TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
_(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjdrde avdelningen)
den 14 juni 2001 *

I de forenade malen T-357/99 och T-358/99,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, Salzburg (Osterrike), foretritt av advokaterna
H.G. Zeiner och B. Heaman-Dunn, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

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

svarande,

angdende en talan om ogiltigférklaring av tvd beslut som fattats av tredje
overklagandenamnden’ vid Byrin for harmonisering inom den inre marknaden

* Rittegingssprik: tyska.
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DOM AV DEN 14.6.2001 — FORENADE MALEN T-357/99 OCH T-358/99
(varumirken, monster och modeller) den 21 november 1999 (drende-
na R 351/1999-3 och R 352/1999-3), genom vilka ansokningar om registrering

av uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKA-
TIONSVERZEICHNIS som gemenskapsvarumirken avslogs,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektéren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av de ansdkningar som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 22 december 1999,

med beaktande av de svaromil som gavs in till forstainstansrittens kansli
den 24 mars 2000,

med beaktande av att férevarande mal férenats enligt artikel 50 i rittegangsreg-
lerna for forstainstansritten vad giller det muntliga férfarandet och domen,

efter det muntliga forfarandet den 8 mars 2001,
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TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)

féljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 28 januari 1997 ingav s6kanden tva ansékningar om gemenskapsvarumirke
till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) i enlighet med ridets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse.

De varumairken som registreringsansdkningarna avser ir uttrycken UNIVERSAL-
TELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.

De varor och tjanster som de tvd ovannimnda registreringsansokningarna avser
omfattas av klasserna 9, 16, 41 och 42 i Nice-6verenskommelsen av den 15
juni 1957 om klassificering av varor och tjdnster for varumairkesregistrering, med
dndringar och tilldgg, och motsvarar for var och en av dessa klasser foljande
beskrivning:

“Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska
och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument
for lantmateri, besiktning, vigning, mitning, signalering, kontroll
(6vervakning), livriddning och undervisning; apparater for inspel-
ning, upptagning, sindning eller tergivning av ljud och bilder;
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magnetiska databirare och inspelade lagringsmedier f6r databehand-
lingsanliggningar och -apparater, speciellt band, skivor, cd-romski-
vor; grammofonskivor; forsiljningsautomater samt mekanismer for
myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner, databehand-
lingsutrustningar och datorer; eldslickningsapparatur.

Klass 16: Papper, kartong samt produkter dirav, ej ingdende i andra klasser;
trycksaker, uppslagsverk, branschférteckningar; bokbinderimaterial;
fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim
for pappersvaror och hushillsindamal; konstnidrsmaterial; malar-
penslar; skrivmaskiner och kontorsférnodenheter (ej mobler);
instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial
for emballering (ej ingdende i andra klasser); spelkort; trycktyper;
klichéer.

Klass 41: Forlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, bocker, tidskrifter,
tidningar.

Klass 42: Redigering av texter.”

I meddelanden av den 2 mars 1998 underrittade granskaren sokanden om att det
for denne framstod som om uttrycken i friga inte kunde registreras eftersom de
endast var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning
nr 40/94 och saknade sirskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b
i samma forordning for foljande varor och tjianster: ”inspelade lagringsmedier for
databehandlingsanliggningar och -apparater, speciellt cd-romskivor (klass 9),
trycksaker, uppslagsverk, branschférteckningar (klass 16), forlagsverksamhet,
speciellt utgivning av texter, bocker, tidskrifter, tidningar (klass 41), och
redigering av texter (klass 42)”.
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TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)
Genom beslut av den 23 april 1999 avslog granskaren ansékningarna nir det
gillde de varor och tjinster som angivits i punkten ovan med stdd av artikel 38 i
forordning nr 40/94 pi de skil som hade angivits i meddelandena av
den 2 mars 1998.

Den 23 juni 1999 6verklagade sokanden granskarens tva beslut om delvis avslag
till harmoniseringsbyran, med stod av artikel 59 i forordning nr 40/94.

Overklagandena ogillades av tredje 6verklagandenimnden genom tva beslut av
den 21 oktober 1999 (nedan kallade de omtvistade besluten), som delgavs
sokanden den 26 oktober 1999.

Overklagandenéimnden ansdg i huvudsak att de ifrdgavarande uttrycken nir det
gillde de aktuella varorna och tjansterna var beskrivande i den tysktalande delen
av gemenskapen och att de saknade sirskiljningsformaga.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— dndra de omtvistade besluten si att det inte finns nigot registreringshinder
enligt artikel 7.1 b och ¢ i forordning nr 40/94 mot registrering av
UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONS-
VERZEICHNIS som gemenskapsvarumirken,
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— i andra hand ogiltigforklara de omt{ris'gade besluten, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegidngskostnaderna.
Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansratten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har till stéd for sin talan aberopat att artikel 7.1 b och ¢ i
forordning nr 40/94 har &sidosatts. Asidosittande av artikel 7.1 ¢ i denna
forordning skall provas forst.

Parternas argument

Sokanden har hinvisat till artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 och hivdat artt
uttrycken i friga kan registreras eftersom de inte uteslutande har en sidan
beskrivande karaktir som avses i denna artikel.
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TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)
Sokanden har gjort gillande att det av konsumenterna krivs en viss intellektuell
anstringning for att 6verfora budskapet i de omtvistade uttrycken till en rationell
upplysning, mot bakgrund sirskilt av uttryckens lingd.

Sokanden har hivdat att de ifrdgavarande uttrycken bestar av en kombination av
ord som utgor ett nytt ord utan ndgon uppenbar betydelse. Sokanden har hivdat
att mot bakgrund av de atskilliga tolkningsméjligheterna av dessa ord kan deras
bestandsdelar inte ge dem en uteslutande beskrivande karakeir.

Vidare foreligger det inget krav p4 tillgénglighet i forevarande fall, eftersom ingen
konkurrent behover anvinda kombinationerna av ord UNIVERSALTELEFON--
BUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS. Eventuella kon-
kurrenter berovas inte ritten att snvinda motsvarande beskrivande ord som
hinvisar till deras varors och tjinsters art eller egenskaper i sin ursprungliga
form, men behéver for den skull inte anvinda uttrycken i friga med tanke p3
deras lingd och ganska hirda klang.

Sokanden har ocksa betonat att harmoniseringsbyrin har godtagit att dessa
uttryck dr neologismer. De kan dirfor inte anses som generiska kinnetecken
eftersom de sdsom neologismer inte 4r kiinda for konsumenterna. Dessutom finns
det enligt sokanden inte ndgot som talar for att de ifrdgavarande kinnetecknen i
framtiden kommer att anvindas som beskrivande upplysningar.

Sokanden har dragit slutsatsen att de ifrigasatta besluten saknar rittslig grund
och att de inte 6verensstimmer med harmoniseringsbyrins praxis.
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DOM AV DEN 14.6.2001 — FORENADE MALEN T-357/99 OCH T-358/99

Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att syftet med det registreringshinder
som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 inte 4ir behovet av att bevara vissa
ord for den fria konkurrensen. Harmoniseringsbyran anser att enligt lagstiftaren
skall kidnnetecken som ir uteslutande beskrivande i enlighet med denna
bestimmelse inte registreras, eftersom lagstiftaren anser att sidana kinnetecken,
pa grund av sina egenskaper, inte dr dgnade att sirskilja ett foretags varor eller
tjanster fran andra foretags.

Harmoniseringsbyran anser att éverklagandenimndens tolkning av artikel 7.1 ci
forordning nr 40/94 6verensstimmer med sdvil denna bestimmelses anda som
dess ordalydelse och att principerna fér bedémningen av de ifrigavarande
uttryckens beskrivande karaktir har tillimpats pa ett riktigt sitt.

Harmoniseringsbyran har anfért att ordet "UNIVERSAL” betyder universell,
omfattande och omfangsrik och att det nir det giller de ifragavarande varorna
och tjinsterna preciserar och forstirker orden ”TELEFONBUCH?” (telefonka-
talog) och ’KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS” (kommunikationskatalog)
som ingdr i de tva uttrycken i fraga. Sokanden har dessutom inte motiverat sin
standpunkt att uttrycken kan tolkas pa olika sitt, eftersom sokanden inte har gett
exempel pid nigra andra mojliga betydelser for dessa uttryck dn dem som
harmoniseringsbyran har angett.

Harmoniseringsbyran har hivdat att de gjorda kombinationerna av orden inte ar
konstruerade pi nigot ovanligt sitt eller i strid med grammatiska regler i det
tyska spriket. For ovrigt utgér den av sokanden pdstidda lingden och
uttalssvarigheten for uttrycken i friga inte ndgot hinder for den omedelbara
uppfattningen av deras betydelse, eftersom de tysktalande konsumenterna ar
vana vid att si ldnga ord anvidnds. Harmoniseringsbyran har dragit slutsatsen att
uttrycken i friga har bedémts helt rikiigt som uteslutande beskrivande.
Harmoniseringsbyran stiller sig vidare avvisande till sékandens pastaende att
de omtvistade besluten inte éverensstimmer med dess praxis.
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TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)

Forstainstansrattens bedémning

Enligt artikel 7.1 ¢ i foérordning nr 40/94 fir inte ”[v]arumirken som endast
bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller
tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tydnsterna” registreras. I artikel 7.2 i forordning nr 40/94 anges att ”[plunkt 1
skall tillimpas 4dven om registreringshindren endast finns i endast en del av
gemenskapen”. :

De kinnetecken som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 4r sidana som
endast definierar eller utpekar varan eller tjansten med utgingspunkt frin dess
karaktir, egenskaper, kvalitet eller avsedda anvindning och som inte kan fylla
varumirkets huvudsakliga syfte, nimligen att identifiera varans eller tjinstens
ursprung och diarigenom mojliggora for de konsumenter som koper den att kopa
den igen, om varan eller tjansten visar sig vara bra, eller att undvika den, om den
visar sig vara dalig. '

De absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94

“skall bedomas i forhallande till de varor eller tjdnster for vilka registrering av

kinnetecknet begirs (se forstainstansrittens dom av den 8 juli 1999 i mal
T-163/98, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrin, BABY-DRY, REG 1999,
s. II-2383, punkterna 20 och 21).

I forevarande fall skall den eventuellt beskrivande karaktiren i uttrycken
UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVER-
ZEICHNIS bedémas i forhllande till ”inspelade lagringsmedier for databehand-
lingsanldggningar och -apparater, speciellt cd-romskivor (klass 9)”, "trycksaker,
uppslagsverk, branschférteckningar (klass 16)”, ”forlagsverksamhet, speciellt
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utgivning av texter, bocker, tidskrifter, tidningar (klass 41)”, och “redigering av
texter (klass 42)”.

”[[Inspelade lagringsmedier fér databehandlingsanldggningar och -apparater,
speciellt cd-romskivor” och “trycksaker, uppslagsverk, branschférteckningar”
omfattar olika varusorter som kan innefatta telefonkataloger eller kommunika-
tionskataloger, antingen i elektronisk form eller i pappersversion. Nir det giller
tjanster som “férlagsverksamhet, speciellt utgivning av texter, bocker, tidskrifter,
tidningar” och ”redigering av texter”, avser de skapandet och utarbetandet av
ovannimnda varor, sirskilt varor i pappersversion som ingdr i klass 16 i Nice-
overenskommelsen.

Uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKA-
TIONSVERZEICHNIS betyder pa tyska universell telefonkatalog respektive
universell kommunikationskatalog. Dessa tva uttryck ir riktigt uppbyggda enligt
tyska grammatiska regler och bestdr av vanliga tyska ord.

Kombinationerna av ord, som “telefonbuch” och “kommunikationsverzeichnis”,
kan anses som beskrivande for de ifrdgavarande varorna och tjansterna eftersom
de visar varornas art och tjinsternas avsedda anvindning. Det skall direfter
bedémas om de ifrdgavarande uttrycken, nir adjektivet ”universal” liaggs till,
skall anses som uteslutande beskrivande for telefonkataloger och kommunika-
tionskataloger som ir universella eller om detta adjektiv didremot innebir en
ytterligare bestindsdel som gor att registreringshindret i artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 40/94 inte ir tillimpligt.
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tecken som kan visa varors geografiska ursprung,
n 4 maj 1999 i malen C-108/97 och 109/97,
Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. 1-2779), punkterna 30 och 31, skall det
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TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)
bedomas om ett beskrivande kinnetecken foér nirvarande enligt den berorda
omsittningskretsens uppfattning har ett samband med den berérda kategorin av
varor eller om det i framtiden ir troligt att ett sdidant samband kan uppsta.

Aven om universella telefonkataloger och kommunikationskataloger, som
innehdller samtliga uppgifter pd global niv4, inte finns pd marknaden for
narvarande, ir det mycket mojligt att de kommer att finnas i en nira framtid,
antingen i pappersversion eller i elektronisk form. Under alla férhillanden kan
uttrycken "UNIVERSALTELEFONBUCH” och "UNIVERSALKOMMUNIKA-
TIONSVERZEICHNIS” redan nu utpeka kataloger som universellt, det vill siga
fullstindigt, ticker eller gor ansprik pd att ticka ett helt omride (regionalt,
nationellt eller 6vernationellt) eller en hel sektor (yrkesmissig eller social).

Av det ovan anforda foljer sdledes att uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH
och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS gor det méjligt fér den
berorda allminheten, i detta fall normalt informerade samt skiligen upp-
mirksamma och upplysta tysktalande genomsnittskonsumenter, att omedelbart,
och utan vidare reflexion, faktiskt och direkt associera till de varor och tjinster
som avses med de omtvistade ansékningarna om registrering av varumirken. For
ovrigt dndrar inte den omstindigheten att uttrycken ir neologismer pa nigot sitt
denna bedomning.

Nir det giller sokandens pistiende att de omtvistade besluten inte dverens-
stimmer med harmoniseringsbyrans praxis ir det tillriackligt att konstatera att
sokanden inte har visat att den praxis som den hinvisar till avser kdnnetecken
eller situationer som ir jimférbara med dem i detta mil.

Av det anforda foljer att det var med ritta som 6verklagandenimnden ansig att
uttrycken UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKA-
TIONSVERZEICHNIS i den tysktalande delen av gemenskapen har en rent
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beskrivande karaktir for de varor och tjanster for vilka ansokningarna om
registrering avslogs i enlighet med artikel 7.1 ¢ och 7.2 i férordning nr 40/94.

Yrkandena i férsta hand om dndring och i andra hand om ogiltigfoérklaring av de
omtvistade besluten skall i enlighet med artikel 7.1 ¢ limnas utan bifall.

Det skall erinras om att det framgar av artikel 7.1 i férordning nr 40/94 att det ir
tillrackligt att ett av de uppriknade absoluta registreringshindren ir tillimpligt
for att kidnnetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke
(domen i det ovannimnda malet BABY-DRY, punkt 29). Eftersom forstain-
stansritten ovan har kommit fram till att det registreringshinder som avses i
artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 ir tillimpligt i forevarande fall, saknas skail att
prova grunden om 4asidosittande av artikel 7.1 b i samma foérordning.

Mot bakgrund av det ovan anférda skall talan inte vinna bifall i nagot av de tva
malen.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i riattegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sokanden
skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.
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TELEFON & BUCH MOT HARMONISERINGSBYRAN
(UNIVERSALTELEFONBUCH OCH UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)

P4 dessa grunder beslutar

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

2) Sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Mengozzi Tiili Moura Ramos
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 14 juni 2001.

H. Jung P. Mengozzi
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