunna
leda till ett ifrigasdttande av den ovan féretagna bedomningen avseende
sarskiljningsférmagan hos det varumirke som registreringsansékan avser.

Under férhandlingen dberopade sékanden dessutom att harmoniseringsbyran har
registrerat ordmirket “Bioid” fér de kategorier av varor och tjinster som
bendmns “trycksaksprodukter”, telekommunikation” och ”dataprogramme-
ring”. I detta avseende papekar forstainstansritten, till skillnad frdn vad
sokanden uppenbarligen har gjort gillande, att figurmirket som ir i friga i
forevarande mal och ordmirket *Bioid” inte dr utbytbara, och att — sdsom
harmoniseringsbyrdn med ritta har angett — sirskilt den omstindigheten att
bokstiverna ”id” i ordmirket *Bioid” skrivs med gemener skiljer ordmirket vad
avser dess semantiska innehill frin akronymen ”BioID”, sdsom det anges i det
varumirke som registreringsanskan avser.
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Talan kan siledes inte vinna bifall avseende de kategorier av varor och tjdnster
som avses i varumirkesansékan pad den grunden att artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 har 4sidosatts.

Under dessa omstindigheter saknas skil att préva grunden att artikel 7.1 ¢ i
forordning nr 40/94 har asidosatts. Enlig fast rdttspraxis dr det tillrickligt att ett
av de absoluta registreringshindren &r tillimpligt for att ett kiinnetecken inte skall
kunna registreras sisom gemenskapsvarumirke (forstainstansrittens dom av den
31 januari 2001 i mal T-24/00, Sunrider mot harmoniseringsbyrdn, REG 2001,
s. 11-449, punkt 28).

Talan skall siledes ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att
stkanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden
har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 3 december 2002.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordférande
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