MLP FINANZDIENSTLEISTUNGEN MOT HARMONISERINGSBYRAN (BESTPARTNER)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 8 juli 2004°

I mal T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, Heidelberg (Tyskland), foretritt av advokaten
W. Gopfert,

stkande,

mot

Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

anglende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av tredje
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyran den 26 juni 2002
(drende R 206/2002-3), genom vilket ansékan om registrering av ordmérket
bestpartner avslagits,

* Rittegingssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen),

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N.J. Forwood,

justitiesekreterare: byradirektoren D. Christensen,

med beaktande av den ansdkan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
28 augusti 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
19 december 2002,

med beaktande av de processledande atgirder som vidtogs den 16 december 2003,

efter férhandlingen den 3 februari 2004,

foljande

Dom

Malets bakgrund

Sokanden ingav den 20 juni 2001 en ansdkan om gemenskapsvarumérke till Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20
december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omride 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse.
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Det varumérke fér vilket registrering sokts r ordmirket bestpartner.

De tjéinster som registreringsansokan avsig ingar i klasserna 36, 38 och 42 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och som i
den rittade versionen Gverensstimmer med foljande beskrivning:

— "forsikringsverksamhet, forsikringskonsultation, forsikringsmékleri; finansiella
Ydnster, finansiell konsultation, konsultation avseende besparingar och pen-
ningplaceringar, investeringskonsultation; finansiella analyser, formedling av
finansiella placeringar, speciellt bildande av aktiefonder; kapitalinvestering;
finansiell forvaltning for tredje mans rikning; konsultation vid forvirv av
fastigheter, fastighetsegendomskoncept fér tredje man”, som ingar i klas. 36,

— "Internettjnster, ndmligen tillhandahallande, forberedande och erbjudande av
information via mediet Internet”, som ingér i klas, 38, och

— "databehandling for tredje man; utveckling, framstillning, forbattring och
uppdatering av program for text- och databehandling samt for processtyrning;
teknik- och anviindningskonsultation avseende datorer och databehandlings-
program; tjdnster inom omradet for en Internettjiinsteoperatér némligen
framstéllning av program for 16sning av branschspecifika problem pa Internet,
utformning och design av webbsidor, inrittande, uppritthallande och underhall
av Internetatkomstmojligheter samt invalsknutpunkter till Internet”, som ingari
klass 42.
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Granskaren avslog registreringsansdkan genom beslut av den 2 januari 2002, enligt
artikel 38 i forordning nr 40/94 med hanvisning till artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i
niamnda forordning, med motiveringen att det varumérke som ansdkan avség ér ett
vanligt uttryck som uppfattas som en beskrivande reklamslogan och som saknar
sérskiljningsformaga, atminstone i den engelsktalande delen av Europeiska unionen.
Den 27 februari 2002 6verklagade sékanden granskarens beslut till harmonisering-
sbyrdn enligt artikel 59 i forordning nr 40/94.

Tredje dverklagandenimnden avslog éverklagandet genom beslut av den 26 juni 2002
(nedan kallat det ifrgasatta beslutet), med motiveringen att det kinnetecken som
ansokan avsag dels helt och hallet saknar den srskiljningsférmaga som krévs, dels
endast bestar av beskrivande upplysningar.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att frstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och
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— forplikta sokanden att ersitta rittegngskostnaderna.

Rittslig bedémning

Parternas argument

S6kanden har till stod for sin talan dberopat i forsta hand att dverklagandenimnden
asidosatt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 genom att felbedéma sirskiljnings-
formagan hos det varumirke som ansékan avsig och i andra hand att Gver-
klagandendmnden &sidosatt artikel 7.1 ¢ i nimnda férordning, genom att pé ett
felaktigt sitt tillimpa kriteriet om frihallningsbehov.

Sékanden har gjort gillande att de bada orden best och partner kan forstis pa olika
sitt. Detta bidrar 4n mer till att ordet bestpartner, som ett resultat av en
sammansittning av dessa ord, inte har nigon otvetydig betydelse och gér det méjligt
for malgruppen, som bestir av genomsnittskonsumenter som dock #r sirskilt
upplysta och skiligen uppmirksamma inom det kinsliga omradet forsikrings-
tidnster och finansieringstjénster, att urskilja de tjénster som sékanden erbjuder.
Stkanden har understrukit att ordet bestpartner #r en neologism som inte
férekommer som enskilt ord i ordbécker och som borde granskas sirskiljt fran
sina bestidndsdelar.

Enligt sokanden foljer det av dessa omstindigheter att det kiinnetecken fér vilket
sbkanden ansokt om registrering som varumérke for finansiella tjinster, forsik-
ringstjinster samt databehandling pa Internet, inte &r beskrivande for dessa tjinster.
Féljaktligen foreligger det inte nagot frihdllningsbehov att invinda mot registre-
ringen. S6kanden har i detta héinseende aberopat forstainstansrittens dom av den
31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyran (Cine
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Action), REG 2001, s. II-379, punkt 29, for att papeka att ett kéinnetecken inte kan
anses vara beskrivande i forhallande till tjinsterna om forhillandet mellan detta
kinnetecken och dessa tjinster dr for oklart och obestimt, Sokanden har gjort
gillande att endast de uppgifter som ér direkt beskrivande, pé ett klart och otvetydigt
gitt, skall hallas fria i 6verensstimmelse med artikel 7.1 c i forordning nr 40/94. 1
forevarande fall skall kiinnetecknet bestpartner betraktas som en reklamslogan.

Nir det giller resultatet av en sokning pa Internet, som anges i punkt 4 i det
ifrigasatta beslutet, har sokanden understrukit att det faktum att uttrycket i fréga
anvinds rikligt i handeln inte utgor ett tillrickligt skal for att vigra registrering som
varumirke enligt artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94. Sékanden har nimnt exempel
pa hur tecknet i fraga anvinds som doménnamn pa Internet och har dragit
slutsatsen att det sitt pa vilket kinnetecknet anvéinds inom handeln bevisar att det
kan ange att tjinsterna hérror fran ett visst foretag.

Enligt s6kanden foljer det av dessa omstéindigheter att kinnetecknet bestpartner inte
saknar det minimum av sirskiljningsférmaga som krivs enligt rittspraxis
(forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mél T-34/00, Eurocool Logistik
mot harmoniseringsbyrdan (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 39). Sokanden
har i detta avseende understrukit att avsaknaden av sérskiljningsformaga inte kan
faststiillas endast genom att konstatera att kidnnetecknet i friga saknar inslag av
fantasi eller inte #r ovanligt eller ibgonfallande (forstainstansrittens dom av den
5 april 2001 i mal T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoniserings-
byran (EASYBANK) REG 2001, s. II-1259, punkt 39).

Dessutom bor det faktum att andra liknande varumirken, sérskilt varumérkena
bestpartner classic och bestpartner topinvest, har registrerats sivil hos harmoni-
seringsbyran som i medlemsstaterna, betraktas som en indikation pa att det
kénnetecken som ansokan avser ocksd bor anses godtagbart for registrering som
varumérke.
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Slutligen har sokanden hinvisat till de argument som den anfort infér harmoni-
seringsbyrdn och har gjort gillande att de utgér en integrerad del av dess ansékan.

Harmoniseringsbyrén har bestridit samtliga grunder och argument som sékanden
har anfort. Enligt harmoniseringsbyran har éverklagandenimnden med ritta avslagit
s6kandens ansékan om registrering av varumérket, sarskilt eftersom detta saknar det
minimum av sérskiljningsforméga som krivs,

Forstainstansrittens bedomning

Det skall inledningsvis papekas att sokanden avslutar sin ansdkan med en begiran
om att dess inlaga infér harmoniseringsbyran skall anses utgora en integrerad del av
dess grunder och argument i férevarande mal, detta for att undvika att "upprepa sig i
onddan”. Det foljer emellertid av fast rittspraxis, med stéd av artikel 44.1 i
forstainstansrittens réttegéngsregler som tillimpas pa immaterialrittsliga tvister
enligt av artikel 130.1 och artikel 132.1 i dessa regler, att en generell hinvisning till
andra skrifter inte kan kompensera frinvaron av visentliga delar av den rittsliga
argumenteringen, som enligt ovanndmnda bestimmelser skall aterfinnas i sjilva
ansbkan, dven om innehéllet i en ansékan kan understédjas och kompletteras i
specifika avseenden genom hénvisning till utdrag ur bifogade handlingar
(férstainstansriittens dom av den 20 april 1999 i de forenade malen T-305/94—
T-307/94, T-313/94-T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 och
T-335/94, LVM mot kommissionen, REG 1999, s. 11-931, punkt 39). I den del
ansokan innehaller en hinvisning till skrivelser som sékanden inkommit med till
harmoniseringsbyran kan den inte prévas, eftersom den generella hiinvisning som
den innehéller inte kan kopplas till nigon grund som framstills i ansékan.

Vad giller prévningen i sak bér det forst och frimst erinras om att ”[v]arumirken
som saknar sérskiljningsformaga” inte far registreras enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94.
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Vidare anges i artikel 7.2 i forordning nr 40/94 att "[pJunkt 1 skall tillampas dven om
registreringshindren endast finns i ... en del av gemenskapen”.

I detta hinseende skall sirskiljningsférmagan beddmas enbart i forhallande till de
varor eller tjanster som registreringsansékan avser och i forhéllande till hur den
relevanta mélgruppen uppfattar varumérket (se exempelvis forstainstansréttens dom
av den 20 mars 2002 i mal T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran
(TELE AID), REG 2002, s. 11-1939, punkt 51).

Det #r vidare inte bara den uttryckliga och direkta innebérden av orden som
anvinds i ett sammansatt kinnetecken som skall beaktas, utan ocksé de bibetydelser
som de kan ha.

I forevarande fall har parterna koncentrerat sin argumentation kring det faktum att
de tva orden best och partner ir engelska ord, men det skall konstateras att dessa
ord dessutom forekommer med eventuella mindre variationer i andra sprak inom
gemenskapen, bland annat i nederlindskan och tyskan. Eftersom det under alla
omstindigheter #r tillrickligt att det finns skdl for avslag i ndgon del av
gemenskapen for att ansokan om registrering av ett varumirke skall avslas, kan
det konstateras att for det fall det visas att det foreligger registreringshinder i den
engelsktalande delen av gemenskapen, som innefattar tvi medlemsstater, &r den
eventuella forekomsten av ett sadant hinder #ven i andra delar av gemenskapen utan
betydelse i forevarande mal. Det kan dérfor anses att mélgruppen i detta forfarande
ir en engelsktalande malgrupp.

Dessutom anser forstainstansritten att malgruppen bestér av konsumenter som ar
séirskilt upplysta och uppmirksamma med hénsyn till att de tjénster som berors av
ansokan om registrering av varumirke ér av specialiserad karaktdr.
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I f6revarande fall bestér kannetecknet uteslutande av orden best och partner, som
béda aterfinns framfor allt i det engelska spraket. Ordet best for tankarna till kvalitet
och gor det mojligt fér mélgruppen att forsta att de har att géra med en vara eller en
tjanst som dr av hogsta kvalitet. Ordet partner anviinds med olika innebérd, bland
annat inom omrédet for tjénster for att beskriva férbindelser mellan enheter eller ett
partnerskap, genom att frammana positiva bibetydelser som fortroende och
kontinuitet i detta avseende. Overklagandenimnden angav nimligen med rétta i
punkt 24 i det ifrdgasatta beslutet att detta ord anvénds i det moderna reklamspraket
for att beskriva forhéllandet mellan leverantéren och kunden, i vilket den
forstndmnda anses vara den senares “handelspartner”.

Det kan dirfor konstateras att orden best och partner ir allmdnna ord som endast
fér tankarna till kvaliteten pa de tjéinster som levereras av ett foretag till dess kunder
(se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den 12 januari 2000 i
mal T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyran (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1,
punkt 26, som faststilldes efter dverklagande genom domstolens dom av den
19 september 2002 i mal C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrin, REG 2002,
s. 1-7561, punkterna 13-25).

Dessa ord, vart och ett for sig, beskriver féljaktligen de tjanster som avses. Ord som
beskriver vissa varor och tjinster saknar emellertid 4ven sarskiljningsforméaga vad
géller samma varor och tjinster (férstainstansrittens dom av den 2 juli 2002 i mal
T-323/00, SAT.1 mot harmoniseringsbyran, som har overklagats, REG 2002, s. II-
2839, punkt 40). Det skulle endast vara pa annat sétt om det ord som blir foljden av
att de tva orden sitts samman hade en annan betydelse én dessa ord efter varandra.

Den omstéindigheten att de tvd orden har satts samman, utan minsta grafiska eller
semantiska dndring, utgdr inte ndgot ytterligare kinnetecken som innebir att
kiinnetecknet i dess helhet, ur malgruppens synvinkel, kan sirskilja sékandens
tidnster fran de tjinster som tillhandahalls av andra foretag (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovan i punkt 24 nimnda malet COMPANYLINE,
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punkt 26). Ordet bestpartner ger intryck av att de tvd orden som det bestar av
betyder den bista partnern, pa samma sitt som det uttryck som bestar av samma
ord, men som inte dr sammansatt, best partner. Det faktum att nimnda ord som
sadant inte &terfinns i ordbdckerna, oavsett om det skrivs som ett ord eller som tva,
forandrar inte pa nagot sitt denna bedémning.

Foljaktligen saknar kinnetecknet bestpartner, ur malgruppens synvinkel, det
minimum av sérskiljningsformaga som krévs enligt réttspraxis (se exempelvis
domen i det ovan i punkt 12 nimnda milet EUROCOOL, punkt 39), och
sverklagandenamnden har dédrfor med ritta fastslagit att det registreringshinder som
foreskrivs i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 blev tillimpligt pa ansékan om
registrering i forevarande fall.

Sasom framgér av artikel 7.1 i férordning nr 40/94 &r det tillrickligt att ett av de
uppriiknade absoluta hindren for registrering ar tillampligt for att kiinnetecknet inte
skall kunna registreras som gemenskapsvarumirke (domen i det ovan i punkt 24
nimnda malet COMPANYLINE, punkt 30). Av vad som ovan har anforts foljer att
forevarande talan skall ogillas utan att sékandens argumentation angéende artikel
7.1 c i forordning nr 40/94 behéver provas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, Eftersom sékanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta riittegingskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 8 juli 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

J. Pirrung

Ordférande

II - 2849



