DKV MOT OHMI (COMPANYLINE)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 12 januari 2000 *

I mal T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, Kéln (Tyskland), foretrdtt av advoka-
ten S. von Petersdorff-Campen, Mannheim och Karlsruhe, delgivningsadress:
advokatbyrdn M. Loesch, 11, rue Goethe, Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretridd av A. von Miihlendahl, vice ordférande med ansvar for
rittsliga frigor, och D. Schennen, chef fér enheten for lagstiftning och inter-
nationella rittsfrigor, bida i egenskap av ombud, delgivningsadress: kommissio-
nens rittstjanst, C. Gomez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

* Rittegdngssprik: tyska.



DOM AV DEN 12.1.2000 — MAL T-19/99
angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandendmnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden

(varumdirken, monster och modeller) den 18 november 1998 (drende R 72/1998-
1), vilket delgavs sékanden den 19 november 1998,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektéren A. Mair,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 21 januari 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 8 april 1999,

med beaktande av de processledande Atgirder som vidtogs den 15 juni 1999,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter det muntliga forfarandet
den 9 juli 1999,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav genom skrivelse av den 23 juli 1996 en ansékan om gemen-
skapsvarumirke till Byrdn f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran). Denna
ansokan inkom till harmoniseringsbyrdn den 24 juli 1996.

Det varumirke som registreringsansokan avser #r uttrycket Companyline.

De tjdnster som registreringsansékan avser ror ”forsikrings- och finansvisende”,
som omfattas av klass 36 i Nice-6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjinster fér varumirkesregistrering, med #dndringar
och tillagg.

Genom beslut av den 17 april 1998 avslog granskaren ansokan med st6d av
artikel 38 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omride 17,
volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rddets forordning (EG) nr 3288/94 av den
22 december 1994 om gemenskapsvarumirken fér genomférande av de avtal
som ingdtts inom ramen for Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83, svensk
specialutgéva, omrdde 17, volym 2, s. 37).
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Den 13 maj 1998 6verklagade sokanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byran med stéd av artikel 59 i férordning nr 40/94. Sokanden redogjorde for
grunderna f6r 6verklagandet i en inlaga som ingavs den 3 juni 1998.

Overklagandet understilldes granskaren for omprovning enligt artikel 60 i
férordning nr 40/94.

Den 2 juli 1998 6verlimnades éverklagandet till 6verklagandendmnden.

Overklagandet ogillades genom beslut av forsta dverklagandendmnden den 18
november 1998 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Beslutet delgavs sokanden
den 19 november 1998.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— 1 forsta hand dndra det omtvistade beslutet och férplikta harmoniserings-
byran att registrera Companyline som gemenskapsvarumarke for tjanster
som omfattas av klass 36 (férsikrings- och finansvisende) med en forklaring
fran sokandens sida att denne inte gor ansprak pd nigon ensamritt avseende
de bada bestandsdelarna i mirket, ”company” och *line”,

Im-e6



DKV MOT OHMI (COMPANYLINE)

~— 1 andra hand ogiltigférklara det 6verklagade beslutet.

10 Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— avvisa forstahandsyrkandet,

— ogilla talan i 6vrigt,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

11 I'samband med de processledande dtgirder som vidtogs den 15 juni 1999 uppgav
sokanden att den dndrade sitt forstahandsyrkande och yrkade att forstain-
stansrdtten skall dndra det 6verklagade beslutet och férplikta harmoniserings-
byran att offentliggéra uttrycket Companyline i tidningen om
gemenskapsvarumirken sisom ett gemenskapsvarumirke fér tjinster som
omfattas av klass 36 (férsikrings- och finansvisende), med en forklaring fran
stkandens sida att denne inte gor ansprak pd ndgon ensamritt avseende de bida
bestandsdelarna i mirket, "company” och *line”. Sokanden yrkade i dvrigt att
svaranden skall forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna.

12 Vid sammantridet aterkallade sokanden sitt férstahandsyrkande, vilket beakta-
des av forstainstansritten.
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Yrkandet om ogiltigférklaring

Sékanden har i huvudsak dberopat tre grunder till stéd for sin talan. Den forsta
grunden avser 4sidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Den andra
grunden avser asidosittande av artikel 7.1 ¢ i denna férordning, tolkad mot
bakgrund av bestimmelserna i artikel 12 b i samma forordning. Den tredje

“grunden avser maktmissbruk.

Asidosiittandet av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden hivdar att verklagandenimnden har gjort en felaktig bedémning i
savil rittsligt som sakligt hinseende genom att inte gora atskillnad mellan
kinnetecken som “saknar sirskiljningsformdga” och kinnetecken med mycket
begrinsad sirskiljningsférmaga, nir den drog slutsatsen att uttrycket Company-
line inte gjorde det méjligt att sdrskilja de tjinster inom ”forsikrings- och
finansvisende”, som sokanden tillhandahiller, frin sidana tjidnster som till-
handahalls av andra foretag. o T '

Det féljer nimligen av uttrycket “saknar sirskiljningsformaga” i artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 att en mycket begrinsad sirskiljningsférméga dr tillricklig
for att detta registreringshinder inte skall foreligga.

Kinnetecknet skall i 6vrigt alltid beddmas som en helhet och inte genom att de
olika bestindsdelarna betraktas var for sig. Uttrycket Companyline bestdr av tvé
ord: ”company” och ”line”. Fér att bedéma uttryckets sdrskiljningsférmaga skall
endast helhetsintrycket beaktas.
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Det framgar 4ven av motiveringen till det omtvistade beslutet att uttrycket
Companyline inte aterfinns inom tjinstesektorn fér *f6rsikrings- och finansvi-
sende”. Det ror sig f6ljaktligen om ett ord som har konstruerats av sdkanden
sarskilt f6r denna sektor och som, dven fér engelsktalande, endast har en diffus
semantisk mening.

Vidare forbjuder strukturen i forordning nr 40/94 en bedémning av sirskilj-
ningsférmégan enligt artikel 7.1 b med hanvisning till kriterier som endast avser
ett kdnneteckens deskriptiva karaktir i den mening som avses i artikel 7.1 c.

Sokanden har dven gjort gillande att bedémningen av ett varumirkes sarskilj-
ningsférmaga inte endast skall goras inom den engelsksprakiga zonen. Harmoni-
seringsbyrdn har for 6vrigt bortsett fran det forhillandet att varumirken som
innehaller orden “company” eller ”line” ir registrerade i ett flertal medlemsstater
i gemenskapen. Didrmed har harmoniseringsbyrdn &dsidosatt skyldigheten att
harmonisera gemenskapsritten avseende varumirken.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att ett kinnetecken som saknar sirskilj-
ningsformdga i den mening som avses i artikel 7.1 b inte kan utgora ett
varumirke, eftersom allménheten inte uppfattar det som ett varumirke (med
forbehall for sidan sirskiljningsférmdga som har uppnatts till foljd av
varumirkets anvindning). Ett varumirke kan sdledes inte fylla sin funktion
som kénnetecken i betydelsen av en symbol som medfor att produkten eller
tjdnsten forknippas med det féretag som tillverkar eller distribuerar den.

Harmoniseringsbyrdn har medgett att en minimal sirskiljningsformiga ir
tillracklig for att detta registreringshinder inte skall foreligga. Négon sidan
miniminivd har emellertid inte uppndtts i det foreliggande fallet.
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Harmoniseringsbyrin har erinrat om att det for tillimpning av registrerings-
hindren i artikel 7 i férordning nr 40/94 4r tillrdckligt, i enlighet med artikel 7.2 i
denna forordning, att registreringshindren finns i endast en del av gemenskapen.

Forstainstansrittens bedémning

Det framgar av artikel 4 i forordning nr 40/94 att den avgorande egenskap som
ett kinnetecken som kan aterges grafiskt méste ha for att anses utgdra ett
gemenskapsvarumarke 4r att det skall kunna sdrskilja ett foretags varor frin
andra foretags (se forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98,
Procter & Gamble mot Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) (BABY-DRY), REG 1999, s. 1I-2383,
punkt 20).

Hirav foljer bland annat att sirskiliningsformdgan endast kan bed6mas i
forhallande till de:varor eller tjinster for vilka registrering av kdnnetecknet
begirs.

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
»[v]arumirken som saknar sirskiljningsformaga”.

I det forevarande fallet bestar kinnetecknet uteslutande av orden ”company” och
»line”, vilka bada ir ofta forekommande i engelsksprikiga linder. Med ordet
»company” forstas att man har att gora med en produkt eller en tjanst som riktar
sig till bolag eller firmor. Ordet ”line” har flera innebdrder. Inom omrddet for
forsikrings- och finanstjanster betyder det bland annat en forsikringsbransch, en
serie eller grupp av produkter. Det ror sig siledes om tvd allménna ord som

II-10



28

29

30

3

DKV MO1 OHMI (COMPANYLINE)

endast betecknar en serie produkter eller tjanster som riktar sig till foretag. Den
omstindigheten att de har fogats samman, utan ndgon grafisk eller semantisk
andring, utgdr inte ndgot ytterligare kdnnetecken som innebdr att uttrycket i dess
helhet kan sirskilja s6kandens tjanster fran de tjéinster som tillhandahills av
andra foretag. Det forhéllandet att uttrycket Companyline inte dterges i ndgon
ordbok, kan inte i sig — vare sig det skrivs som ett enda ord eller inte — pa nigot
sétt dndra denna uppfattning.

Kéannetecknet Companyline saknar foljaktligen sdrskiljningsférmaga.

Vad betriffar sékandens argument att harmoniseringsbyrdn har 4sidosatt
skyldigheten att harmonisera gemenskapsritten avseende varumirken, skall det
erinras om att registreringshindren i artikel 7 i férordning nr 40/94, enligt
artikel 7.2 redan 4r tillimpliga ndr registreringshindren finns i endast en del av
gemenskapen. Avslaget pa registreringsanstkan i det foreliggande fallet dr
foljaktligen berittigat, eftersom uttrycket Companyline inte kan skyddas inom
den engelsksprakiga zonen.

Av detta foljer att verklagandenimnden med ritta har faststillt att uttrycket
Companyline pa grundval av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte kan utgdra
ett gemenskapsvarumirke.

Sdsom framgar av artikel 7.1 i forordning nr 40/94 dr det tillrickligt att ett av de
uppriknade absoluta hindren for registrering dr tillimpligt for att kdnnetecknet
inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke (se domen i det ovan-
nimnda mélet BABY-DRY, punkt 29).

Det saknas foljaktligen skil att prova den andra grunden avseende asidosittande
av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.
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Makitmissbruk

Enligt sokanden #4r det omtvistade beslutet resultatet av maktmissbruk. Vid
sammantridet hivdade sokanden att svaranden i drendet Companyline har
tillimpat kriterier som dr mycket mer restriktiva dn vad som géller enligt praxis.

Enligt forstainstansritten finns det i vilket fall som helst inte ndgot objektivt och
precist indicium som tyder pa att det omtvistade beslutet har antagits uteslutande,
eller 4tminstone huvudsakligen, fér att uppnd andra mal 4n dem som dberopats.
Talan kan siledes inte vinna bifall pd denna grund.

Av detta foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part f6rpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att s6kanden
skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Moura Ramos Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 12 januari 2000.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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