DOM AV DEN 27.9.2005 — MAL T-123/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 27 september 2005

I mél T-123/04,

Cargo Partner AG, med site i Fischamend (Osterrike), foretritt av advokaten
M. Wolner,

sokande,

mot

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

svarande,
* Rattegangssprak: tyska.
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CARGO PARTNER MOT HARMONISERINGSBYRAN (CARGO PARTNER)

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandendmnd den 26 januari 2004 (drende R 346/2003-1), om en ansékan om
registrering av ordmirket CARGO PARTNER som gemenskapsvarumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden J.D. Cooke samt domarna R. Garcia-Valdecasas och V.
Trstenjak,

justitiesekreterare: byrddirektoren J. Plingers,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansridttens kansli den
31 mars 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som inkom till férstainstans-
rittens kansli den 9 juli 2004,

efter forhandlingen den 9 mars 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 14 maj 2002 ingav Cargo Partner AG en ansokan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med rédets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgava, omréde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det varumairke anskan avsag var ordmirket CARGO PARTNER.

De tjinster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 36 och 39 i
Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjénster
for varumadrkesregistrering, med &ndringar och tilligg, och motsvarar f6ljande
beskrivning;

— klass 36: "Forsikringsverksamhet”

— Kklass 39: "Transport; emballering och forvaring av gods; anordnande av resor”.
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CARGO PARTNER MOT HARMONISERINGSBYRAN (CARGO PARTNER)

Genom beslut av den 19 mars 2003 avslog granskaren i enlighet med artikel 7.1 b
och 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 ans6kan om registrering, savitt den avsag tjansterna
transport, emballering och forvaring av gods, vilka omfattas av klass 39, med
motiveringen att sirskiljningsférmaga saknades och att det ifrdgavarande ordmirket
var av deskriptiv karaktir.

Den 19 maj 2003 6verklagade sékanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byrén, med stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94, i den del det innebér
avslag pa ansékan om registrering av varumdrket for de tjinster som nédmnts i
punkt 3 ovan.

Genom beslut av den 26 januari 2004 i drende R 346/2003-1 (nedan kallat det
omtvistade beslutet) avslog harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd 6ver-
klagandet, med motiveringen att det sokta varumérket saknade sérskiljningsférmaga
i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och faststéllde sdlunda
granskarens beslut av den 19 mars 2003.

Vid bedémningen av sérskiljningsformagan hos ordmirket CARGO PARTNER
papekade overklagandendmnden att mélgruppen utgors av den engelsktalande
allménheten i sin helhet.

Overklagandenimnden ansdg i huvudsak att orden ”cargo” och “partner”, med
beaktande av deras betydelse pa engelska, saknar sdrskiljningsformaga i forhallande
till den aktuella listan av tjénster, vilken bestir av transporttjinster samt dédrmed
sammanhingande tjinster sisom emballering och férvaring av gods. Overklagande-
ndmnden ansag att det engelska uttrycket "cargo partner” pa tyska kan Gversittas
med “Frachtpartner” eller "Transportpartner” och att ordsammanséttningen &r i
overensstimmelse med de grammatiska reglerna for det engelska spréket.
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Overklagandenimnden understrék vidare, med hinvisning till en hemsida pa
Internet, att kinnetecknet CARGO PARTNER redan anvindes som bendmning for
partners i transportbranschen. Overklagandenimnden tillade att det saknar
betydelse att detta uttryck dnnu inte tagits med i ndgon fackordbok.

Overklagandenimnden ansag att det inte fanns nagot stéd fér att kinnetecknet
CARGO PARTNER, som helhet betraktat, och bedémt i relation till tjansterna i
friga, skulle utgéra nagot mer &n summan av sina bestandsdelar. Overklagande-
nidmnden slog fast att det férutndmnda kdnnetecknet saknade den minsta grad av
sirskiljningsforméga som krivs for registrering och att det dérfor, i enlighet med
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, inte kunde registreras.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— dndra det omtvistade beslutet pa sé sitt att registrering av det sokta varumérket
tillats,

— iandra hand éterférvisa malet till harmoniseringsbyrén,

— under alla omstindigheter forplikta svaranden att ersdtta réttegdngs-
kostnaderna.
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CARGO PARTNER MOT HARMONISERINGSBYRAN (CARGO PARTNER)

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Upptagande till sakprévning

Harmoniseringsbyran har gjort géllande tre invindningar om rittegangshinder, tva
gillande talan i sig och den tredje gillande det forsta yrkandet. Sokanden ansag
ddremot att talan kunde upptas till sakprévning.

Den forsta invindningen om réittegangshinder

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har gjort gillande rittegingshinder pd den grunden att
sokanden inte dr foretrddd i enlighet med artikel 19 i domstolens stadga.
Harmoniseringsbyran har erinrat om att i enlighet med denna bestimmelse maste
en annan part dn en institution eller en medlemsstat féretridas av en advokat som dr
behorig att upptrida infér domstol i ndgon av medlemsstaterna. Enligt ans6kan skall
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sokanden representeras av bolaget med begrinsat ansvar, Gassauer-Fleissner
Rechtsanwilte. Denna uppgift &tfsljdes i ansékan av en underskrift som inte kunde
identifieras som ett av namnen Gassauer eller Fleissner.

Harmoniseringsbyran har i sin svarsinlaga medgett att en juridisk person kan vara
behorig att upptrida som advokat genom sina bolagsmin, om dessa dr behoriga att
foretrdda den juridiska personen. Harmoniseringsbyran har emellertid hivdat att det
inte dr forenligt med artikel 19 i domstolens stadga att en part foretridds av en
juridisk person under siddana omstindigheter som i forevarande mal. Under
forhandlingen har harmoniseringsbyrdn framfort att en part maste foretrddas av en
fysisk person medan svaranden utfirdat rittegdngsfullmakt for en juridisk person.

Harmoniseringsbyran har dessutom hévdat att akten inte innehaller nagon
forteckning over bolagsmin behdriga att foretrida Gassauer-Fleissner Rechtsan-
wilte. Harmoniseringsbyran har gjort géllande att d&ven om ett dokument bekréftar
behorigheten for en viss Michael Wolner omndmns han inte som foretridare for
firman vare sig i den fullmakt som s6kanden limnat eller i sjélva ans6kan. For ovrigt
har inget utdrag ur handelsregistret avseende Gassauer-Fleissner Rechtsanwilte
frambringats.

Harmoniseringsbyran har dérav dragit slutsatsen att det vid tidpunkten f6r ansokans
ingivande inte visats att sdkandens advokater var behoriga att foretrdda sékanden
infér gemenskapsdomstolarna. Detta innebidr ett &sidosédttande av ett visentligt
formkrav och medfor att forevarande talan ej kan provas.

Forstainstansrittens bedémning

Som framgar av artikel 19 tredje och fjirde styckena i domstolens stadga, vilken
enligt artikel 53 forsta stycket i samma stadga skall tillimpas pé forfarandet vid
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forstainstansritten, kan endast en advokat som &r behorig att upptrida infor
domstol i ndgon av medlemsstaterna eller i en annan stat som &r part i avtalet om
Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES) fa foretrdda eller bitrdda en annan
part dn medlemsstater eller gemenskapernas institutioner vid forstainstansritten
(férstainstansrittens beslut av den 24 februari 2000 i mal T-37/98, FTA m.fl. mot
radet, REG 2000, s. I1-373, punkt 20, och av den 9 september 2004 i mal T-14/04,
Alto de Casablanca mot harmoniseringsbyrdn — Bodegas Chivite (VERAMONTE),
REG 2004, s. 1I-3077, punkt 9).

Det foljer av artikel 21 forsta stycket i domstolens stadga, vilken enligt ovanndmnda
artikel 53 likaledes skall tillimpas pa forfarandet vid forstainstansritten, att ansokan
skall vara undertecknad av ndgon som &r behorig att foretrida sokanden i enlighet
med artikel 19 i domstolens stadga (beslut i det ovanndmnda malet FTA m.fl. mot
rddet, punkterna 21 och 22). Det krévs vidare, enligt artikel 43.1 forsta stycket i
forstainstansrittens rittegdngsregler, att originalexemplaret av varje inlaga skall vara
undertecknat av partens ombud eller advokat, Underskriften av partens ombud eller
advokat pa originalexemplaret av varje inlaga dr det enda sittet att sikerstélla att en
person som, i enlighet med artikel 19 i domstolens stadga, dr behorig att foretrida
parten infér gemenskapsdomstolarna tar ansvar for en sddan handling (beslut i det
ovannimnda malet FTA m.fl. mot radet, punkterna 23 och 26).

Som framgédr av bilagorna till ansokan har Wiens advokatsamfund intygat att
Gassauer-Fleissner Rechtsanwilte ér upptagen pa listan 6ver advokatfirmor och att
den genom sina befullmiktigade bolagsmén &r behérig att verka som advokat i
Osterrike och att upptrida infor alla dsterrikiska domstolar.

I motsats till vad harmoniseringsbyradn havdar, aterfinns dessutom en forteckning
over deldgare i Gassauer-Fleissner Rechtsanwilte i sidhuvudet i ansékan, déribland
advokaten Michael Wolner. Av akten framgar att denne dr registrerad som advokat
hos Wiens advokatsamfund.
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Av detta framgar att Gassauer-Fleissner Rechtsanwilte, genom advokaten Michael
Wolner, dr behorig att upptrida i egenskap av advokat infér 6sterrikiska domstolar.

For ovrigt har advokaten Wolner som svar pa en fraga fran forstainstansritten,
genom fax mottaget av forstainstansritten den 27 oktober 2004, bekriftat att det &r
hans underskrift som forekommer pa de inlagor som ingetts av s6kanden.

Under dessa omstidndigheter skall harmoniseringsbyrans férsta invindning om
rattegdngshinder ogillas.

Den andra invdndningen om rdttegdngshinder

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har framhallit att ansékan inte uppfyller kraven enligt artikel
44 i rittegdngsreglerna pa grund av att redogérelsen for de dberopade grunderna &r
for kortfattad och inskrénker sig till att gora gillande motsatsen till vad
overklagandendmnden slagit fast. Harmoniseringsbyrdn har erinrat om att det
enligt forstainstansrittens réttspraxis inte dr tillrdckligt att aberopa asidoséttande av
gemenskapsritten. Det dr nidmligen nddvindigt att dberopa rittsliga eller faktiska
omstindigheter till stod for ett sddant péstiende (forstainstansrittens dom av den
7 juli 1994 i mal T-43/92, Dunlop Slazenger mot kommissionen, REG 1994, s. [1-441,
punkt 184, och av den 14 juli 1994 i mél T-77/92, Parker Pen mot kommissionen,
REG 1994, s. II-549, punkterna 99 och 100). Harmoniseringsbyran har vidare under
forhandlingen gjort gillande att sokanden till stod for forevarande talan aberopat
samma argument som infér harmoniseringsbyran.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 21 i domstolens stadga och artikel 44.1 c i réttegdngsreglerna skall
varje ansokan innehélla en kortfattad framstéllning av grunderna for talan, och dessa
uppgifter skall vara tillrickligt klara och precisa for att svaranden skall kunna
forbereda sitt forsvar och forstainstansritten skall kunna prova talan. Detta giller
dven for alla yrkanden, for vilka grunder och argument skall anges s& att savil
svaranden som gemenskapsdomstolarna kan avgora om de dr vilgrundade. (domen i
det ovanndmnda mélet Dunlop Slazenger mot kommissionen, punkt 183).

For att talan skall kunna upptas till provning maste, med hénsyn till kraven pa
rittssikerhet och en god rittskipning, de visentliga faktiska och rittsliga
omstindigheter som ligger till grund f6r talan framgs, i vart fall i sammanfattning,
pé ett ssmmanhidngande och forstaeligt sitt av texten i sjilva ansokan (forstainstans-
rittens dom av den 18 september 1996 i mal T-387/94, Asia Motor m.fl. mot
kommissionen, REG 1996, s. I1-961, punkt 106, och forstainstansréttens beslut av
den 29 november 1993 i méal T-56/92, Koelman mot kommissionen, REG 1993, s. II-
1267, punkt 21).

I forevarande mal uppfyller ansokan kraven i artikel 21 i domstolens stadga, vilken
enligt artikel 53 forsta stycket i samma stadga och artikel 44.1 c i rédttegéngsreglerna
skall tillimpas pd forfarandet vid forstainstansritten. Sokanden bestrider némligen
overklagandendmndens bedémning att det sokta ordmérket saknar sérskiljnings-
formaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Aven om
framstéllningen av grunderna till stéd for talan dr knapphéndig &r den tillrdcklig for
att forstainstansrétten skall kunna identifiera de argument som utgér den rittsliga
grunden for talan och de faktiska omstindigheter som aberopas till stéd f6r denna.

Att helt eller delvis upprepa de argument som redan framforts infér harmoniser-
ingsbyrdn, och inte endast hinvisa till dessa, star inte i strid med artikel 21 i
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domstolens stadga och artikel 44 i rittegingsreglerna. Niér en sokande bestrider den
tolkning eller tillimpning av gemenskapsritten som gjorts av harmoniseringsbyran,
kan nidmligen de rittsfragor som provats av den senare anyo prévas i en talan vid
forstainstansritten. Detta omfattas av den domstolsprévning som harmoniserings-
byréns beslut dr underkastade enligt artikel 63 i férordning nr 40/94, i vilken anges
att talan kan foras mot beslut av éverklagandendmnden bland annat pa grund av
dsidosittande av fordraget, nimnda forordning eller nidgon rittsregel som giller
deras tillimpning.

Séaledes skall harmoniseringsbyrans andra invindning om rittegangshinder ogillas.

Den tredje invindningen om réttegangshinder

Parternas argument

Harmoniseringsbyrén anser att 6verklagandet inte kan tas upp till prévning eftersom
sokanden har begirt att det omtvistade beslutet skall dndras och registrering av
kinnetecknet CARGO PARTNER som gemenskapsvarumirke skall tilldtas.
Forstainstansritten kan nédmligen inte medge registrering av ett s6kt varumirke.
Dels f6ljer av artiklarna 233 och 63.6 i forordning nr 40/94, liksom av réttspraxis, att
harmoniseringsbyran sjilv skall vidta de &tgdrder som kridvs for att folja
gemenskapsdomstolarnas domar (forstainstansréittens dom av den 8 juli 1999 i
mal T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (BABY-DRY),
REG 1999, s. I1-2383, punkt 53), dels dr nésta steg i registreringsforfarandet inte
registrering av det sokta varumiérket utan offentliggorande av ansokan i enlighet
med artikel 40 i férordning nr 40/94.
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Forstainstansrittens bedémning

Harmoniseringsbyran &r enligt artikel 63.6 i férordning nr 40/94 skyldig att vidta de
atgidrder som krivs for att folja gemenskapsdomstolarnas dom. Det ankommer
ddrfor inte pa forstainstansritten att rikta foreldgganden till harmoniseringsbyran.
Det aligger nidmligen den senare att ritta sig efter domslutet och domskilen i
forstainstansrittens dom da den senare bifallit sokandens talan. En talan vars syfte &r
att forstainstansritten skall foreldgga harmoniseringsbyran att fullfélja ett registre-
ringsforfarande kan sdledes inte upptas till provning (forstainstansrittens dom av
den 31 januari 2001 i méil T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. I[-433, punkt 33, och av den
27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyran
(EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 12).

Sokanden har emellertid, genom andrahandsyrkandet om &terfrvisning till
harmoniseringsbyran, implicit yrkat att beslutet skall ogiltigforklaras.

Om det dessutom, trots det sétt pa vilket yrkandena har formulerats, av talan tydligt
framgér att sdkanden i sak begir att det omtvistade beslutet skall ogiltigférklaras,
kan talan upptas till provning (forstainstansréittens dom av den 27 juni 1995 i mal
T-169/94, PIA HiFi mot kommissionen, REG 1995, s. [I-1735, punkt 17, och av den
19 juni 1995 i mél T-107/94, Kik mot radet och kommissionen, REG 1995, s. II-1717,
punkterna 30 och 32).

I forevarande mal skall det, med hinsyn till inneb6rden av den argumentation som
sokanden anfort till stod for sina yrkanden, anses att dessa i sjilva verket avser
ogiltigforklaring av det omtvistade beslutet. Sokanden har ndmligen anfort argument
som syftar till att visa att harmoniseringsbyréns avslag pd ansékan om registrering av
ordméirket CARGO PARTNER var rittsstridigt.
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Séledes kan talan, i den mén den skall forstds pa detta sitt, upptas till sakprévning.

Provning i sak

Sékanden har &beropat tvd grunder till stod for sin talan. Den forsta avser
dsidoséttande av artikel 7.1 b i foérordning nr 40/94 och den andra avser
dsidoséttande av icke-diskrimineringsprincipen.

Den forsta grunden: Huruvida artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har erinrat om att domstolen i sin dom av den 20 september 2001 i mal
C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, (REG 2001, s. [-6251), har
slagit fast att varje méirkbar avvikelse, i lydelsen av ett ordmérke som foreslagits for
registrering, fran den terminologi som i de berérda konsumenternas dagliga tal
anvinds for att beskriva varan eller tjinsten, eller deras visentliga egenskaper, kan ge
detta ordmirke en sérskiljningsforméga som gor det mojligt att registrera det som
ett varumarke. S6kanden har lagt till att ndr en kombination av tva ord i sig sjilv ger
upphov, dtminstone genom association eller genom anspelning, till flera olika
betydelser medfor detta att tecknet inte &r beskrivande (férstainstansrittens dom av
den 31 januari 2001 i mal T-193/99, Wrigley mot harmoniseringsbyran
(DOUBLEMINT), REG 2001, s. [I-417). Om, for 6vrigt, en kombination av ord
kan ge kinnetecknet en suggestiv innebord ridcker detta for att ge det senare
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sdrskiljningsférmaga. Sokanden har i detta avseende dberopat forstainstansrittens
dom av den 5 april 2001 i mél T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot
harmoniseringsbyran (EASYBANK) (REG 2001, s. [1-1259).

Sokanden har ocksa erinrat om att om det dr mojligt for malgruppen att litt och
omedelbart ligga ett ord pad minnet innebér det att uttrycket, som helhet betraktat,
tenderar att uppfattas som ett sirskiljande kidnnetecken av malgruppen. Det ér inte
nodvindigt att ordet har ett minsta inslag av fantasi eller att det &r sérskilt ovanligt
eller i6gonfallande. Det ér enbart formagan att sirskilja varor eller tjanster pa
marknaden, i forhallande till varor eller tjinster som erbjuds av konkurrenterna som
utgdr grunden for ett varumérke (domen i det ovannimnda mélet EUROCOOL).

Sokanden har gjort gillande att, i forevarande mal, uttrycket "cargo partner” &r
ovanligt och sdledes kan anvindas for att sérskilja de produkter som avses. Detta
péstdende grundas huvudsakligen pa de tre foljande argumenten. For det forsta &r
det inte kidnnetecknet CARGO PARTNER som dr det vanliga for att beskriva de
ifrdgavarande tjdnsterna utan “your partner for cargo” eller liknande uttryck. Av
detta skil uppfattas uttrycket i frdga redan, av allmdnheten, som sérskiljande for de
tjdnster som sdkanden erbjuder. For det andra, nir ordet "partner” anvinds med
avseende pd ett foretag forvintar sig allmdnheten att pluralformen av ordet anvénds.
Som sokanden for ovrigt anfort under forhandlingen syftar ordet “partner” i
forevarande mal inte pd foretagets organisation utan pa en speciell relation med
kunderna. For det tredje finns uttrycket "cargo partner” i sokandens firma och har
sedan manga ar tjdnat syftet att sirskilja sbkanden fran dess konkurrenter.

Harmoniseringsbyran har erinrat om att ett varumérke saknar sarskiljningsférmaéga i
den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 nér det inte kan anvéndas
for att sdrskilja varor eller tjinster efter deras kommersiella ursprung. Sa é&r
vanligtvis fallet nér ett varumérke endast beskriver varornas eller tjansternas art eller
deras egenskaper.

II - 3995



43

45

DOM AV DEN 27.9.2005 — MAL T-123/04

Harmoniseringsbyrdn har betonat att sdkanden inte motbevisat vad 6verklagande-
ndmnden pastdtt i punkt 19 i det omtvistade beslutet, att kinnetecknet CARGO
PARTNER anvinds av foretag som beteckning for sina affirspartners pé transport-
omrddet. Enligt harmoniseringsbyran stods detta pastéende av en hidnvisning till en
hemsida pé Internet i det omtvistade beslutet, och ytterligare stod kan ges i andra
exempel, sdsom ett meddelande fran Air France ddr man presenterar sig som “cargo
partner” fér tva Picassoutstillningar i Indien, och ett meddelande fran Cargo
Counts, ett dotterbolag till Lufthansa, enligt vilket det dr Frankfurts flygplats nya
“cargo partner”.

Enligt harmoniseringsbyrdn dr sékandens pastiende enligt vilket det inte é&r
"partner” i singularis utan "partners” i pluralis som anvinds inom handeln inte
styrkt utan dr klart felaktigt.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt lydelsen av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far ”[v]aruméirken som saknar
sdrskiljningsférmaga” inte registreras. I artikel 7.2 i forordning nr 40/94 foreskrivs
dessutom att "[pJunkt 1 skall tillimpas &ven om registreringshindren endast finns i
endast en del av gemenskapen”.

Det f6ljer av lydelsen i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 att ett minimum av
sdrskiljningsférmaga récker for att registreringshindret i denna artikel inte skall vara
tillimpligt (domen i det ovanndmnda méalet EUROCOOL, punkt 39).

II - 3996



46

47

48

49

50

CARGO PARTNER MOT HARMONISERINGSBYRAN (CARGO PARTNER)

Att kiinnetecknet i frga enbart saknar ett inslag av fantasi, eller inte r ovanligt eller
ibgonfallande, kan inte innebdra att varumaérket saknar sérskiljningsférmaga (domen
i det ovannimnda malet EASYBANK, punkt 39).

Med ett varumirkes sérskiljningsforméga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94, avses att varumdrket skall vara dgnat att sikerstilla att den vara
eller den tjinst som dr foremadl for registreringsansokan hirrér fran ett visst foretag
och, séledes, att sérskilja denna vara eller tjinst frdn andra foretags, samt att det
foljaktligen kan fylla varumirkets grundliggande funktion (domstolens dom av den
21 oktober 2004 i mal C-64/02 P, Harmoniseringsbyran mot Erpo Mobelwerk, REG
2004, s. [-10031, punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

Fragan huruvida ett kinnetecken har sérskiljningsf6rmaga kan endast bedémas dels
i forhéllande till de varor och tjinster for vilka registrering av kinnetecknet begirs,
dels i forhallande till hur maélgruppen uppfattar kinnetecknet (domen i det
ovannimnda mélet harmoniseringsbyrdn mot Erpo Mobelwerk, punkt 43,
forstainstansrittens dom av den 3 juli 2003 i mél T-122/01, Best Buy Concepts
mot harmoniseringsbyrdn (BEST BUY), REG 2003, s. 11-2235, punkt 22, av den
3 december 2003 i mal T-305/02, Nestlé Waters France mot harmoniseringsbyran
(en flaskas form), REG 2003, s. [1-5207, punkt 29, och av den 10 november 2004 i
maél T-402/02, Storck mot harmoniseringsbyran (karamellomslag), REG 2004,
s. 11-3849, punkt 48).

For att beddma huruvida ett ordmérke har sdrskiljningsformaga, dr det lampligt att
utgd fran perspektivet hos en konsument som talar det aktuella spraket (domen i det
ovanndmnda malet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 42).

I forevarande mal dr de aktuella tjdnsterna transport samt emballering och férvaring
av gods, och malgruppen bestdr av den engelsktalande allménheten i sin helhet,
sdsom Overklagandendmnden med rétta har funnit i det omtvistade beslutet.
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Fran det engelska sprikets stdndpunkt avviker inte CARGO PARTNER fran de
grammatiska reglerna for detta sprak och det dr foljaktligen inte heller ovanligt till
sin utformning.

Ordet partner anvinds med olika innebdrd, bland annat inom omradet for tjdnster,
for att beskriva néra forbindelser mellan enheter eller ett partnerskap, genom att
frammana positiva bibetydelser som fortroende och kontinuitet i detta avseende
(forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i mal T-270/02, MLP Finanzdien-
stleistungen mot harmoniseringsbyran (bestpartner), REG 2004, s. I1-2837,
punkt 23).

Ordet "cargo” anger att tjdnsterna i frdga &r transport samt emballering och
forvaring av gods.

Det kan konstateras att orden “cargo” och "partner” dr allmdnna ord vilka inte kan
sirskilja sokandens tjanster fran andra foretags tjinster.

Vad avser varumirken som bestar av tva eller flera ord, sdsom det varumirke som
utgdr foremalet for forevarande tvist, krivs att man kan konstatera en eventuell
deskriptiv karaktir, inte endast betriffande vart och ett av orden i sig utan dven
betriffande den helhet som de utgor. Varje mérkbar avvikelse, i lydelsen av den
ordkombination som foreslagits for registrering, fran den terminologi som i de
berdrda konsumenternas dagliga tal anvinds for att beskriva varan eller tjénsten,
eller deras visentliga egenskaper, kan ge denna ordkombination en sérskiljnings-
formaga som gor det mojligt att registrera den som ett varumérke (domen i det
ovanndmnda malet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, punkt 40).
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I detta fall finns inga uppgifter som tyder pa att uttrycket "cargo partner” pa engelska
skulle ha nigon ytterligare betydelse p& detta sprak utéver att beteckna den partner
som erbjuder tjénsterna transport, emballering och forvaring av gods. I forhéllande
till sina bestdndsdelar, uppvisar kinnetecknet CARGO PARTNER inga ytterligare
egenskaper som skulle kunna medfora att kéinnetecknet, som helhet betraktat, f6r
mélgruppen kan sirskilja sbkandens tjinster frén andra foretags tjanster.

Sokandebolaget dr forvisso registrerat i Osterrike, ett tysktalande land. Eftersom det
emellertid &r tillréckligt att det finns skél for avslag i ndgon del av gemenskapen 6r
att ans6kan om registrering av ett varumaérke skall avslas, kan det konstateras att nir
det star klart att det foreligger registreringshinder i den engelsktalande delen av
gemenskapen, dr den eventuella forekomsten av ett sddant hinder dven i andra delar
av gemenskapen utan betydelse i férevarande mal (domen i det ovanndmnda malet
bestpartner, punkt 21).

Det kan for ovrigt upplysningsvis ndmnas att de bdda orden “cargo” och "partner”
kan anvindas pa tyska med i allt vdsentligt samma betydelse som pa engelska.

Av detta foljer att kdnnetecknet CARGO PARTNER ur malgruppens perspektiv
saknar sérskiljningsforméaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 med avseende pa tjinsterna transport samt emballering och forvaring av
gods.
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Den av sokanden é&beropade omstindigheten att uttrycket CARGO PARTNER
forekommer i dennes firma, foranleder inte en annan bedémning.

Det framgér av det ovan sagda att grunden avseende &sidosittande av artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 skall ogillas.

Den andra grunden: Huruvida icke-diskrimineringsprincipen har dsidosatts

Parternas argument

Med sin andra grund har sokanden gjort gillande att 6verklagandendamnden har
frangdtt harmoniseringsbyrans beslutspraxis, genom att tillimpa ett avsevirt
stringare bedomningskriterium pd dennes ansdkan &n pad andras ansékningar, och
ddrigenom &sidosatt principen om icke-diskriminering. I detta avseende har
sokanden dberopat att kdnnetecknen Finishing Partner, Partner Marketing, Partner
Store, YOUR CULINARY PARTNER, INHOUSE-OUTSOURCING, TRANSEU-
ROPA, alltravel, MEGATOURS, Data Intelligence Group har kunnat registreras som
varumirken. Enligt sokanden skiljer sig dessa varumirken, i synnerhet Finishing
Partner, inte i forhdllande till kdnnetecknet CARGO PARTNER. Sélunda talar
harmoniseringsbyrdns praxis for en registrering av kinnetecknet CARGO PART-
NER som gemenskapsvarumérke.

Vid férhandlingen har sékanden gjort gillande att forevarande mél skiljer sig fran
vad som giller i det ovanndmnda malet bestpartner i tre avseenden. For det forsta
avsags i detta mal en specialiserad malgrupp medan mélgruppen i férevarande mal
utgors av genomsnittskonsumenten. For det andra dr bestpartner, i hogre grad én
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CARGO PARTNER, en slogan. For det tredje dr ordet "best” en anvisning om det
aktuella foretagets kvalitet, vilket inte dr fallet med ordet "cargo”.

Harmoniseringsbyrdn har medgett att parterna i forfarandena infoér denna har rétt
att forviinta sig att, i sak, lika fall skall bedémas lika. Dock skall denna férvintan
skiljas fradn frdgan om parterna med framgang kan dberopa utgingen i parallella
forfaranden nir granskaren vid harmoniseringsbyran och 6verklagandenimnden,
med beaktande av omsténdigheterna i fallet, i ett annat fall kommer till ett resultat
som inte helt eller delvis 6verensstimmer med det forsta beslutet.

Enligt harmoniseringsbyran har sokanden emellertid inte forklarat pa vilket sitt de
citerade, tidigare avgorandena frin harmoniseringsbyrdan kan jimfoéras med
omstindigheterna i férevarande fall.

Harmoniseringsbyran har vidare hidvdat att dven om det skulle réra sig om likadana
fall, har dess tidigare beslut inte nigra bindande réttsverkningar. I detta avseende
hénvisar harmoniseringsbyran till forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i
maél T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyran (STREAMSERVE) (REG
2002, s. 11-723, punkt 66), enligt vilken lagenligheten av de beslut som fattas av
overklagandendmnderna enbart skall bedémas pa grundval av férordning nr 40/94,
sdsom den tolkas av gemenskapsdomstolarna och inte mot bakgrund av &ver-
klagandenédmndernas tidigare beslutspraxis.

Av detta foljer enligt harmoniseringsbyran att, om tidigare beslut varit oférenliga
med gemenskapsritten, dessa aldrig kan medfora att ett nytt beslut som &r oférenligt
med gemenskapritten skulle vara réttsenligt. Om de i stillet &r forenliga med
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gemenskapsritten och faktiskt avser likadana fall som det omtvistade beslutet, kan
det senare endast ogiltigforklaras pd grund av en felaktig rittstillimpning av
forordning nr 40/94 och inte pa grund av dsidosdttande av icke-diskriminerings-
principen.

Forstainstansrittens bedémning

Det dr tillrdckligt att erinra om att motiveringen, avseende faktiska omstindigheter
och rittsliga dverviganden, i ett tidigare beslut visserligen kan utgéra argument till
stod for en grund som avser dsidosittande av en bestimmelse i forordning nr 40/94,
men att lagenligheten av 6verklagandenimndernas beslut icke desto mindre skall
bedémas enbart pd grundval av denna forordning, sdsom den tolkas av gemenskaps-
domstolarna, och inte pd grundval av overklagandendmndernas tidigare besluts-
praxis (domen i det ovannimnda mélet STREAMSERVE, punkterna 66 och 69).

Det foreligger ndmligen tva tdnkbara mojligheter. Om &verklagandendmnden i ett
tidigare &drende, genom att medge att ett kénnetecken kan registreras som
gemenskapsvarumairke, gjort en korrekt tillimpning av relevanta bestimmelser i
forordning nr 40/94 och den i ett senare drende, jimférbart med det forra, fattar ett
motsatt beslut, skall gemenskapsdomstolarna ogiltigforklara detta senare beslut pa
grund av att tillimpliga bestimmelser i forordning nr 40/94 har asidosatts. I detta
forsta fall saknar grunden avseende &sidosittande av principen om foérbud mot
diskriminering fog (domen i det ovanndmnda malet STREAMSERVE, punkt 67).

Om o6verklagandendmnden i stillet i ett tidigare drende, genom att medge att ett
kidnnetecken registreras som gemenskapsvarumérke, har gjort en felaktig rittstill-
dmpning och den i ett senare drende, jimforbart med det forra, fattar ett motsatt
beslut, kan det forsta beslutet inte &beropas till stéd for ett yrkande om
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ogiltigforklaring av detta senare beslut. Det foljer niamligen av domstolens
rittspraxis att likabehandlingsprincipen endast kan dberopas ndr detta dr forenligt
med legalitetsprincipen (domstolens dom av den 13 juli 1972 i de forenade mélen
55/71-76/71, 86/71, 87/71, och 95/71, Besnard m.fl. mot kommissionen, REG 1972,
s. 543, punkt 39, férstainstansrittens dom av den 28 september 1993 i mal T-90/92,
Magdalena Fernandez mot kommissionen, REG 1993, s. I1-971, punkt 38), och att
ingen till sin egen fordel kan dberopa en rittsstridig tgdrd som gynnat nigon annan
(domstolens dom av den 9 oktober 1984 i mal 188/83, Witte mot parlamentet, REG
1984, s. 3465, punkt 15, och férstainstansrittens dom av den 22 februari 2000 i mél
T-22/99, Rose mot kommissionen, REGP 2000, s. [-A-27 och II-115, punkt 39).
Aven i detta andra fall saknar féljaktligen grunden avseende &sidosittande av
principen om férbud mot diskriminering fog (domen i det ovannimnda malet
STREAMSERVE, punkt 67).

Av detta foljer att grunden att harmoniseringsbyrdn har frangétt sin beslutspraxis
saknar fog.

Av vad ovan anforts foljer att ingen av de dberopade grunderna kan godtas, och talan
om ogiltigférklaring av det omtvistade beslutet skall saledes ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegdngsregler skall tappande part
forpliktas att ersdtta riattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sékanden
har tappat maélet, skall denne forpliktas att ersdtta harmoniseringsbyrans
rittegangskostnad, i enlighet med dennas yrkande.
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Pa dessa skil beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Cooke Garcfa-Valdecasas Trstenjak

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 27 september 2005.

H. Jung ].D. Cooke

Justitiesekreterare Ordférande
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