SYKES ENTERPRISES MOT HARMONISERINGSBYRAN (REAL, PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 5 december 2002 *

I méal T-130/01,

Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (Forenta staterna), foretrdtt av
advokaten E. Korner,

sokande,

mot

Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rittegingssprik: engelska.
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angdende en talan om ogiltigférklaring av beslut fattat av tredje dverklagande-
nimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) den 7 mars 2001 (drende R 504/2000-3) rorande
registrering av ordkombinationen REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektéren D. Christensen,

med beaktande av den ansokan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 11 juni 2001,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 7 september 2001,

efter forhandlingen den 1 oktober 2002,
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f6ljande

Dom

Sokanden ingav den 11 januari 1999, med stdd av ridets f6érordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en
ansOkan om registrering av ett gemenskapsordmirke till Byrdn for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansdkan avser dr ordkombinationen REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS.

De tjdnster som registreringsansdkan avser omfattas av klasserna 35, 37 och 42 i
Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av
varor och tjanster for varumairkesregistrering, med dndringar och tilldgg, och
motsvarar foljande beskrivning av respektive klass:

"Tjdnster avseende telefonforsiljning”, som ingar i klass 35.
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»Underhéllstjinster avseende maskinvara”, som ingdr i klass 37.

*Tekniska stodtjanster fér datorindustrin, det vill siga tekniska stédtjanster for
maskin- och programvaruanvindare; datortjinster, det vill sdga datorprogram-
mering, utformning och utveckling av programvara, utveckling av programva-
rutillimpningar, konsultation avseende databehandling, systemdrift samt
underhallstjinster for andras rikning; konsulttjinster avseende datorfunktions-
provning fér tillverkare och anvindare av programvara; kundstddstjénster, det
vill siga tillhandahdllande av information avseende datorer via en kundtjinst-
telefonvixel; omvandling av databaser; kundanpassad skrivning och textredige-
ring samt Oversittningstjinster for produktinformation for andras rikning, det
vill sdga anvindar- och referensdokumentation, underhdllsdokumentation, samt
utveckling av produktinformation som skall publiceras via datornit; navigations-
tjdnster”, som ingdr i klass 42.

Genom beslut av den 15 mars 2000 avslog granskaren ansokan i enlighet med
artikel 38 i férordning nr 40/94 med motiveringen att den ordkombination som
avses i reglstrerlngsansokan saknar sirskiljningsférmaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i ndmnda férordning.

Den 12 maj 2000 &éverklagade sokanden granskarens beslut till harmoniserings-
byrdn med stod av artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 7 mars 2001 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet) avslog
tredje 6verklagandenimnden 6verklagandet.

IT-5184



SYKES ENTERPRISES MOT HARMONISERINGSBYRAN (REAL, PEOPLE, REAL SOLUTIONS)

Overklagandenimnden ansig att den ordkombination som avses i registrerings-
ansbkan inte kan fylla ett varumirkes grundlidggande funktion, eftersom den
utgdr en slogan som 4r i allmint bruk inom den berdrda sektorn, och eftersom
den berérda malgruppen endast kommer att uppfatta det som en reklamslogan
och inte som en upplysning om tjinsternas kommersiella ursprung.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det ifrdgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrén att offentliggéra varumérkesansokan, och

— forplikta harmoniseringsbyrin att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Vid férhandlingen drog sékanden tillbaka sitt yrkande om att férstainstansritten
skall forplikta harmoniseringsbyran att offentliggéra varumirkesansokan.

Rittslig beddmning

Soékanden har till stéd for sin talan gjort gillande en enda grund, nidmligen att
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 har &sidosatts.

Parternas argument

Sokanden anser for det forsta, i motsats till overklagandenimnden, att dven om
det stdr klart att det varumirke som avses i ansokan 4r en slogan, férmedlar
denna inte nigot budskap. Overklagandenimnden maste anvinda mellan tolv
och nitton ord fér att férklara betydelsen av sloganen, som bestdr av fyra ord,
vilket visar hur unik denna slogan ir.

Sékanden har for det andra gjort gillande att de tvd betydelser som o6ver-
klagandenimnden har givit sloganen inte dr de enda méijliga. Personer som har
engelska som modersmél uppfattar andra betydelser i det ans6kta varumirket dn
dem som #r méjliga att uppfatta for personer som endast forstir engelska.

Sokanden har for det tredje pdpekat att en registreringsansékan motsvarande den
som ir i friga i forevarande mal offentliggjordes av United Kingdom Patent
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Office (den brittiska patentbyran) och att denna myndighet inte framstillde nigra
invidndningar, trots att den tillimpar samma normer som harmoniseringsbyran
for att avgora huruvida det ansékta varumirket har sdrskiljningsférmaga. Harvid
har sékanden tillagt att bolagets varumirke har registrerats i Frenta staterna och
i Kanada, och vid férhandlingen ingav stkanden registreringsbevis for detta
varumirke i de ldnderna samt i Forenade kungariket. Vid férhandlingen har
sokanden dessutom gjort gillande att harmoniseringsbyrdn har registrerat
varumirken som liknar det varumirke som avses i bolagets ansékan, till exempel
real people. real solutions. real estate” och *People and Solutions”.

Harmoniseringsbyran har medgett att sloganer dr kinnetecken som kan fylla ett
varumirkes funktion. Byrin har emellertid gjort gillande att sloganen Real
People, Real Solutions anvinds av ett stort antal foretag inom sékandebolagets
verksamhetsomrade, vilket leder till slutsatsen att denna slogan inte kommer att
uppfattas som en upplysning om de berérda tjinsternas kommersiella ursprung.
Sloganen anger dessutom hurdana de erbjudna lésningarna dr och hurdana
personerna som tillhandahaller dem, eller personerna till vilka de riktar sig, 4r.

Harmoniseringsbyran har, nir det giller varumirken for vilka det har ansokts om
registrering vid, eller vilka har registrerats av, nationella myndigheter, gjort
gillande att den inte dr bunden av registreringar som eventuellt har beviljats
enligt andra kriterier 4n dem som harmoniseringsbyrén tillimpar. Vad betriffar
harmoniseringsbyrans egna beslut, har byran vid férhandlingen forklarat att den
inte kan uttala sig om, eller jimfora, registreringar som har beviljats mot
bakgrund av omstindigheterna i varje enskilt fall.

Férstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 fir ”varumirken som saknar
sdrskiljningsférmdga” inte registreras.
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Kinnetecken som enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 saknar sidrskiljnings-
formiga anses inte fylla varumirkets huvudsakliga funktion, nimligen att
identifiera varans eller tjanstens kommersiella ursprung, for att ddrigenom gora
det mojligt for de konsumenter som képer den vara eller den tjinst som omfattas
av varumirket att gora samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit
positiv, eller att gora ett annat val, om den varit negativ.

Registrering av ett varumirke som bestir av tecken eller upplysningar, vilka
dessutom anvinds som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar eller som upp-
maningar att kopa de varor eller tjinster som omfattas av varumirket, dr inte
som sddan utesluten pd grund av en sddan anvindning (se analogt dom av
den 4 oktober 2001 i mal C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. [-6959,
punkt 40).

Ett kdnnetecken som fyller andra funktioner 4n den funktion som varumdrket
fyller har emellertid endast sirskiljningsférmdga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 om tecknet omedelbart kan uppfattas som en
upplysning om det kommersiella ursprunget for de berérda varorna eller
tjdnsterna, sa att malgruppen utan risk for forvaxling kan sirskilja varumirkes-
innehavarens varor eller tjinster frin dem som har ett annat kommersiellt
ursprung.

Fragan huruvida ett kdnnetecken har sirskiljningsférmaga kan endast bedémas
dels i férhéllande till de varor och tjanster for vilka registrering av kdnnetecknet
begirs, dels i forhéllande till hur malgruppen uppfattar kinnetecknet.

Forstainstansritten konstaterar inledningsvis att 6verklagandendmnden i foreva-
rande fall faststillde att ordkombinationen REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS
som siddan, eller snarlika varianter av den, ir i allmint bruk inom den sektor dir
sokandebolaget dr verksamt. Hirvid kan det erinras om att ett kdnnetecken som
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dr i allmént bruk inte gor det méjligt f6r konsumenterna att pa ett omedelbart
och sikert sitt sdrskilja de varor eller tjinster som hdrror fran innehavaren av
varumirket, som bestdr av detta kinnetecken, frin andra foretags varor och
tjdnster (se, for ett motsvarande resonemang, dom av den 27 februari 2002 i mél
T-79/00, Rewe-Zentral mot harmoniseringsbyran (LITE), REG 2002, s. II-705,
punkterna 33 och 35).

Det gir emellertid inte att komma fram till detta enbart pi grundval av de
omstindigheter som vad giller denna punkt redovisas i beslutet. For det forsta
gar det nidmligen inte att med ledning av beslutet faststdlla huruvida de
ordkombinationer som harmoniseringsbyrin har angett som exempel ror
anvindning fore eller efter det datum d4 ansokan om registrering av varumérket
ingavs. For det andra gir det inte att faststilla huruvida dessa exempel eventuellt
rér tredje mans anvindning med sékandens samtycke. I forevarande fall kan det
saledes inte faststillas att den ifrdgavarande ordkombinationen saknar sdrskilj-
ningsférméaga med motiveringen att denna 4r i allmént bruk med avseende pa de
angivna tjansterna.

Det kan nir det géller malgruppen for det forsta konstateras att de ifrdgavarande
tjansterna riktar sig till en bestimd méalgrupp, ndmligen anvindare av datorre-
laterade varor och tjinster. Hirav foljer att uppmérksamhetsnivdn hos dessa
personer kommer att vara relativt hég nir det giller kdnnetecken, och sirskilt
varumirken, som kan ge dem upplysningar om ett kommersiellt ursprung som
innebdr en garanti for att den kopta varan eller tjinsten dr kompatibel med deras
datorutrustning (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av
den 22 juni 1999 i mil C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999,
5. 1-3819, punkt 26). Diaremot kan uppmirksamhetsnivan vara relativt 1dg nér det
giller upplysningar av ren reklamkaraktir, som inte 4r av avgérande betydelse
for insatta konsumenter.

Overklagandenimnden faststillde, ndr det giller frdgan hur malgruppen
uppfattar ordkombinationen REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, att sloganen
bestir av allminna ord som mélgruppen uppfattar endast som en reklamslogan
och inte som en upplysning om de ifrigavarande tjinsternas kommersiella
ursprung.
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Férstainstansrdtten konstaterar hirvid att ordkombinationen visserligen inte
uteslutande och direkt beskriver de ifrdgavarande tjdnsterna. Den bestér
emellertid av en ordsammansittning som sammantaget har en sjilvstindig
betydelse. Det ir siledes litt att uppfatta ordkombinationen pa s sitt att den
betyder att sokandens tjinster bestdr i att tillhandahélla pragmatiska l6sningar,
som utvecklas av och for verkliga méinniskor.

Sokandens argument att det krévs tolv eller nitton ord for att forklara sloganen
kan inte godtas. Som skil fér denna bedémning ir det tillrickligt att konstatera
att dessa ord endast beskriver de tvd ovannimnda idéerna, vilka i sloganen har
forkortats ner till en sprikligt korrekt mening. Det saknas dven skil att godta
argumentet att sloganen inte utgér en fullstindig utsaga, eftersom det har
faststillts ovan att sloganen formedlar en betydelse som direkt kan forstds. Vid
forhandlingen gav sokanden exempel pd att sloganen har andra betydelser 4n
dem som verklagandendmnden har givit den. Hirvid kan det konstateras att alla
dessa betydelser i praktiken dr likartade och inte skiljer sig frdn den allminna
betydelsen av de ord som ingdr i sloganen. Det har inte heller redogjorts for
vilken annan betydelse 4n den ovan angivna som skulle kunna uppfattas av
maélgruppen, inbegripet personer i denna som har engelska som modersmal. Det
har inte heller angivits huruvida denna andra betydelse skulle kunna anvindas i
andra sammanhang dn marknadsforings- och reklamsammanhang.

Vidare kan det konstateras att ordkombinationen REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS inte har ndgra egenskaper — utdver dess uppenbara betydelse
som reklamslogan — som skulle kunna géra det mojligt f6r malgruppen att pa
ett enkelt och direkt sidtt komma ihdg ordkombinationen som ett sdrskiljande
varumirke for de angivna tjdnsterna. Aven om ordkombinationen anvindes
ensam, utan nigot annat kinnetecken eller varumirke, skulle malgruppen, utan
att ha fatt forhandsinformation om ordkombinationen, inte kunna uppfatta den
pd ndgot annat sitt dn i dess betydelse av reklamslogan.

Eftersom en person i malgruppen inte dgnar sirskilt mycket uppmirksamhet &t
ett kinnetecken som inte genast ger honom upplysningar om det kommersiella
ursprunget och/eller den avsedda anvindningen fér det som han 6nskar kopa,
utan snarare ger en rent abstrakt upplysning av reklamkaraktir, kommer han inte
att slosa tid pa att undersoka vilka andra funktioner ordkombinationen eventuellt
kan ha eller pd att komma ihdg den som ett varumirke.
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Forstainstansrétten anses siledes att malgruppen, pa grund av ordkombinatio-
nens egentliga betydelse, i forsta hand kommer att uppfatta den som en
reklamslogan, snarare 4n som ett varumérke.

Nir det slutligen giller de av sdkandens argument som avser nationella
registreringsansdkningar och harmoniseringsbyrans tidigare beslut, kan det
erinras om att det foljer av fast rittspraxis dels att gemenskapsordningen for
varumirken ir sjilvstindig, dels att lagenligheten av de beslut som fattas av
overklagandenimnderna enbart skall bedémas pa grundval av forordning
nr 40/94 och inte mot bakgrund av 6verklagandenidmndernas tidigare
beslutspraxis (se forstainstansrittens dom av den 16 februari 2000 i mal
T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrin (formen pd en tvil),
REG 2000, s. II-265, punkterna 60 och 61, av den 5 december 2000 i mal
T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyrdn (electronica), REG 2000,
s. 11-3829, punkt 47, och av den 27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve
mot harmoniseringsbyrian (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66).
Harmoniseringsbyran ir saledes inte bunden vare sig av nationella registreringar
eller av myndighetens tidigare beslut. Det kan hirutéver konstateras att det,
sdsom harmoniseringsbyran med ritta har gjort gillande, inte kan anses vara
relevant att hinvisa till en registrering vid en nationell myndighet, som har skett
efter det att granskaren avslog registreringsansokan, eller till registreringar vid
harmoniseringsbyran, som senare skulle kunna ifrigasittas vid de myndigheter
som har att prova huruvida de ér lagenliga.

Av vad som anforts ovan foljer att talan inte kan vinna bifall pd grunden som
avser att artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har &sidosatts. Talan skall foljaktligen
ogillas.

Rittegingskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Sékanden har tappat mélet och skall
dédrfoér i enlighet med harmoniseringsbyrdns yrkande ersitta réttegangskost-
naderna.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 5 december 2002.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordférande

II - 5192



