HARBINGER MOT HARMONISERINGSBYRAN (TRUSTEDLINK)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 26 oktober 2000 *

I mal T-345/99,

Harbinger Corporation, Atlanta, Georgia (Forenta staterna), foretritt av
advokaterna R. Collin, M.-C. Mitchell och E. Logeais, Paris, delgivningsadress:
advokatbyran Decker och Braun, 16, avenue Marie-Thérése, Luxemburg,

sokande,

mot

Byran foér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller), foretridd av J. Miranda de Sousa, chef for avdelningen for samord-
ning av rittsavdelningen, och A. Di Carlo, samma avdelning, bada i egenskap av
ombud, delgivningsadress: C. Gomez de la Cruz, kommissionens rittstjinst,
Centre Wagner, Kirchberg,

svarande,

* Rattegingssprik: engelska.
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angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av tredje
overklagandenimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 17 september 1999 (dren-

de R 163/1998-3), genom vilket ansokan om registrering av uttrycket TRUS-
TEDLINK som gemenskapsvarumirke avslogs,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektoren G. Herzig,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 2 december 1999,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 25 februari 2000,

efter det muntliga forfarandet den 4 maj 2000,

II- 3528



. 6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjinster

HARBINGER MOT HARMONISERINGSBYRAN (TRUSTEDLINK)

foljande

Dom

Bakgrund

Sokanden ingav den 29 mars 1996 en ansékan om gemenskapsvarumirke till
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (nedan kallad byrin).

Det kdnnetecken som ansdkan avser ir uttrycket TRUSTEDLINK.

Enligt den ans6kan om ingavs av sékanden den 29 mars 1996 omfattas de varor
och de tjanster, foér vilka registrering begirts, av foljande klasser i Nice-

for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg:

”Klass 9: Datorprogramvara for elektronisk handel, inkluderande elektroniska
dokument, finansiella elektroniska dokument, sindning och mottag-
ning av filer och transaktioner; programvara fér kommunikation i
elektronisk form och via e-post; nitverks- och Internetverktyg; pro-
gram f6r dtkomst till nitverk, Internet och databaser, program for
Internet- och nitverksapplikationer och programredskap for Internet
och nitverk.
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Klass 35:

Klass 38:

Klass 41:

Klass 42:

DOM AV DEN 26.10.2000 — MAL T-345/99

Foretagskonsultation med avseende pd anvindning av elektronik,
teknik och tjanster; teknisk konsultation med avseende pé teknik och
tjanster for elektronisk handel (hjilp med foretagsaffirsarbete eller
-ledning eller med handelsfunktionerna i ett industri- eller handels-
foretag).

Tjdnster for integrering av programvara med syfte att integrera
foretagstillimpningssystem med teknik och tjinster for elektronisk
handel; kommunikationstjanster for kommunikation med elektro-
niska dokument, finansiella elektroniska dokument, filer och trans-
aktionsmeddelanden i elektroniska dokument, finansiella elektroniska
dokument, filer och transaktionsmeddelanden i elektronisk handel.

Utbildningstjianster med avseende pa teknik och tjinster for elektronisk
handel.

Tjanster for hjilp till organisationer vid utnyttjande, utvidgning eller
anvindning av teknik och tjdnster for elektronisk handel; tekniska
konsulttjinster med avseende pa tekniker och tjinster for elektronisk
handel, ej som direkt bistdnd till verksamhet eller funktioner inom ett
handelsforetag; datorprogrammering; datorprogrammering for integ-
rering av programvara med syfte att integrera foretagstillimpnings-
system med teknik och tjanster for elektronisk handel.”

Genom beslut av den 18 augusti 1998 avslog granskaren ansékan med stod av

artikel 38

i ridets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om

gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3} i dndrad lydelse, med motiveringen att kdnnetecknet TRUSTED-
LINK saknande sirskiljningsférmaga.
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Den 8 oktober 1998 overklagade sokanden granskarens beslut hos byran i
enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet understilldes granskaren for omprévning i enlighet med arti-
kel 60 i férordning nr 40/94.

Den 6 november 1998 6verlimnades 6verklagandet till den tredje dverklagande-
nimnden.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 17 september 1999 (nedan kallat
det omtvistade beslutet), med motiveringen att uttrycket TRUSTEDLINK saknar
sdrskiljningsformaga med avseende pad de berdrda varorna och tjinsterna.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— i forsta hand dndra eller ogiltigférklara det omtvistade beslutet,

— aterforvisa ansokan om gemenskapsvarumirke till byrin for offentliggo-
rande i enlighet med artikel 40 i férordning nr 40/94,
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— i andra hand faststilla att uttrycket TRUSTEDLINK ir forenligt med
artikel 7 i féorordning nr 40/94 for f6ljande varor och tjanster:

— affirs-"radgivning”

— teknisk ”radgivning”

— utbildning

— dataprogrammering

— for det fall det omtvistade beslutet indras, aterforvisa ansokan om
gemenskapsvarumirke till byrdn for offentliggorande i enlighet med
artikel 40 1 forordning nr 40/94 for dessa varor och tjinster,

— forplikta byran att ersitta rittegdngskostnaderna.

10 Byrdn har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,
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— forplikta sbkanden att ersitta rittegangskostnaderna.

11 Under sammantriddet iterkallade s6kanden sina yrkanden, sivil forstahandsyr-
kandet som andrahandsyrkandet, i den del de avsig att ansékan om gemen-
skapsvarumirke skulle dterforvisas till byrdn for offentliggérande i enlighet med
artikel 40 i férordning nr 40/94. Detta noterades av forstainstansritten.

Rittslig bedomning

12 Till stod for sina yrkanden har sékanden anfért tvd grunder, under vilka gjorts
gillande att dels artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, dels motiveringsskyldigheten
har asidosatts.

Parternas argument

Asidosiittandet av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94

Enligt s6kanden har 6verklagandenimnden gjort sig skyldig till felaktig rattstill-
limpning genom att faststilla att uttrycket TRUSTEDLINK inte kan anses
sirskilja sokandes varor och tjidnster fran andra foretags varor och tjanster.
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14 Sokanden anser att, vid tolkning av de olika absoluta registreringshinder som
anges i artikel 7.1 b, ¢ och d i férordning nr 40/94, en helhetsbedémning borde
goras, enligt vilken ett varumirke skall anses ha sirskiljningsf6rmaga om det inte
ar deskriptivt och inte anses vara en sedvanlig beteckning f6r en vara eller en
tjanst. Sokanden har gjort gillande att ett kinnetecken 4r en sedvanlig beteckning
eller en generisk benimning nir det bestdr av ett ord som foljer av varans
beskaffenhet eller funktion eller av ett spraks regler eller traditioner. Ett
kinnetecken dr deskriptivt nir det beskriver varans eller tjanstens direkta och
omedelbara anvindning. Vidare ir ett kdnnetecken inte uteslutande deskriptivt
om det bestir av ord som ir deskriptiva eller som innehdller fantasielement. For
att ett absolut hinder for registrering skall foéreligga, skall kdnnetecknet
foljaktligen bestd uteslutande av ord som ir deskriptiva eller som anses vara en
sedvanlig beteckning.

15 Sokanden har dessutom pépekat att sirskiljningsférmagan endast kan bedoémas i
forhillande till de varor eller tjinster for vilka registrering av kiannetecknet
begirs.

16 Vad betriffar ordet ”trusted” har sokanden gjort gillande att detta inte vanligtvis
anvinds inom omradet for de berérda varorna och tjinsterna och att det inte ar
en upplysning om nimnda varors eller tjansters huvudsakliga kvalitet eller
ursprung. Samma resonemang kan tillimpas pa ordet “link”, som inte ir en
generisk benimning inom informationstekniken.

N \
17 Enligt sékanden utgor den omstindigheten att uttrycket TRUSTEDLINK har

registrerats i Forenta Staterna som varumirke, ett bevis for att ordet ”link” inte
ir en sedvanlig benimning fér de berérda varorna och tjansterna.

Sokanden har anfért att kombinationen av orden ”trusted” och ”link” fér att
beskriva de berérda varorna och tjinsterna ir ett fullstindigt godtycklige val,
eftersom uttrycket TRUSTEDLINK inte finns i ndgra ordbocker. Vidare bestar
inte ordet uteslutande av en sedvanlig beteckning eller av deskriptiva ord.

II-3534




19

20

21

22

23

24

HARBINGER MOT HARMONISERINGSBYRAN (TRUSTEDLINK)

Slutligen har sokanden anfort att denna kombination av ord skulle kunna
anvindas for en miangd andra varor och tjanster in dem som férekommer inom
informationstekniken.

Sokanden har framhallit att de berérda varorna och tjinsterna ir avsedda for
kunniga kunder, for vilka risken for oklarhet ir betydligt mindre dn fér den
genomsnittlige konsumenten.

Sokanden har dven papekat att uttrycket TRUSTEDLINK p3 sin hojd kan
paminna om den garanti som erbjuds ett féretag vid skapandet av en internetsida
for att genomfora affirsmissiga transaktioner, utan att det beskriver varorna eller
tjansterna eller deras huvudsakliga kvalitet.

Under férhandlingen har s6kanden vidare gjort gillande att byrdns bedémning av
sdarskiljningsformaga for kiannetecken bestiende av ordet ”link” inte dr sam-
stimmig.

Den har slutligen vidhallit sitt yrkande i andra hand om att uttrycket
TRUSTEDLINK skall anses vara forenligt med artikel 7 i férordning nr 40/94
for vissa av de berorda varorna och tjdnsterna, nimligen de som angivits i dess
ansokan av den 29 mars 1996 och som kan hinféras till klasserna 35, 38, 41 och
42.

Byran har bestritt sokandens argument att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte
skulle ha ett eget tillimpningsomrade.

Den har papekat att ett kinnetecken som saknar sirskiljningsférmaga i den
mening som avses i den ovannimnda artikel 7 inte kan anses utgora ett

II - 3535



25

26

27

28

DOM AV DEN 26.10.2000 — MAL T-345/99

varumirke, eftersom allminheten inte uppfattar det som ett sidant (med
undantag av om sirskiljningsform3ga har erhallits till f6ljd av varumirkets
anvindning). Ett sddant kinnetecken kan nidmligen inte utgéra en symbol som
gor att varorna och tjiansterna sammankopplas med det féretag som tillverkar
eller tillhandahéller dem.

Enligt byrdn saknar ett kinnetecken sirskiljningsférmdga om det endast ger
upplysningar om de berérda varornas eller tjinsternas kvalitet eller beskaffenhet.
Byran anser att for att ett kinnetecken skall anses ha sirskiljningsforméga, skall
det forst och frimst kunna sirskilja foretaget fran dess konkurrenter och inte
upplysa allminheten om varorna och tjinsterna.

Byran anser att ett stort antal konsumenter férknippar ordet ”link” med Internet
och dess storsta nit, World Wide Web. Internet utgérs nimligen av ett stort antal
datorer och terminaler som ir sammankopplade med varandra, och World Wide
Web bestar av ett antal grafiska och multimedietekniska sidor som ir kopplade
till varandra genom hypertextlinkar. Ordet ”link” dr nimligen det enda
tillgdngliga ordet for att beskriva den tekniska egenskap som ir nodvandig for
denna kommunikationsteknik. :

Ordet trusted” anger dessutom bara en egenskap som ir 6nskvird inom all
koppling inom omradet for telekommunikation i allmdnhet och sirskilt vad
giller elektronisk handel. Dess sammankoppling med ordet ”link” 4ndrar inte
den omstindigheten att det sistnimnda ordet saknar sirskiljningsférmaga. Under
dessa omstindigheter m&jliggor inte en kombination av ”trusted” och ”link” att
sokandens varor och tjianster kan sirskiljas fran andra féretags varor och tjinster.

Vad giller den omstindigheten att uttrycket TRUSTEDLINK har registrerats som
varumirke i Forenta Staterna, har byrdn gjort gillande att en registrering som
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erhillits i ett land utanfor gemenskapen, men med tillimpning av liknande
bestimmelser med avseende pd absoluta registreringshinder och vars sprak ir
detsamma som det begirda varumirkets sprak, kan beaktas som ett tecken p3 att
det inte foreligger ndgra absoluta registreringshinder. Byran 4r emellertid inte
bunden av en sddan registrering.

Byrin har slutligen anfort att de argument som hir framforts skall avse
sokandens yrkande i andra hand.

Forstainstansrittens bedomning

Sokanden har hivdat att de olika absoluta hinder fér registrering som foreskrivs i
artikel 7.1 b, ¢ och d i forordning nr 40/94 borde bli foremil for en
helhetsbedémning, enligt vilken ett varumirke skall anses ha sirskiljnings-
férmaga om det varken ir deskriptivt (c) eller anses vara en sedvanlig beteckning
for varan eller tjdnsten (d).

Denna argumentation kan inte godtas. Sdsom byran mycket riktigt har papekat
har vart och ett av de absoluta registreringshindren som hinfors till att ett

“kdnnetecken saknar sirskiljningsformdga, dr deskriptivt eller anses vara en

sedvanlig beteckning, ett tillimpningsomrade och ir inte beroende av varandra,
men utesluter inte heller varandra. Sdsom framgar av artikel 7.1 i férordning
nr 40/94 idr det tllrdckligt att ett av de uppriknade absoluta hindren for
registrering 4r tillimpligt fér att forhindra att kinnetecknet registreras som
gemenskapsvarumirke (f6rstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal
T-163/98, Procter & Gamble mot BHIM, BABY-DRY, REG 2000, s. 1I-2383,
punkt 29, och av den 12 januari 2000 i méil T-19/99, DKV mot BHIM,
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COMPANYLINE, REG 2000, s. II-1, punkt 30). Aven om dessa hinder kan
tillimpas separat, kan de dven bli féremal for en gemensam tillimpning.

Under dessa omstindigheter skall det undersokas om kiannetecknet TRUSTED-
LINK saknar sirskiljningsformdga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 i forhillande till de varor och tjdnster f6r vilka registrering
av kinnetecknet begirs.

I detta hinseende skall det pipekas att det framgdr av artikel 4 i férord-
ning nr 40/94 att den avgorande egenskap som ett kidnnetecken som kan aterges
grafiskt maste ha for att anses utgora ett gemenskapsvarumairke 4r att det skall
kunna sirskilja ett foretags varor frin andra foretags (se domen i det
ovannimnda malet BABY-DRY, punkt 20).

Det forevarande kdnnetecknet bestir uteslutande av orden ”trusted” och ”link”,
och bida tva utgors av en sedvanlig beteckning i engelsksprakiga linder inom och
utanfor gemenskapen.

Ordet ”link” betyder det som kopplar samman. Det har en sirskild betydelse
inom informationstekniken, eftersom det sirskilt avser de linkar som samman-
kopplar olika dataservrar pa Internet. Internet, och sirskilt World Wide Web, ar
inget annat in ett stort nit for elektronisk éverforing av data, vilket utgors av
linkar som sammankopplar olika servrar eller leder vidare till en annan sida i
samma dokument. Ordet ”link” skall i detta sammanhang anses vara en generisk
bendmning. Ordet link” ir ndmligen ett av de fa tillgingliga ord som beskriver
den tekniska egenskap som ir nddvindig for denna kommunikationsteknik. Dess
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sarskilda betydelse 4r dessutom klar dven for icke engelsktalande personer,
liksom naturligtvis dven fér specialister inom informationstekniken.

Kiannetecknet TRUSTEDLINK betyder sidlunda en palitlig ldnk eller en Link som
man kan lita pd. Kombinationen av ”trusted” och ”link”, skrivna som tv3 eller
ett ord, beskriver endast den kvalitet som o6nskas for en link, i detta fall
palitlighet. Det omtvistade kidnnetecknet bestar sdlunda av tv3 ord, varav ett 4r en
generisk benidmning som endast beskriver den tekniska egenskap som ir
nodviandig for elektronisk handel och det andra anger den 6nskade kvaliteten.

Den omstindigheten att de.har fogats samman, utan nigon grafisk eller
semantisk dndring, utgdr inte nidgot ytterligare kidnnetecken som innebir att
uttrycket i dess helhet kan sirskilja sokandens tjinster frin de tjinster som
tillhandahalls av andra foretag. Det forhdllandet att uttrycket TRUSTEDLINK
inte dterges i ndgon ordbok, kan inte i sig — vare sig det skrivs som ett enda ord

eller inte — pa nagot sitt dndra denna uppfattning (domen i det ovannimnda
malet COMPANYLINE, punkt 26).

Hirav f6ljer att kidnnetecknet TRUSTEDLINK saknar sirskiljningsférmaga.

Det skall papekas att sokandens andrahandsyrkande, att uttrycket TRUSTED-
LINK skall anses forenligt med artikel 7 i férordning nr 40/94 for de varor och
tjdnster som angivits i registreringsansékan och som omfattas av klasserna 35,
38, 41 och 42, skall ogillas pd samma grunder som de ovan angivna.
Bedomningen av ett absolut hinder fér registrering, pd grund av att det inte
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foreligger ndgon sirskiljningsférmaga, skall vara densamma, eftersom alla varor
och tjanster for vilka registrering begirs avser elektronisk handel.

Vad betriffar sokandens pistdende att byrdn har registrerat kiannetecken som
innehaller ordet “link” som gemenskapsvarumirke, dr det tillrackligt att
konstatera att sokanden inte har visat att det rérde sig om kinnetecken eller
omstindigheter som kan jimféras med dem i det férevarande malet. Byran har
dessutom gjort gillande att det rérde sig om figurmirken. Foljaktligen kan inte
heller detta argument godtas.

Vad giller sokandens pastiende att uttrycket TRUSTEDLINK har registrerats
som varumirke i Forenta staterna, vilket enligt denne skulle utgora att bevis for
att ordet har sirskiljningsformiga, skall det erinras om férstainstansrittens dom
av den 16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot BHIM (formen
pa en tvil), (REG 2000, s. II-265), punkterna 60—63. Forstainstansritten
konstaterade i denna dom att gemenskapsvarumirket enligt forsta overvagandet i
férordning nr 40/94 har till syfte att mojliggora for foretagen att “sirskilja
foretags varor och tjinster pd samma sitt inom hela gemenskapen, oavsett
grinser” och att ”de registreringar som redan dgt rum i vissa medlemsstater
[siledes utgor] en omstindighet som, utan att vara avgbrande, enbart kan beaktas
vid registrering av ett gemenskapsvarumirke”. Det framgar av denna dom att en
nationell registrering inte ir bindande fér byrdn, och det skall foljaktligen
konstateras att 6verklagandenimnden inte har gjort sig skyldig till en felaktig
rattstillimpning genom att anse att den inte dr bunden av den registrering som
skett i Forenta Staterna.

Hirav foljer att 6verklagandenimnden med ritta har bekriftat att uterycket
TRUSTEDLINK inte kan utgbra ett gemenskapsvarumirke med stod av
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pa den férsta grunden.
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Asidosittandet av motiveringsskyldigheten

Parternas argument

Sékanden forebrar overklagandenimnden for att ha isidosatt sin motiverings-
skyldighet i den mén den har underlatit dels att motivera sin analys vad giller
samtliga klasser av varor och tjinster, for vilka skydd har begirts, dels att ange i
vilka medlemsstater invindningen om brist pa sirskiljningsférmaga tillimpas.

Byrdn har papekat att 6verklagandendmden har analyserat sirskiljningsférmagan
for kannetecknet TRUSTEDLINK med beaktande av samtliga klasser for de
varor och tjanster som angivits i ansbkan om gemenskapsvarumairke.

Byrdn har dessutom papekat att det i artikel 7.2 i férordning nr 40/94 foreskrivs
att ”punkt 1 skall gilla utan hinder av att ogiltighetsgrunderna existerar i endast
en del av gemenskapen™.

Forstainstansrittens bedomning

Det framgar for det forsta av overklagandendmndens beslut att de rittsliga fakta
och omstindigheter som den beaktat fér att motivera att uttrycket TRUSTED-
LINK saknar sarskiljningsférmdaga, har tillimpats pa samtliga klasser for de varor
och tjanster for vilka registrering har begirts.
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48 For det andra skall det erinras om att enligt artikel 7.2 i forordning nr 40/94 ar
det tillrickligt om det foreligger ett absolut hinder for registrering i en del av
gemenskapen for att artikel 7.1 i skall tillimpas. I detta fall dr det omtvistade
beslutet grundat pa den omstindigheten att uttrycket TRUSTEDLINK inte kan
erhalla skydd inom engelsktalande omraden.

45 Foljaktligen kan talan inte vinna bifall pd den grunden att motiveringsskyldig-
heten har asidosatts. '

so Hairav foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

st Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sokanden
skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.
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P3 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

féljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 26 oktober 2000.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordférande
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