DOM AV DEN-31.1.2001 — MAL T-331/99

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 31 januari 2001 *

T mal T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, tidigare Stora Carbonless Paper GmbH,
Bielefeld (Tyskland), foretritt av advokaten U. Ulrich, med delgivningsadress i
Luxemburg, '

sokande,
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av E. Joly, P. von Kapff och av A. von Miihlendahl, samtliga.
i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av tredje
sverklagandenimnden vid Byrin for harmonisering inom den inre marknaden

* Rittegingssprik: tyska.

II-436



MITSUBISHI HITEC PAPER BIELEFELD MOT HARMONISERINGSBYRAN (GIROFORM)

(varumirken, monster och modeller) den 8 september 1999 (drende R 175/1999-
3), genom vilket registrering som gemenskapsvarumirke av uttrycket Giroform
vigrades,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektdren G. Herzig,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 23 november 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 10 mars 2000,

efter det muntliga forfarandet den S juli 2000,
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féljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 28 april 1997 ingav sékanden en ansékan om gemenskapsvarumarke till den
tyska patentmyndigheten (Deutsche Patentamt), som vidarebefordrade ansokan
till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansdkan avser dr uttrycket Giroform.

De produkter som registreringsansdkan avser omfattas av klass 16 “Papper,
kartong samt produkter dirav, ej ingdende i andra klasser” i Nice-6verens-
kommelsen, av den 15 juni 1957, om klassificering av varor och tjinster for
varumirkesregistrering, med dndringar och tilldgg.

Genom beslut av den 12 februari 1999 avslog harmoniseringsbyrans granskare
delvis ansokan med stod av artikel 38 i radets forordning (EG) nr 40/94-av
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MITSUBISHI HITEC PAPER BIELEFELD MOT HARMONISERINGSBYRAN (GIROFORM)

den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, med
motiveringen att uttrycket, f6r samtliga produkter i klass 16 som registrerings-
ans6kan avsag, med undantag av delklassen “kartong samt produkter dirav”,
saknade sédrskiljningsforméaga och uteslutande hade en beskrivande karaktir.

Den 12 april 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut om delvis avslag till
harmoniseringsbyran, med stéd av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet ogillades genom ett beslut av den 8 september 1999 (nedan kallat
det omtvistade beslutet), som delgavs sékanden den 23 september 1999, i vilket
namnden slog fast att det var omdjligt att registrera uttrycket Giroform pi grund
av att det forelag registreringshinder i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i
férordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet och féreldgga harmoniseringsbyran att
offentliggora uttrycket Giroform sdsom ett gemenskapsvarumarke, i enlighet
med artikel 40 i forordning nr 40/94,
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— forplikta svaranden att ersitta rittegangskostnaderna. -

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersdtta rittegingskostnaderna.

Under férhandlingen dndrade sékanden sina yrkanden och yrkade i andra hand
att forstainstansritten skall foreligga harmoniseringsbyrdn att offentliggéra
uttrycket Giroform var betriffar papper och pappersprodukter med undantag av
blanketter fér bankgireringstransaktioner och tryckprodukter for kontantlgsa
overforingar.

Yrkandet om ogiltigférklaring

Sokanden har till stod foér sin talan hivdat att artikel 7.1 b och ¢ i férord-
ning nr 40/94 har 4sidosatts. Forst skall invdndningen om Aasidosittande av
artikel 7. 1 ¢ i denna férordning provas.
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MITSUBISHI HITEC PAPER BIELEFELD MOT HARMONISERINGSBYRAN {GIROFORM)

Parternas argument

Sokanden har hiavdat att 6verklagandendmnden har gjort sig skyldig till felaktig
rattstillimpning genom att faststélla att uttrycket Giroform inte 4r dgnat att
sdrskilja sokandens produkter fran andra foretags produkter.

Sokanden har erinrat om att det enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 ir
forbjudet att registrera varumirken som endast bestir av upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjansterna. Ett varumirkes beskrivande karaktir
skall framga klart och tydligt.

Den produkt som ansdkan om registrering av varumirket Giroform avser bestar
av en kombination av papper som bildar ett kalkeringsunderlag i likhet med
karbonpapper. Det ifrdgavarande varumirket betecknar inte en slutgiltig produkt
som exempelvis en blankett. De som kdper denna sirskilda papperskombination
dr i allmidnhet tryckerifigare som anvinder detta papper for att tillverka en
produkt. Mgjligheterna att ytterligare omvandla detta papper 4r per definition
manga, sasom, till exempel, till leveranssedlar, orderbekriftelser och fakturor.
Arten av den produkt som registreringsansdkan avser skiljer sig foljaktligen fran
de blanketter som anvinds inom banksektorn, i forhillande till vilka harmoni-
seringsbyrdn har ansett att varumirket 4r beskrivande.

Aven om man bortser frin produkternas art saknas registreringshinder i det
aktuella fallet. Vad giller ordet ”giro”, har detta ord flera betydelser, och det ir
foljaktligen omojligt att anse att det #r direkt beskrivande. Det finns i detta
hinseende en intern motsittning i motiveringen till det omtvistade beslutet. Om
ordet “giro” dr ett mycket allmint prefix kan det nadmligen inte samtidigt vara
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direkt beskrivande. Varumirket Giroform ir dessutom alltfér vagt for att det
skall kunna ge en klar och tydlig upplysning. Sokandens konkurrenter, som har
intresse av att anvinda klara och tydliga ord, kommer siledes inte att anvinda en
sddan bendmning for att beteckna den avsedda anvindningen f6r deras produkter
och produkternas art.

Sokanden har bestritt harmoniseringsbyrdns argument enligt vilket ordkombina-
tionen “giro” och ”form”, Atminstone inom den engelsksprakiga delen av
gemenskapen, utgér en tydlig, uppenbar och omedelbart igenkinnbar upplysning
om produktens art och avsedda anvindning. S6kanden har i detta hinseende
vidhallit att harmoniseringsbyran inte i tillricklig grad har studerat varumarket
Giroforms konkreta struktur. Kombinationen av orden ”giro” och ”form” skall
nimligen anses utgora ett enda ord som bérjar med en versal. I det engelska-
spraket bérjar ord i allmidnhet med gemener och i de uttryck som bildas av
sammansatta ord fortsitter orden att vara dtskilda. Den omstidndigheten att
uttrycket Giroform skrivs pa ett ovanligt och sirskilt sitt utgor en tillricklig
skillnad for att anse att detta varumirke inte dr beskrivande. Forevarande
ansokan syftar emellertid till att erhalla skydd f6r ordmirket Giroform och inte
av orden “giro-form” eller ”giro-trycksak” eller ”giro-blankett”.

Vigran att skydda detta varumirke dr slutligen oforenlig med den omstindig-
heten att sokanden har beviljats registrering av samma produkter i stater som
Australien, Sydafrika, Israel; Polen, Finland, Norge, Danmark, Grekland och
Bulgarien. Den omstindigheten att registrering har beviljats i engelsksprakiga
linder talar sirskilt f6r méjligheten att skydda varumirket Giroform.

Harmomsermgsbyran har gjort gillande att, eftersom den typ av papper som
saluférs av sokanden i synnerhet anvinds for att trycka blanketter som é&r
avsedda for kontantlésa betalningar (”giro forms™), uttrycket Giroform beteck-
nar produkternas kvalitet och avsedda anvindning och féljaktligen inte kan
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registreras, mot bakgrund av de absoluta registreringshinder som anges i
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.

Forstainstansrittens bedomning

Det framgar av artikel 4 i forordning nr 40/94 att den avgérande egenskap som
ett kidnnetecken som kan dterges grafiskt maste ha for att anses utgdra ett
gemenskapsvarumirke dr att det skall kunna sirskilja ett foretags varor frin
andra foretags.

Hérav foljer bland annat att sirskiljningsférmigan endast kan bedémas i
forhéllande till de varor eller tjinster for vilka registrering av kinnetecknet
begirs.

Enligt artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 foreligger hinder for registrering av
”[v]arumirken som endast bestdr av kinnetecken eller upplysningar vilka i
handeln visar varornas eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvind-
ning, virde, geografiska ursprung, tiden fér deras framstillande eller andra
egenskaper hos varorna eller tjinsterna”.

Séledes anser lagstiftaren att sidana kinnetecken, pd grund av deras egenskaper,
inte dr dgnade att sdrskilja ett foretags varor frdn andra foretags.
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Det framgar for ovrigt av artikel 7.2 i forordning nr 40/94 att punkt 1 *skall
tillimpas dven om registreringshindren endast finns i... en del av gemenskapen”.

I det férevarande fallet bestdr kinnetecknet uteslutande av orden “giro” och
*form”, vilka bida 4r ofta forekommande i engelsksprakiga linder. Enligt vad
som anges i punkt 21 i det omtvistade beslutet anvinds ordet “giro”, som
kommer fran italienskan, ofta inom bankvirlden med en exakt betydelse,
niamligen en &verféring av pengar mellan banker, och det forekommer som prefix
i ett stort antal sammansatta ord inom omradet for banktransaktioner (”Giro-
konto”, “giro system”, “giro cheque, order”) for att beteckna betalnings-
transaktioner avseende kreditinstitutens checkkonton. Ordet ”form” har flera
betydelser pd engelska. Nir det anvinds for att beteckna en pappersprodukt,
betecknar det en tryckt blankett.

Nir dessa tva ord anvinds tillsammans betecknar de sdledes, pd finansinstitutens
omrade, en blankett eller en trycksak som avser betalningstransaktioner i banker
som kinnetecknas av att kundens konto debiteras. Harmoniseringsbyran har i
detta hinseende inkommit med en rad uppgifter till férstainstansritten som syftar
till att bevisa hur vanligt det 4r att anvinda detta uttryck med denna betydelse
(”Electronic giro forms”, ”Bank giro forms”, ”Giro Form”, *Giro application
form”, ”Giro form”). Overklagandenimnden har siledes med ritta ansett, med
stod av den normala uppfattningen om och forstielsen av detta uttryck ide
berorda kretsarna, att det direkt informerar konsumenten om produktens
avsedda anvindning (punkt 18 i det omtvistade beslutet). Den omstindigheten
att den produkt for vilken varumirket har begirts kan anvindas for att trycka
andra typer av trycksaker kullkastar inte denna slutsats.

Den omsténdigheten att kinnetecknet Giroform bestdr av ett enda ord och bérjar
med en versal, medan uttrycket ”giro form” bestdr av tva ord och att detta pa
engelska normalt skrivs med gemener, utgdr inte ndgot ytterligare kidnnetecken
som innebir att uttrycket i dess helhet kan sirskilja sckandens produkter frin
andra foretags produkter (se forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal
T-163/98, Procter & Gamble mot Byrin fér harmonisering inom den inre
marknaden (BABY-DRY), REG 1999, s. II-2383, punkt 27, och av den 12 januari
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2000 i mal T-19/99, DKV mot Byran for harmonisering inom den inre
marknaden (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 26).

Vad giller den tidigare registreringen av varumirket i vissa medlemsstater skall
det erinras om att gemenskapsvarumirket enligt férsta 6vervigandet i forordning
nr 40/94 har till syfte att mojliggora for foretagen att “sirskilja foretags varor
och tjdnster pad samma sitt inom hela gemenskapen, oavsett grinser”. De
registreringar som redan &gt rum i vissa medlemsstater utgér siledes en
omstdndighet som, utan att vara avgdrande, enbart kan beaktas vid registrering
av ett gemenskapsvarumirke (férstainstansrittens dom av den 16 februari 2000 i
mal T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (utformningen av en
tval), REG 2000, s. II-265, punkterna 60 och 61).

Med hinsyn till principen om gemenskapsvarumirkens enhetliga karaktir, vilken
avses 1 andra Overvigandet i forordning nr 40/94, anser férstainstansritten
séledes att dverklagandenimnden inte gjorde sig skyldig till felaktig rittstillimp-
ning nér den slog fast att den tidigare registreringen av det omtvistade uttrycket i
icke engelsksprakiga medlemsstater inte kullkastade dess slutsats.

Overklagandendmnden har inte heller gjort sig skyldig till felaktig rittstillaimp-
ning vad giller den tidigare registreringen av varumirket i andra stater som ar

engelsksprakiga men som inte 4r medlemmar i gemenskapen, eftersom registre-

ringen av varumirken i dessa stater omfattas av ett system som skiljer sig fran det

system som tillimpas i gemenskapen.

Av detta foljer att verklagandenimnden med riitta har faststillt att uttrycket
Giroform pad grund av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte kan utgéra ett
gemenskapsvarumirke.
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Som framgar av artikel 7.1 i forordning nr 40/94 4r det tillrdckligt att ett av de
uppriknade absoluta hindren fér registrering foreligger for att kinnetecknet inte
skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke.

Det saknas foljaktligen skl att préva den andra grunden om 4sidosittande av
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Talan om ogiltigférklaring skall siledes ogillas.

Yrkandena om att ritten skall meddela harmoniseringsbyran foreliggande

Harmoniseringsbyran ir enligt artikel 63.6 i férordning nr 40/94 skyldig att vidta
de atgirder som krivs f6r att f6lja domstolens dom. Det ankommer dérfor inte pd
forstainstansritten att rikta foreldgganden till harmoniseringsbyran. Det aligger
harmoniseringsbyran att ritta sig efter domslutet och domskilen i denna dom
(domen i det ovannimnda méilet BABY-DRY, punkt 53). Yrkandena i fore-
varande fall skall sdledes avvisas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sokanden
skall foérpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom stkanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.

11 - 446



MITSUBISHI HITEC PAPER BIELEFELD MOT HARMONISERINGSBYRAN (GIROFORM)

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Avkunnad vid offentligt ssmmantride i Luxemburg den 31 januari 2001.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordforande
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