MESSE MUNCHEN MOT HARMONISERINGSBYRAN

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den § december 2000 *

I mal T-32/00,

Messe Miinchen GmbH, Miinchen (Tyskland), foretritt av advokaten M. Graf,
Miinchen, advokatbyrdn Mitscherlich & Partner, Sonnenstrafle 33, Miinchen,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretrddd av D. Schennen, enhetschef vid juridiska avdelningen, och
A. von Miihlendahl, vice ordférande med ansvar for rittsliga fragor, bada i
egenskap av ombud, delgivningsadress: rittstjinsten, C. Gémez de la Cruz,
Centre Wagner, Kirchberg, Luxemburg,

svarande,

* Riteegdngssprik: tyska.
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DOM AV DEN 5.12.2000 — MAL T-32/00
angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som har fattats av andra
éverklagandendmnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, ménster och modeller) den 17 december 1999 (irende R 177/1998-

2), genom vilket registrering som gemenskapsvarumairke av kinnetecknet
electronica vigrades,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektoren G. Herzig,

med beaktande av den ansbkan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 18 februari 2000,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 6 april 2000,

efter det muntliga férfarandet den 5 juli 2000,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 19 mars 1996 ingav stkanden en ansékan om gemenskapsvarumirke till
Byran foér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrin) avseende ordet electronica. Vad
avser typen av varumirke var det enligt ansdkningsformuliret mojligt att vilja
mellan Ordmirke, Figurmérke, Tredimensionellt och Ovriga. Sékanden valde det
sista alternativet och tillade preciseringen Grafisk utformning (Schriftzug).

Sokandens ansdkan avsdg registrering av varumirket for varor och tjdnster i
klasserna 16, 35 och 41 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
klassificering av varor och tjdnster for varumirkesregistrering, med dndringar
och tilldgg, som motsvarade foljande beskrivning fér de olika klasserna:

"Klass 16: Kataloger for fackmissor for elektroniska komponenter och kon-
struktioner, frimst for handel och industri.
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Klass 35: Anordnande av fackmissor for elektroniska komponenter och
konstruktioner, frimst f6r handel och industri.

Klass 41: Anordnande av konferenser rorande elektroniska komponenter och
konstruktioner; publicering och utgivning av kataloger fér fackméssor
for elektroniska komponenter och konstruktioner, framst for handel
och industri.”

I meddelande av den 11 mars 1998 anforde granskaren vid harmoniseringsbyrin
en invdndning mot ansdkan och meddelade sokanden att det forelag ett
registreringshinder enligt artikel 7.1 b och ¢ i ridets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Sokanden svarade pa denna invindning i skrivelse av den 5 maj 1998.

I beslut av den 25 augusti 1998 forklarade granskaren att han stod fast vid sin
invindning och avslog ansokan vad gillde samtliga varor och tjanster.

Den 22 oktober 1998 6verklagade sokanden genom motiverad skrivelse gransk-
arens beslut till harmoniseringsbyrin med stod av artikel 59 i férordning
nr 40/94.

Overklagandet avslogs genom beslut R 177/1998-2 av den 17 december 1999,
fattat av den andra dverklagandenimnden vid harmoniseringsbyran (nedan kallat
det omtvistade beslutet). Sokanden erholl det omtvistade beslutet som tele-
faxmeddelande den 21 december 1999 och genom rekommenderat brev med
mottagningsbevis den 31 december 1999.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansriitten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— till sokanden &terbetala den &6verklagandeavgift som har inbetalats till
harmoniseringsbyran,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegingskostnaderna,

— eller i andra hand, f6r det fall att varumirket inte kan registreras for samtliga
varor eller tjinster som anges pd en forteckning i ansokan, gora foljande
tilldgg till forteckningen:

"Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen fiir eine in Miinchen stattfin-
dende Messe” (Samtliga ovanndmnda varor och tjinster fér en missa som
halls i Miinchen).

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att férstainstansrétten skall

— ogilla talan,
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— forplikta sbkanden att ersitta rdttegdngskostnaderna.

Rittslig beddmning

Yrkandet om aterbetalning av dverklagandeavgiften

Forstainstansritten maste inledningsvis tolka sékandens yrkande om dterbetal-
ning av dverklagandeavgiften.

I artikel 136 i forstainstansrittens rittegdngsregler foreskrivs foljande:

Nodvindiga kostnader som parterna haft f6r forfarandet i 6verklagandenimnden
samt kostnader som de 4dragit sig for... éversittningarna av inlagor och andra
skrivelser till rittegingsspraket [vid forstainstansritten] skall betraktas som
ersittningsgilla kostnader.

»
.
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Av detta foljer att sdkandens yrkande om aterbetalning av éverklagandeavgiften
vid harmoniseringsbyran ingdr i yrkandet rérande rittegdngskostnaderna.

Huvudyrkandet

Parternas argument

Sékanden har i huvudsak hivdat att det omtvistade beslutet strider mot
artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94, eftersom det innebir ett avslag pa en
ansbkan om registrering av ett varumirke som uppfyller de i nimnda
bestdammelse uppstillda kraven for registrering.

Sekanden har inledningsvis anfort att varumirket i friga inte endast bestir av
ordet electronica utan inbegriper en grafisk formgivning av detta ord som avviker
fran den som vanligen anvinds.

S6kanden har vid férhandlingen till stéd fér denna stindpunkt beropat sérskilda
regler i tysk varumirkesritt och forklarat att substantiv pa tyska inleds med en
versal.

Sokanden har vidare gjort gillande att en ansdkan om registrering av ett
varumirke endast kan avslas enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 pa grund
av att det saknar sirskiljningsformaga om det helt saknar ndgon som helst
sirskiljningsférmdga. Sokanden anser att det ankommer pa granskaren att bevisa
att sa dr fallet.
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Sokanden menar ocksd att elektronik, som ett delomrdde inom elektroteknik,
som sdrskilt ror forflyttning av elektroner med hjilp av elektrisk strom, 4r en vid
definition som beskriver ”grundtekniken” utan att termen for den skull verkligen
dr beskrivande. Begreppet dr snarast fantasifullt ndr det rér sig om tjdnster som
har anknytning till fackmissor.

Vad avser granskarens argument, som upprepas i det omtvistade beslutet, att
varumirket i friga saknar sirskiljningsformaga och endast dr en beskrivning av
innehallet i varorna och tjinsterna, har sokanden gjort gillande att artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 endast kan tillimpas i det sirskilda fallet da konkreta skal
krdver att varumirket i friga forblir tillgingligt.

Sokanden har som svar pa granskarens anmirkning, att ordet electronica
tminstone pa spanska upplyser om varornas och tjinsternas anvindningsomrade
(skapade for eller avseende ting eller forhdllanden som har anknytning till
elektronik), anfért att for det forsta skrivs det spanska ordet electronica
(elektronik) med en accent pa o-et och for det andra dr ordet elektronik ett
generellt begrepp och detta ord kan inte pa nigot sitt anses beskriva de varor och
tjanster som avses i registreringsansokan.

Sokanden har vidare anmairkt att det inte dr relevant att soka hdmta argument
utifrdn vilken betydelse ordet electronica har pa spanska, eftersom engelska 4r det
viktigaste spraket vad giller elektronik.

Soékanden har, vad avser harmoniseringsbyrins pdstende att ordet dr ett
beskrivande ord pd nederlindska, anmarkt att pa nederlindska skrivs ordet
Elektronica med ett k istillet for ett c.
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Sokanden menar vidare att dven om man skulle jamstilla ordet electronica med
den tyska termen Elektronik, 4r den senare ett samlingsbegrepp som endast kan
fa ett betydelseinnehdll om det forenas med ett annat beskrivande begrepp.

Sokanden har vidare hivdat att det spanska ordet electrénica har, ndr det
anvinds om fackmissor, sirskiljningsféormaga pa samma sitt som det tyska ordet
Elektronik.

Sokanden har slutligen understrukit att varumirket i friga har registrerats i
Beneluxlinderna, i Frankrike, i Italien och i forna Tyska Demokratiska
Republiken.

Harmoniseringsbyran har a sin sida for det férsta hivdat att i likhet med vad som
har angivits i det omtvistade beslutet har det i registreringsansokan angivna
varumirket inte en sddan grafisk utformning att det kan skiljas frin ett
ordmirke.

Harmoniseringsbyran har for det andra erinrat om att éverklagandensimnden helt
korrekt har forklarat att artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 utgor hinder for att
registera varumairket i friga som gemenskapsvarumairke.

I det omtvistade beslutet konstateras att ordet electronica ir ett beskrivande
uttryck vad avser de varor och tjinster som avses i registreringsansokan pa
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exempelvis spanska, nederldndska, tyska och engelska, och att ordets ungefirliga
innebérd sikerligen dr forstdelig pd samtliga gemenskapens sprdk. Enligt
artikel 7.2 i férordning nr 40/94 ricker det i vilket fall som helst att konstatera
att detta ord har en beskrivande betydelse i en del av gemenskapen.

Harmoniseringsbyrin har for det tredje anmirkt att avslaget pd ansékan om
registrering av varumdrket i friga dven grundades pa artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94, pa grund av att mirket saknar sirskiljningsférmaga.

I forevarande fall sammanfaller skilen till att varumirket miste anses sakna
sdrskiljningsformaga med skilen till att det maste anses vara av beskrivande
karaktir.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansritten vill for det férsta anmérka att ordet electronica i registre-
ringsansdkan har skrivits med typsnittet helvetica.

Att anvinda detta typsnitt medfor emellertid inte att detta ord far figurativa eller
andra egenskaper som gor att ordet electronica hirvid, bland annat vad avser
dess funktionella anvindning, kan sirskiljas frdn ett vanligt ordmarke. Forstain-
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stansritten vill vidare understryka att sokanden bland alternativen Ordmirke,
Figurmirke, Tredimensionellt och Ovriga valde det sista alternativet och tillade
preciseringen Grafisk utformning (Schriftzug).

Forstainstansritten anser darfér att varumirket electronica inte har nigot
figurativt inslag utan ir ett rent ordmirke.

Férstainstansritten maste vidare avgéra om varumdrket har sarskiljningsformaga
eller endast idr av beskrivande karaktir.

Det framgar av artikel 4 i férordning nr 40/94 att den avgérande egenskap som
ett kinnetecken som kan dterges grafiskt mdste ha for att anses utgora ett
gemenskapsvarumirke édr att det skall kunna sirskilja ett foretags varor fran
andra foretags (se forstainstansriittens dom av den 8 juli 1999 i mal T-163/98,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, BABY-DRY, REG 1999, s. 11-2383,
punkt 20, och férstainstansrdttens dom av den 12 januari 2000 i mal T-19/99,
DKV mot harmoniseringsbyran, Companyline, REG 2000, s. II-1, punkt 23).

Hirav foljer bland annat att sirskiljningsformigan endast kan beddmas i
forhdllande till de varor eller tjdnster for vilka registrering av kinnetecknet
begirs.

Enligt ordalydelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 skall ?[v]arumérken som
saknar sirskiljningsformaga” inte registreras.
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Ordet electronica 4r nistan identiskt med ordet electronica pd spanska och pa
portugisiska.

Det star helt klart att frAnvaron av accent pa o:et i ordet electronica inte utgor ett
ytterligare kdnnetecken som innebir att uttrycket i dess helhet kan sirskilja
sokandens varor och tjanster frin andra foretags (se analogt domarna i de
ovannimnda mélen BABY-DRY, punkt 27, och Companyline, punkt 26).

Det gir nimligen inte att hiivda att en spansk- eller portugisisktalande genom-
snittskonsument, vad giller de varor och tjinster som avses i registrerings-
ansdkan, mirker att det saknas en accent 6ver bokstaven o i ordet electronica och
dessutom tolkar denna franvaro som en information som visar att ordet i fraga dr
ett varumérke.

Det skall vidare pd samma sitt anmirkas att orden elettronica pd italienska,
elektronica pd nederlindska och translitterationen med latinska bokstdver
ilektronika av det grekiska pluralis neutrum “niextgovixd” (elektronik) ligger
s& nira ordet electronica att varumirket pd dessa sprak mdste anses helt eller
nistan helt sakna sirskiljningsférméaga.

Enligt artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 skall dessutom ”[v]arumirken som
endast bestdr av kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjinsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna” inte registreras.
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I forevarande fall ror registreringsansdkan kataloger for fackmissor for
elektroniska komponenter och konstruktioner samt anordnande av sidana
fackmissor.

Samtliga dessa varor och tjinster rér siledes elektroniska komponenter och
konstruktioner, och de anknyter till elektroniken som ett omrdde eller ett tema.
Det 4r endast genom denna anknytning som det gér att identifiera dem.

Varumirket bestdr i denna mening endast av ett uttryck som, atminstone pa
spanska och portugisiska, beskriver ett grundlidggande kinnetecken fér de varor
och tjdnster som det édr friga om, och det ir detta uttryck som visar vilka varor
och tjanster det giller och inte ett eventuellt band till det foretag som tillverkar
varorna eller tillhandahaller tjinsterna. Varumirket innehéller siledes inget
element som gor att det kan anses ha en annan funktion n att beskriva de varor
och tjinster som berors.

Forstainstansritten vill, vad avser s6kandens argument rérande att varumirket
har registrerats i vissa linder, erinra om att gemenskapsvarumirket enligt forsta
overvigandet i forordning nr 40/94 har till syfte att mojliggéra for foretagen att
"sirskilja foretags varor och tjdnster pd samma sitt inom hela gemenskapen,
oavsett grinser” (forstainstansrdttens dom av den 16 februari 2000 i mal
T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrdn, utformningen av en
tval, REG 2000, s. 1I-265, punkt 60).

Foljaktligen utgor de registreringar som redan har dgt rum i vissa medlemsstater
eller till och med i tredje linder en omstindighet som inte 4r avgorande vid
bedomningen av ansékan om registrering av ett gemenskapsvarumirke, men som
kan beaktas vid densamma (domen i det ovanndmnda mélet om utformning av en
tval, punkt 61).
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Gemenskapsordningen for varumirken dr nimligen ett sjilvstindigt system som
bestar av en samling mil och regler som ir specifika for detta system, varvid
ledning inte behéver himtas utifrin, eftersom denna ordning skall tillimpas utan
hinsyn till de nationella systemen.

Férstainstansritten anmérker vidare att sékanden inte har hdvdat att varumirket
i fraga har registrerats i Spanien eller i Portugal.

I artikel 7.2 i forordning nr 40/94 anges slutligen att artikel 7.1 *skall tillimpas
dven om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen”.

Av det ovanstiende foljer att ordet electronica saknar sirskiljningsférmdga och
endast 4r av beskrivande karaktir, i den mening som avses i artikel 7.1 b och ¢
och artikel 7.2 i férordning nr 40/94.

Av detta foljer att varumirket electronica inte kunde registeras som gemens-
kapsvarumirke och att harmoniseringsbyrdn siledes inte kan kritiseras for att
den fattade det omtvistade beslutet.

Sokandens huvudyrkande skall dérfor ogillas.
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Andrahandsyrkandet

Parternas argument

Sékanden har i sin talan mot det omtvistade beslutet anmirkt att den organiserar
fackmissan Electronica i Miinchen sedan flera &r tillbaka.

Sokanden har for det fall att dess férstahandsyrkande inte skulle bifallas i andra
hand forklarat sig villig att pa forteckningen 6ver de varor eller tjsinster som
registreringsansokan giller gora foljande tilligg: ”Alle vorgenannten Waren/
Dienstleistungen fiir eine in Miinchen stattfindende Messe” (Samtliga ovan-
ndmnda varor och tjinster for en missa som hélls i Miinchen).

Enligt sokanden ”visar denna begrinsning klart att det i forevarande fall endast
ror sig om en méssa som dger rum pa en viss ort och att det inte 4r friga om ett
uttryck som i andra linder dn Tyskland skall anvindas som en beskrivande
upplysning”.

Sokanden har vid férhandlingen férklarat att dess andrahandsyrkande utgér en
begiran om begrinsning i forteckningen 6ver de varor och tjinster som
registreringsansokan giller,
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Harmoniseringsbyran har anmirkt att sskandens f6rslag utgor en begrinsning av
forteckningen 6ver berérda varor och tjdnster med stod av artikel 44.1 i
forordning nr 40/94 och inte ett avstiende fran skydd vad avser en av
varumirkets bestdndsdelar, i den mening som avses i artikel 38.2 i samma
forordning.

Harmoniseringsbyran anser emellertid att den foreslagna begransningen inte dr
sidan att den inverkar pi dess konstaterande att det féreligger absoluta
registreringshinder. Det varumirke som ansbkan avser dr ndmligen av beskri-
vande karaktir, oavsett om det endast anvinds vad avser en fackmissa som
organiseras i Miinchen. Varumirket saknar vidare sirskiljningsforméga, eftersom
det inte #r sa specifikt att det exakt visar vilken missa det rér sig om, och detta
oavsett var missan hélls.

Varumirket i sig innehdller inte heller nigon uppgift som hénvisar till en viss
stad. Det gar att tinka sig att en sokande begrinsar forteckningen 6ver berérda
varor och tjanster till att avse en viss stad eller region eller en viss plats dér
tjansten tillhandahélls for att undanrdja ett registreringshinder som ror att ett
varumarke 4r dgnat att vilseleda allmanheten (artikel 7.1 g i forordning nr 40/94)
ndr varumirket i friga innehéller namnet pd den berdrda staden eller regionen.
Forevarande registreringsansokan har dock ingen anknytning till detta fall,
eftersom det inte innehéller ndgon geografisk hinvisning.

Enligt harmoniseringsbyrans mening kan man 4ven tolka sokandens andra-
handsyrkande s att denne endast ansoker om ett geografiskt begrinsat skydd
avseende Miinchen eller Tyskland och att sékanden inte har for avsikt att hindra
att ndgon anvinder ordet electronica for fackmissor och utstillningar i andra
medlemsstater.

Enligt harmoniseringsbyrdn vore en siddan geografisk begrdnsning av gemen-
skapsvarumirkets territoriella giltighet och av omfattningen av det skydd som
foljer av gemenskapsvarumirket oforenlig med principen om gemenskapsvaru-
mirkets enhetliga karaktir.
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Forstainstansréttens bedémning

Forstainstansritten konstaterar att sokanden genom sitt andrahandsyrkande inte
har féreslagit en dndring av sjilva varumirket utan en inskrinkning i férteck-
ningen 6ver de varor och tjinster som den ursprungliga varumirkesansskan
gillde. De varor och tjinster som registreringsansékan ror giller nimligen dven
de elektronik.

Mot denna bakgrund inverkar andrahandsyrkandet pa intet sitt pa omstindig-
heten att det omtvistade varumérket saknar sirskiljningsformiga och att
varumirket ir av beskrivande karaktir, sdsom forklarats ovan.

Forstainstansritten anser foljaktligen, utan att ta stillning till huruvida andra-
handsyrkandet kan upptas till sakprévning, att inte heller bifall till detta yrkande
skulle kunna leda till att varumirket kan registeras, varfor talan inte kan bifallas
med stdd av detta yrkande.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sékanden
skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat
mélet, skall svarandens yrkande bifallas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Tiili Moura Ramos Mengozzi
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 5§ december 2000.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordférande
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