CITICORP MOT HARMONISERINGSBYRAN (LIVE RICHLY)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 15 september 2005 *

I mal T-320/03,

Citicorp, New York, New York (Amerikas férenta stater), foretritt av advokaterna
V. von Bomhard, A. Renck och A. Pohlmann,

stkande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Laitinen, P. Bullock och A. von
Miihlendahl, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

angdende talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byrans tredje dverklagandendmnd den 25 juni 2003 (drende R 85/2002-3), avseende
en ansbkan om registrering av ordmiérket LIVE RICHLY som gemenskapsvaru-
mirke,

* Rittegingssprik: engelska.
B
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna J. Azizi och E. Cremona,

justitiesekreterare: byradirektoren C. Kristensen,

med hénsyn till det skriftliga forfarandet och efter det muntliga forfarandet den
9 december 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 2 mars 2001 en ansbkan om gemenskapsvarumarke till Byrén
fér harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, 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
specialutgéva, omréde 17, volym 2, s. 3).
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Det varumirke som s6ktes registrerat utgjordes av ordkinnetecknet LIVE RICHLY.

De tjénster som registreringsansékan avser ingar i klass 36 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumalkesreglstleung av
den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning;

"Finansiella och monetira tjanster och fastighetsverksamhet; speciellt; banktjénster;
kreditkort; kommersiell laneverksamhet och finansiering och konsumentlaneverk-
samhet och -finansiering; fastighets- och hypoteksmikleri; forvaltnings-, planerings-
och konsultationstjanster avseende fonder, fastigheter och forvaltarskap; investe-
ringstjinster och rddgivning och konsultation rérande investeringar; tjinster
rorande virdepappersmikleri och -handel f6r undetlittande av sikra finansiella
transaktioner; forsikringstjinster; speciellt garanttjinster avseende och forsiljning
av egendoms-, olycks- och livforsikringskontrakt samt livrintekontrakt,”

Granskaren invénde i skrivelse av den 3 juli 2001 att varumirket LIVE RICHLY inte
kunde registreras, eftersom det saknade sdrskiljningsférmdaga. I skrivelse av den
8 augusti 2001 bestred sokanden granskarens stéllningstagande och begirde att
registreringsansékan skulle bifallas. Granskaren vidhéll i beslut av den 4 december
2001 (nedan kallat granskarens beslut) att ansokan om registrering av varumsrket
LIVE RICHLY skulle avslas.

Den 22 januari 2002 dverklagade s6kanden granskarens beslut hos harmoniserings-
byrdn med stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Tredje 6verklagandenéimnden vid harmoniseringsbyrin ogillade overklagandet och
faststilllde granskarens beslut genom beslut av den 25 juni 2003 (nedan kallat det
ifrigasatta beslutet). Overklagandenimnden fann i huvudsak att varumirket LIVE
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RICHLY inte uppfyllde kraven enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, eftersom
malgruppen skulle uppfatta det som ett berdmmande uttryck och inte som en
uppgift om de ifrdgavarande tjénsternas kommersiella ursprung.

- Forfarandet och parternas yrkanden : .

Sékanden vickte talan mot det ifrgasatta beslutet den 15 september 2003 med st6d
av artikel 63 i férordning nr 40/94. Till fljd av att svaranden ingett en svarsinlaga, i
vilken denne angett att granskaren godtagit varumirket LIVE RICHLY for
forsikringstjinster och fastighetsverksambhet, begirde sékanden med stod av artikel
135.2 i forstainstansrittens réittegdngsregler att f inge en replik. Ordféranden pa
tredje avdelningen meddelade genom beslut av den 19 februari 2004 sokanden
tillstdnd att inkomma med replik.

Forstainstansrétten (tredje avdelningen) beslutade pa grundval av referentens
rapport att stilla skriftliga frigor till parterna och att inleda det muntliga
forfarandet. Parterna besvarade dessa fragor inom utsatt frist.

Parterna utvecklade sin talan och- svarade pi forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 9 december 2004. Svaranden bekriftade hérvid att varumérket
LIVE RICHLY kunde registreras for forsikringstjinster och fastighetsverksamhet.
Sokanden medgav efter denna bekriftelse att dessa tjanster inte lingre omfattades av
foremalet for tvisten vid forstainstansritten, vilken med avseende péd saken var
begriinsad till finansiella och monetéra tjinster. Sokanden forklarade sig slutligen,
till foljd av domstolens dom av den 21 oktober.2004 i mal C-64/02 P,
harmoniseringsbyrén mot Erpo Mobelwerk (REG 2004, s. 1-10031), inte langre
forebdra att det var nédvindigt att styrka att ett gemenskapsvarumirke var i allmént
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bruk for att det skulle sakna sérskiljningsformaga. Parternas uttalanden i dessa
hanseenden protokollférdes i forhandlingsprotokollet.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— forplikta svaranden att erséitta rittegingskostnaderna.

Svaranden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersiitta rittegdngskostnaderna,

Riittslig bedomning

Huruvida av sékanden forebringad bevisning kan tilldtas

Parternas argument

Till stod for sina argument att kiinnetecknet LIVE RICHLY har sirskiljningsforméaga
har sékanden forebringat kopior av utdrag ur databaser avseende varumirken och
Internetsidor i syfte att visa att sokanden ér den ende aktér som anviinder det sokta
kinnetecknet for de berdrda tjinsterna.
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Svaranden anser att dessa handlingar inte kan tilldtas, eftersom de har forebringats
for forsta gingen vid forstainstansrétten (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansréttens dom av den 6 mars 2003 i mal T-128/01, DaimlerChrysler
mot harmoniseringsbyran (kylargaller), REG 2003, s. II-701, punkt 18).

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten erinrar om att en talan vid rétten syftar till att prova
lagenligheten av beslut som fattats av 6verklagandendmnderna vid harmoniserings-
byran i den mening som avses i artikel 63 i forordning nr 40/94 och att fragan
huruvida den ifrigasatta rittsakten dr lagenlig skall bedémas i forhallande till de
faktiska och rittsliga omsténdigheter som foreldg den dag réttsakten antogs

- (domstolens dom av den 7 februari 1979 i de férenade malen 15/76 och 16/76,

Frankrike mot kommissionen, REG 1979, s. 321, punkt 7, svensk specialutgéva,
volym 4, s. 287, och forstainstansrittens dom av den 12 december 1996 i de foérenade
malen T-177/94 och T-377/94, REG 1996, s. 11-2041, punkt 119). Forstain-
stansrittens uppgift dr siledes inte att pa nytt undersoka de faktiska omstindig-
heterna mot bakgrund av bevisning som forebringas for forsta gangen vid
forstainstansrdtten. Den bevisning som forebringats forst vid forstainstansratten
kan darfor inte tillatas (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 13
namnda malet kylargaller, punkt 18). -

Sokanden har i forevarande fall inte bestritt att de nya handlingar som denne
aberopat till stod for att sokanden varit ensam om att anvinda varumdrket LIVE
RICHLY férebringats for forsta gangen vid forstainstansritten. Dessa handlingar kan
dérfor inte tillatas.

Denna slutsats dndras inte genom de argument sokanden anfort under férhand-
lingen, vilka innebér for det forsta att de &beropade handlingarna endast utgor stod
for vad som &beropats tidigare, for det andra att harmoniseringsbyrdn borde ha

“unders6kt dessa omstiindigheter ex officio och fér det tredje att foremalet for tvisten

vid 6verklagandenimnden inte dndras pa grund av dessa uppgifter. Sdsom angetts
ovan i punkt 14 ankommer det ndmligen pé forstainstanstitten att kontrollera
lagenligheten i 6verklagandendmndens beslut. Hirav foljer att denna prévning skall
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goras med avseende pa tvistens faktiska och rittsliga bakgrund, sisom denna
framlagts vid 6verklagandendmnden och att en part inte kan #ndra de faktiska och
rittsliga grunderna for bedémningen av lagenligheten i &verklagandensmndens
beslut (férstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mal T-194/01 (4ggformad
tablett), REG 2003, s. 1I-383, punkt 16). Ssom angetts ovan i punkt 15 utgér
emellertid de faktiska omsténdigheter som dberopats nya omstindigheter, som inte
framlagts vid 6verklagandenimnden. Dessa omstindigheter omfattas dérfor inte av
tvistens faktiska och rittsliga ram vid éverklagandenimnden nir denna fattade sitt
beslut. Detta konstaterande paverkas inte av det forhallandet att dessa faktiska
omsténdigheter endast utgor stdd for omstéindigheter som redan aberopats och inte
heller av att foremalet for tvisten inte dndras genom dessa omstindigheter. Med
avseende pd forstainstansrittens kontroll av beslutets lagenlighet, ankommer det
inte pd forstainstansritten att ta stillning till dessa omstindigheter. Forstain-
stansrétten erinrar, med avseende pa argumentet att harmoniseringsbyran borde ha
tagit upp dessa omstindigheter ex officio, om att det i enlighet med artikel 74.2 i
f6rordning nr 40/94 ankommer pé parterna att i ritt tid forebringa den bevisning vid
harmoniseringsbyran som de har for avsikt att &beropa. Hirav foljer att harmoni-
seringsbyrn inte kan klandras for att ha forfarit rittsstridigt i friga om bevisning
som sbkanden inte forebringat i ritt tid infor harmoniseringsbyran.

Huruvida réitten att yttra sig har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att rétten att yttra sig som foreskrivs i artikel 73 andra
meningen i forordning nr 40/94 har asidosatts i tva avseenden.

Sokanden har for det forsta anfort att granskaren motiverade sitt beslut att inte
tilldta registrering av varumirket pd grundval av den helt ekonomiska innebsrden av
uttrycket “richly” (rikt), medan 6verklagandenimnden grundade sitt beslut pa en
annan och mer utvecklad definition som stkanden sjilv dberopat och enligt vilken
detta uttryck betyder "rikt eller forfinat, fullstindigt och limpligt” (in a rich or
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elaborate manner; fully and appropriately). Sékanden hade emellertid &beropat
denna mer utvecklade definition av uttrycket “richly” till stod for registrering av det
ifrigavarande varumirket. Sokanden anser att éverklagandeniamnden grundade sig
pa en helt ny omstindighet nér den inte tilliit registrering av varumirket i frga pa
grundval av ett argument som sdkanden &beropat till stod for registreringen. Att
overklagandenimnden underlit att ge sokanden tillfille att yttra sig 6ver denna nya
omstindighet innebir enligt sbkanden att dennes ritt att yttra-sig enligt artikel 73
andra meningen i forordning nr 40/94 &sidosatts. S6kanden har hirvid hénvisat till
domstolens dom av den 26 juni 1980 i mal 136/79, National Panasonic mot
kommissionen (REG 1980, s. 2033, punkt 21; svensk specialutgéva, volym 5, s. 253)
och pa 6verklagandenamndernas beslut av den 10 april 2002 i drende R 1112/2000-
3, bébé mot BEBE, och av den 27 februari 2003 i drende R 476/2002-3, MYKO
VITAL mot Miko).

Sokanden anser for det andra att dverklagandendmnden é&sidosatt dennes rétt att
yttra sig dven da den fann att konsumenternas uppmirksamhet var svag med
avseende pa tjanster som omfattades av kinnetecknet LIVE RICHLY, men inte
efterhérde sokandens instéllning héarvidlag. ‘

Svaranden "anser att overklagandenimnden inte fort in en ny betydelse av
beteckningen "richly” (rikt) for att faststiilla granskarens avslag. Svaranden anser
dérfor att dverklagandenimnden inte asidosatt sokandens ratt att yttra sig i detta
avseende. Svaranden har inte yttrat sig sérskilt 6ver det andra pastéendet att rétten
att yttra sig asidosatts.

Forstainstansrittens bedomning

— Inledande anmérkningar

Enligt artikel 73 andra meningen i forordning nr 40/94 far harmoniseringsbyréns
beslut endast grundas pa omstindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig
over. I denna bestimmelse faststills med avseende p& gemenskapens varumérkesrétt
den allm#nna principen om skydd for rétten till forsvar.
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Enligt denna allménna gemenskapsrittsliga princip skall dem som myndighetsbeslut
dr riktade till ges tillfille att vederborligen framféra sina synpunkter i de fall dessa
beslut mérkbart paverkar deras intressen (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i
mal 17/74, Transocean Marine Paint mot kommissionen, REG 1974, s. 1063,
punkt 15, svensk specialutgéva, volym 2, s. 357, och férstainstansrittens dom av den
27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyran
(EUROCOOL), REG 2002, s. 11-683, punkt 21).

Det dr i forevarande fall friga om att bedéma om den omstindigheten att
overklagandendmnden resonerat annorlunda #n sokanden pa grundval av en viss
betydelse av uttrycket "live richly” och overklagandenimndens bedémning att
malgruppen inte var uppmirksam utgér grunder som sékanden inte kunnat ta
stallning till.

Forstainstansrétten skall hérvid forst och frimst bedéma vilka skillnader som
foreligger mellan granskarens beslut och det ifrigasatta beslutet med avseende pa de
omstindigheter sékanden &beropat, eftersom sékandens ritt till forsvar inte
&sidosatts om det inte foreligger nigra skillnader mellan dessa tva beslut. Om
granskarens beslut i dessa avseenden endast upprepats i éverklagandenimndens
beslut, méste s6kanden anses ha haft tillfille att ta stillning till dessa omsténdigheter
nir han ifrdgasatte granskarens beslut,

— Inneborden av uttrycket "live richly”

Forstainstansritten pépekar inledningsvis betréiffande uttrycket "live richly” att
sokanden i sin ansdkan till 6verklagandenimnden angav att uttrycket rich” enligt
Collins Dictionary i forsta hand betyder "vilfsrsedd med rikedomar, egendom etc.,
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som #ger mycket” (well supplied with wealth, property, etc., owning much) och att
uttrycket “richly” i samma lexikon angavs betyda "rikt eller forfinat”, "fullstédndigt
och lampligt” (in a rich or elaborate manner; fully and appropriately).

I friga om det pastddda asidosittandet av rétten till forsvar pa grund av att sbkanden
inte tagit stillning till 6verklagandenidmndens resonemang som grundats pa en
annan betydelse av uttrycket "live richly” &n den betydelse som granskaren anvint
sig av, papekar forstainstansrétten att granskaren i sitt beslut i foljande ordalag
tillbakavisar att sokandens varumérke har sarskiljningsférméga:

» Alla investerare forsoker, oavsett om det sker inom ramen for deras yrkesmissiga
verksamhet eller i egenskap av lekmin, att 6ka sin formogenhet och de banker som
har framgang okar sina kunders rikedomar eller ger dem &tminstone mojligheten att
leva ett rikt liv. Alla konkurrenter till sokanden forséker locka kunder med liknande
slogans som framhéver vad de kan uppnd i finansiellt hénseende.

... Investeringar har skapat fler formégenheter #n nagon annan metod, sdsom hart
arbete eller arv. Vad dnskar de som betalar for sddana tjanster? Bli rika, eller
atminstone leva ett rikt liv. '

Orden leva (live) och rikt (richly) ar bada vanliga. Uttrycket rik har en positiv
ekonomisk innebérd ... "

Sékanden betonade till foljd av granskarens beslut i sin ansékan vid overklagande-
nimnden att uttrycket “live richly” inte skall forstds i enbart ekonomisk mening,
utan aven i en vidare och vagare mening, med innebérden ett lyckligt liv fyllt av
erfarenheter.
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Overklagandenimnden faststillde i det ifrigasatta beslutet, av bland annat foljande
skil, granskarens beslut att avsl4 registreringsansokan:

”10 ... Enligt det engelska lexikonet Collins betyder ordet RICHLY (rikt) 'rikt eller

11

14

forfinat, fullstindigt och limpligt’ (in a rich or elaborate manner; fully and
appropriately).

Med utgingspunkt i denna definition ger anvindningen av ordet LIVE
tillsammans med ordet RICHLY i samband med de tjinster som avses i
ansdkan en tydlig upplysning med en berémmande innebsrd. Genom detta
uttryck upplyses de berdrda konsumenterna om att de ifragavarande tjansterna
ger dem majligheten till ett rikt liv.

Overklagandenimnden papekar, med avseende pi sékandens argument att
ordet RICHLY har olika betydelser, att ett kinneteckens sirskiljningsformaga
endast kan bedomas i forhallande till de varor eller tjinster som avses i ansokan.
Granskaren hade dérfor fog for att beakta den betydelse av ordet RICHLY som
ar knuten till de tjinster som avses i ansokan.”

»  Det framgr dérmed forst och frémst av granskarens beslut att uttrycket “richly”
beaktats i betydelsen "att ha pengar, att ha en férmégenhet”, det vill stiga i
ekonomisk betydelse.
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Det framgar vidare av det ifrdgasatta beslutet att ordet "richly” enligt den definition

som 6verklagandenimnden tillimpat bland annat betyder "in a rich manner”. Som
svaranden emellertid har angett definieras uttrycket "rich” i forsta hand med
"vilférsedd med rikedomar, egendom etc., som #ger mycket” (well supplied with
wealth, property, etc., owning much). Sokanden har inte ifrdgasatt denna instéllning,
utan &beropade samma definition under forfarandet infér 6verklagandendmnden.
Sokanden har i sin ansokan medgett att uttrycket “rich” i forsta hand motsvarar
"framgangsrik eller vilbdrgad” (prosperous or wealthy). Den definition som
overklagandendmnden har anvént sig av innefattar ddrmed den ekonomiska
innebdrden av uttrycket "richly” som dven granskaren tillimpade.

Det framgar i 6vrigt av punke 14 i det ifrigasatta beslutet att dverklagandenimnden
godtog att granskaren beaktat inneborden av uttrycket “richly” med avseende pa de
sirskilda tjinster som varumérket sokts registrerat for. Hirav foljer att Over-
klagandenimnden inte underlatit att beakta den ekonomiska betydelsen av uttrycket
"richly”. -

De olika betydelserna av ordet "richly” som 6verklagandenémnden angett skiljer sig i
verkligheten inte frén de betydelser som granskaren beaktat.

Den omstindigheten att éverklagandendmnden angett att den beaktat en definition
av begreppet “richly” som omfattar flera betydelser av ordet "richly” paverkar inte
denna slutsats. En definition som omfattar flera betydelser méste ndmligen anses ha
beaktats nar enbart en av dessa betydelser lagts till grund for ett beslut. Vilken
betydelse av definitionen av uttrycket som beaktats framgar av 6verklagandeniamn-
dens bekriftelse, i férevarande fall, av att granskarens beaktande av uttrycket "richly”
varit riktigt.
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3+ Forstainstansritten papekar slutligen att uttrycket "att leva eller ha ett rikt liv” (to

35

36

37

lead a rich life or to live a rich life) férekommer bade i granskarens och i
6verklagandenimndens beslut. Eftersom detta uttryck ir grundat pa ordet "rich”,
vilket i enlighet med vad som angivits ovan har en ekonomisk innebérd, paverkar
den omstindigheten att detta ord forekommer i det ifragasatta beslutet inte ovan
angivna Overviganden,

Forstainstansritten erinrar, med avseende pa att sékanden dberopat harmoniser-
ingsbyréns tidigare beslut, om att lagenligheten hos 6verklagandenimndernas beslut
skall beddmas enbart pa grundval av férordning nr 40/94, sdsom gemenskapsdom-
stolarna tolkat denna och inte pi grundval av harmoniseringsbyréns tidigare
beslutspraxis (se forstainstansriittens dom av den 3 juli 2003 i mal T-129/01,
Alejandro mot harmoniseringsbyrén — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s, I
2251, punkt 61, och ddr angiven rittspraxis).

For fullsténdighetens skull skall det emellertid papekas att forstainstansritten redan
tidigare fastslagit att 6verklagandenimnderna skall kunna grunda sina beslut pa
argument som inte anférts hos granskaren om den berérda parten haft tillfille att
yttra sig dver de omsténdigheter som inverkar p tillimpningen av den bestimmelse
som &r i friga. Enligt principen om funktionell kontinuitet mellan granskaren och
overklagandendmnderna kan de senare dteruppta granskningen av ansékan utan att
vara begrinsade genom granskarens resonemang (férstainstansrittens dom av den
16 februari 2000 i mal T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran
(Formen pa en tvél), REG 2000, s. II-265, punkt 27, och av den 5 juni 2002 i mal
T-198/00, Hershey Foods mot harmoniseringsbyran (Kiss Device with plume), REG
2002, s. 11-2567, punkt 25).

Aven om éverklagandenimnden skulle ha avvikit fran granskarens stéllningstagande
str det Kklart att $verklagandenimnden inte grundat sin bedémning pi nya
omstindigheter som s¢kanden inte haft tillfille att ta stillning till. Eftersom
s6kanden sjilv aberopat den mer vidstriickta betydelsen av ordet “richly”, kan denne
inte pdsta sig inte ha kunnat ta stillning till denna omsténdighet. Det framgér vidare
att 6verklagandendmnden endast begrinsat sig till att fora ett resonemang som
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skiljer sig fran vad sbkanden hiivdat. Med beaktande av ovan i punkt 36 angiven
rittspraxis medfor detta i sig inte att sokandens rétt till forsvar asidositts.

— ‘Mélgruppens uppmirksamhet

Det #r dven i friga om asidosittande av sokandens ritt till forsvar, pd grund av att
denne inte tagit stillning i friga om den grad av uppmérksamhet malgruppen har
enligt 6verklagandenimndens uppfattning, Jimpligt att inleda med att bedma
skillnaderna i detta hinseende mellan 6verklagandendmndens och granskarens
beslut.

Den andra meningen i granskarens beslut har foljande lydelse:

"Till svar pa ert argument att det budskap som varumdrket ger 4r vagt och obestédmt,
4r det lampligt att forst och frimst ange att budskapet ... riktas [till] en allménhet i
vidstriickt betydelse som ér rimligt valinformerad samt skiligen uppméarksam och

upplyst... .”

' punkterna 13 respektive 15 i det ifrdgasatta beslutet angav 6verklagandendmnden

foljande:

”13 Overklagandenimnden anser med avseende pa hur maélgruppen uppfattar
kinnetecknet LIVE RICHLY, i likhet med granskaren att denna slogan &r
sammansatt av vanligt forekommande ord som allménheten, nér dessa ord sétts
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samman med de tjinster som avses i ansdkan, uppfattar som ett berémmande
uttryck och inte som en uppgift om de ifrdgavarande tjiinsternas kommersiella
ursprung.

15 Det finns vidare ingenting i ordkombinationen LIVE RICHLY, utover dess
uppenbara siljfrimjande betydelse, som gér det méjligt for malgruppen att
enkelt och snabbt minnas den som ett sirskiljande varumirke fr de avsedda
tjdnsterna. Eftersom malgruppen dr okunnig om kénnetecknets sammanhang,
uppfattar den inte nagot annat 4n den siljfrimjande betydelsen, Den berérde
konsumenten dr inte sdrskilt uppmérksam. Om ursprunget for den vara som
han avser att kopa inte omedelbart framgir av ett kinnetecken och om han
endast far siljfrimjande och abstrakta upplysningar genom detta kinnetecken,
tar han sig inte tid att inhdmta upplysningar om olika méjliga funktioner hos
kéinnetecknet eller att komma ihag det som ett varumérke.”

s Sokanden har fran punkt 15 i det ifrigasatta beslutet, enligt vilken den berdrde
konsumenten inte dr sérskilt uppmirksam (not very attentive), dragit slutsatsen att
konsumenternas uppmérksambhet #r svag (low).

w2 Uppgiften att en konsument inte #r sirskilt uppmirksam innebir emellertid inte
med nddvéndighet att denne konsuments uppmérksamhet 4r svag, Denna uppgift
kan ndmligen dven innebira att den berérde konswmenten, som inte dgnar det
ifrdgavarande varumirket stor uppmérksamhet, #nda &r rimligt uppmérksam pa det.
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Forstainstansritten papekar i forevarande fall att Gverklagandendmnden i punkt 13 i
det ifrgasatta beslutet faststillde granskarens bedémning med avseende pa hur
malgruppen uppfattar kinnetecknet LIVE RICHLY. I andra meningen i sitt beslut
har granskaren emellertid angett att varumirkets budskap riktas till den stora
allménheten som inte bara &r rimligt informerad och uppmirksam, utan &ven
rimligt upplyst.

. Forstainstansritten finner darfor att verklagandendmnden, genom att ange att den

berérde konsumenten inte var sérskilt uppmirksam, i verkligheten ansig att den
berérde konsumenten var rimligt uppmérksam. Overklagandendmnden har endast
uttryckt det stéllningstagande annorlunda som granskaren angav i andra meningen i
sitt beslut. :

Med hinsyn till att dverklagandenimnden endast har skrivit om granskarens
stillningstagande, #r det felaktigt av s6kanden att hévda att éverklagandendmnden,
utan att sokanden kunnat ta stillning till detta, bedémt att malgruppens
uppmirksamhet #r svag. ’

Anmirkningarna avseende asidoséttande av rétten till forsvar kan av ovan angivna
skil inte godtas.

Huruvida motiveringsskyldigheten har dsidosatts

Sokanden anser i huvudsak att det ifragasatta beslutet &r otillrdckligt motiverat,
eftersom varumirkesansokan avslagits med avseende pa samtliga tjdnster som
avsdgs i ansdkan, utan att skilen till att ansékan avslogs specificerats betriffande
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forsdkringstjanster och fastighetsverksamhet. Svaranden har bestritt denna grund
och anfort att harmoniseringsbyrén redan i bérjan av forfarandet godtog registrering
med avseende pa forsikringstjénster och fastighetsverksamhet.

Forstainstansrdtten noterar att sokanden, till foljd av att svaranden under
forhandlingen har forklarat att varumérket LIVE RICHLY kunde registreras for
forsakringstjanster och fastighetsverksamhet, uttryckligen medgett att foremalet for
tvisten var begrinsat till finansiella och monetéra tjinster. Sékanden har darfor
aterkallat grunden avseende bristande motivering som endast hinforde sig till
forsakringstjanster och fastighetsverksamhet, Det ankommer darfér inte pa
forstainstansritten att bedéma denna grund.

Huruvida artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden anser att det ifragasatta beslutet skall ogiltigforklaras &ven pa den grunden
att dverklagandendmnden gjort en felaktig tolkning av artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 avseende absolut hinder att registrera ett gemenskapsvarumirke som
saknar sérskiljningsformaga.

Sokanden har forst och framst betonat att slogans enligt bade forstainstansrittens
rdttspraxis och 6verklagandendmndernas praxis omfattas av samma kriterier som
alla andra slags varumérken (forstainstansriittens dom av den 11 december 2001 i
mél T-138/00, Erpo Mdobelwerk mot harmoniseringsbyrdn (DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT), REG 2001, s. 1I-3739, punkt 44, och éverklagandenimndens
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beslut av den 11 februari 1999 i #rende R 73/1998-2, BEAUTY ISN'T ABOUT
LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD). I férevarande fall anser sokanden
emellertid att 6verklagandenimnden beslutade att inte registrera ett ordmaérke av
den enda anledningen att det var friga om en berémmande slogan och att
overklagandenimnden inte uttalat sig om denna slogans sirskiljningsférméaga med
avseende pa de ifrdgavarande tjansterna.

Sokanden har vidare angett att dverklagandenimnden har medgett att orden "live
richly” inte dr deskriptiva. Detta medgivande innebdr enligt sékanden att
overklagandendmnden inte sdsom i forevarande fall kan grunda sig endast pé att
uttrycket #r berdmmande for att visa att det ifrdgavarande varumirket saknar
sarskiljningsformaga. Sokanden har hirvid dberopat olika beslut fran 6verklagande-
nimnderna. »

I motsats till éverklagandenimndens enligt sékanden obestyrkta uppfattning att
orden ”live richly” endast utgér ett berommande uttryck med en tydlig betydelse,
anser sokanden att dessa ord kan tolkas pa olika sitt, eftersom de har en vag,
obestimd och tvetydig inneboérd, sérskilt betriffande finansiella och monetira
tjanster. Enligt sokanden utgdr det sdkta varumérket LIVE RICHLY en ordlek som
knappast har nagon betydelse i sig, eftersom det férmodligen finns lika ménga sitt
att leva rikt som det finns minniskor och varje konsument tolkar denna slogan pa
sitt eget sitt. Sokanden anser vidare att de konsumenter som stills infor slogan i
fraga blir 6verraskade, irriterade eller desorienterade, eftersom de inte vintar sig att
en bank erbjuder finansiella tjinster genom att inbjuda till att "leva rikt”, vilket utgdr
beldgg for att varumirket LIVE RICHLY har sérskiljningsforméga. Till stod for sina
argument har sbkanden &beropat definitionen av ordet "rich” i Collins English
Dictionary (1995-ars upplaga), 6verklagandenimndens och granskarens olika
tolkningar av ordet "richly”, éverklagandendmndens beslut av den 1 oktober 2001
i irende R 393/2000-1 ES GIBT SIE NOCH, DIE GUTEN DINGE, reklam i Férenta
Staterna och de kommentarer som denna ront pd Internet. Sokanden anser i
synnerhet att dessa kommentarer ger stod for att konsumenternas uppfattning av
detta varumirke dr léngtifran enkel och enhetlig,
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Stkanden anser att det ifragasatta beslutet grundats pa det felaktiga antagandet att
malgruppens uppmérksamhet 4r svag, medan det i verkligheten ar s att den #r stor.
Enligt s6kanden dr genomsnittskonsumenten av finansiella tjanster sarskilt forsiktig
och uppmirksam, eftersom dessa tjénster, pd grund av att de har avgdrande
betydelse i konsumentens liv, inte kdps "firdiga f6r anviindning” (off the shelf) pa
samma sétt som mjélk eller ett par jeans. Genomsnittskonsumenten #dgnar dirfor
mer tid it att finna den ovannidmnda sloganens betydelse och minns den littare nir
den hénfor sig till finansiella tjénster.

Genom forstainstansrittens réttspraxis i friga om slogans och overklagande-
nédmndernas beslutspraxis bekriftas enligt sékanden att slogan LIVE RICHLY kan
registreras, I domen i det ovan i punkt 50 nimnda malet DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT, och i dom av den 5 december 2002 i mal T-130/01, Sykes
Enterprises mot harmoniseringsbyrin (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)
(REG 2002, s. I1-5179), angav forstainstansritten, i motsats till vad granskaren
hévdat i skrivelse av den 3 juli 2001, att det forhallandet att ett kiinnetecken saknar
sirskiljningsforméga inte beror pa att uppfinningsrikedom eller starka inslag av
fantasi saknas. Forstainstansritten ansig vidare att det &r av avgorande betydelse for
utvecklingen av den sirskiljningsférmaga som redan finns hos ett varumirke att
samma kiinnetecken eller liknande kénnetecknen anviinds pa marknaden. Férstain-
stansrétten angav enligt sokanden i domen i det ovan i punkt 50 nimnda malet DAS
PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT sirskilt att det #r motiverat att anse att
sirskiljningsforméga inte foreligger endast om det visats att det ifragavarande
ordmirket var i allmint bruk. Sékanden har betonat att svaranden i forevarande fall
dels inte har visat att orden "live richly” anvénts, dels att dessa aldrig anvénts for att
frdmja saluforing eller for att salufora finansiella och monetra tjinster. Med héansyn
till att sokandens slogan &r unik och fantasifull, anser denne att hans varumirke har
srskiljningsforméaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Att varumirket LIVE RICHLY kan registreras bekriftas dven av 6verklagande-
némndernas fasta praxis. Sokanden har hirvid aberopat beslut av den 7 november
2001 i drende R 1090/2000-4, WE GET IT DONE. Sékanden har hivdat att den
slutsatsen kan dras av detta beslut att det inte kriivs mycket for att artikel 7.1 b i
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forordning nr 40/94 inte skall kunna tillimpas. Slutsatsen kan vidare dras att det
ankommer pa harmoniseringsbyrn att styrka att ett varumirke inte kan registreras
med stéd av denna artikel, eftersom det inte #r tillrickligt att pasta att en slogan &r
banal eller utgdr ett berémmande uttryck for att styrka att den saknar sirskilj-
ningsformaga. Med stod av detta beslut anser sdkanden att 6verkiagandendmnden
inte har forklarat varfor den siljfrimjande och berommande beskaffenheten hos
orden "live richly” i forevarande fall skulle utgéra hinder for konsumenterna av
finansiella och monetira tjinster att se ett samband mellan detta kiinnetecken och
sokanden och dirmed att uppfatta denna slogan som ett varumirke. Sokanden har
hivdat att denna slogan kan tolkas pd flera sitt, att malgruppen minns den
omedelbart, eftersom den inte vintar sig att en sidan slogan ingar i ett
finansinstituts saluforing av sina tjinster och att sokanden 4r ensam om att anvéinda
denna slogan.

Sokanden har av 6verklagandenimndernas praxis dragit slutsatsen att den
omstindigheten att en slogan ir vag kan beaktas for att faststélla att ett kinnetecken
har sarskiljningsférmaga (beslutet i det ovannamnda érendet WE GET IT DONE, av
den 25 februari 2002 i drende R 135/2000-2, Taking care of the world’s water ... and
yours, och av den 18 september 2001 i arende R 222/2001-1, TEAM POWER).
Sokanden har av denna praxis Aven dragit slutsatsen. att den omstindigheten att
ifrigavarande slogan eller nagon variant av denna inte anvinds pad den berdrda
marknaden utgor ett kraftfullt tecken pa att den har en inneboende sérskiljnings-
forméaga (besluten i de ovannimnda drendena Taking care of the world’s water ...
and yours och TEAM POWER, beslut av den 4 maj 1999 i drende R 153/1998-2,
Frither an Spiter denken !, av den 5 juli 2000 i drende R 689/1999-3, UNLOCK THE
POTENTIAL, och av den 5 juni 2002 i drende R 58/2001-4, WHATEVER
WHENEVER).

Sokanden har direfter angett att harmoniseringsbyran for tjanster som ingar i
klass 36 i Nicedverenskommelsen, vilka motsvarar beskrivningen “finansiella och
monetira tjanster och fastighetsverksamhet” registrerat ett visst antal slogans som
innehaller orden "live” eller "life”, bland vilka &terfinns make more of life, WHERE
MONEY LIVES och SO YOU CAN ENJOY LIFE ! S6kanden har angett att det vore
motsagelsefullt att inte tillata registrering av varumérket LIVE RICHLY {6r samma
tjdnster.
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Sokanden har dberopat ett antal slogans som registrerats av de nationella
varumérkesbyrderna i vissa medlemsstater och hivdat att slogans med mindre
sdrskiljningsférméga 4n den som #r i fréga i forevarande fall har beviljats
registrering.

Sokanden har papekat att varumiarket LIVE RICHLY har registrerats av behoriga
varumirkesmyndigheter i atskilliga tredjelinder, déribland i Australien och i
Amerikas Forenta stater fér samma tjénster som ingér i klass 36 i Nicedverens-
kommelsen. Sokanden har medgett att Commonwealth Australien och Amerikas
Forenta stater inte dr medlemsstater men anser #nd& att dessa registreringar av
varumiirket LIVE RICHLY utgor ett kraftfullt tecken pa att det ir méjligt att
registrera detta varumirke i engelsksprakiga linder i allménhet.

Eftersom tvisten nu endast giller registrering av varumérket LIVE RICHLY for
finansiella och monetira tjanster, har sékanden slutligen med avseende pa att
svaranden anser att denna beteckning inte &r sérskiljande for dessa tjinster, eftersom
orden "live richly” har det klara budskapet att leva ett materiellt rikare liv, medan
denna beteckning har sirskiljningsformdga med avseende pa forsikringstjanster och
fastighetsverksamhet, gjort gillande att svarandens instéllning dr godtycklig, ologisk,
paradoxal och motségelsefull.

Enligt s6kanden vilar denna slutsats pa att bade finansiella tjénster och forsikrings-
tjanster respektive finansiella tjinster och fastighetsverksamhet str mycket nira
varandra eller till och med #r identiska, vilket svaranden framhivt i sina tidigare
beslut (6verklagandenimndens beslut av den 27 november 2002 i idrende R
498/2001-3, TravelCard mot AIR TRAVEL CARD, invindningsenhetens beslut av
den 21 juli 2003 i drende 1454-2003, LLOYD mot LLOYDS TSB, och av den
11 november 2003 i #rende 2451-2003, ADIGSA mot ADIG GRUPPE GUT FUR
IHR GELD).
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Den slutgiltiga paradoxen foljer emellertid enligt sokanden av svarandens
motivering for att varumirket saknar sidrskiljningsformaga med avseende pa
finansiella och monetira tjinster. Denna motivering har grundats pa den
omstindigheten att varumirkets budskap utgérs av att de ifragavarande tjéinsterna
tminstone gor det mojligt for malgruppen att oka sina finansiella tillgdngar och
dirmed att leva pa ett materiellt rikare sitt. Aven om denna uppfattning av
ifragavarande slogan skall anses riktig, vilket sékanden bestritt, har forsakrings-
tjanster och fastighetsverksamhet ur. konsumentens synvinkel det lingre gende
dndamalet att ha mojlighet att berika individen. Sokanden anser dirfor att
overklagandendmnden inte forméatt visa att orden "live richly” saknar sdrskiljnings-
formaga, vilket det aligger dverklagandendmnden att visa om den med stod av artikel
7.1 b i forordning nr 40/94 avslar en ans6kan om registrering av ett varumirke.
Beslutet att delvis inte tillata registrering av varumirket LIVE RICHLY for de
ifrdgavarande tjansterna skall dérfor ogiltigforklaras.

Svaranden har bestritt sokandens argument och anser att avsaknaden av sarskilj-
ningsformaga hos det sékta varumirket inte péverkas av nagot av dessa argument.

Forstainstansrittens bedomning

— Inledande anmérkningar

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far "[vlaruméirken som saknar
sirskiliningsformaga” inte registreras. I artikel 7.2 i forordning nr 40/94 anges
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vidare att "[plunkt 1 skall tillimpas &ven om registreringshindren endast finns i
endast en del av gemenskapen”.

Sasom férstainstansréitten redan har faststéllt utgérs de varumirken som avses i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 bland annat av varumirken som inte gér det
moéjligt for mélgruppen att géra samma val vid ett senare kép av ifrdgavarande varor
eller tjnster, om erfarenheten varit god, eller att géra ett annat val, om den varit
dalig (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-79/00, Rewe-Zentral
mot harmoniseringsbyran (LITE), REG 2002, s. 11-705, punkt 26, och domen i det
ovan i punkt 22 nimnda malet EUROCOOL, punkt 37). Detta #r fallet bland annat i
friga om kiinnetecken som #r vanligt fsSrekommande med avseende pa saluforing av
de ifrdgavarande varorna eller tjinsterna.

Registrering av ett varumirke som bestar av tecken eller upplysningar vilka
dessutom anviinds som reklamslogans, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar
att kopa de varor eller tjinster som avses med varumirket dr emellertid inte som
sddan utesluten pa grund av en sddan anvindning (se analogt domen i domstolens
dom av den 4 oktober 2001 i méal C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959,
punkt 40). Ett kiinnetecken som fyller andra funktioner n det klassiska varumirkets
har emellertid endast sérskiljningsférmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 om kinnetecknet i forsta hand kan uppfattas som en upplysning
om det kommersiella ursprunget for varorna eller tjéinsterna, si att malgruppen utan
risk for forvixling kan sirskilja varumérkesinnehavarens varor eller tjinster fran
dem som har ett annat kommersiellt ursprung (forstainstansrittens dom av den
3 juli 2003 i mal T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyran (BEST
BUY), REG 2003, s. 11-2235, punkterna 20 och 21).

Ett varumdrkes sérskiljningsformaga skall bedomas dels i férhallande till de varor
och tjinster for vilka det sokts registrerat, dels i férhallande till uppfattningen hos en
malgrupp som dr sammansatt av konsumenter av dessa varor eller tjinster (domen i
det ovan i punkt 22 nimnda malet EUROCOOQL, punkt 38, och domen i det ovan i
punkt 65 ndmnda malet LITE, punkt 27).
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Det framgar slutligen av lydelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att det récker
med ett minimum av sérskiljningsférmaga for att det registreringshinder som anges i
denna artikel inte skall tillimpas (domen i det ovan i punkt 65 nimnda mélet LITE,
punkt 28).

— Maélgruppen och dennas grad av uppmairksamhet

Férstainstansritten erinrar med avseende pd malgruppen forst och framst om att de
tjinster som avses utgdrs av finansiella och monetéra tjanster som ingar i klass 36 i
Niceéverenskommelsen. Mélgruppen for dessa tjinster utgérs av samtliga
konsumenter. Det sékta varumirkets sirskiljningsformaga skall ddrfér bedomas
med beaktande av vad en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och
upplyst genomsnittskonsument forvéntar sig (se analogt domstolens dom av den
16 juli 1998 i mél C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. [-4657,
punkt 31).

Forstainstansritten erinrar vidare om att malgruppens, i férevarande fall genom-

snittskonsumentens, uppfattning av varumirket péverkas av dennas grad av

uppmirksamhet, som kan variera i forhéllande till vilket slags varor eller tjanster
det 4r fraga om (se, i friga om rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar, EGT L 40, s. 1,
svensk specialutgdva, omrdde 13, volym 17, s. 178, domstolens dom av den
22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
punkt 26, och i fréga om férordning ni 40/94 domen i det ovan i punkt 16 némnda
malet dggformad tablett, punkt 42).
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Stkanden anser hérvid i motsats till $verklagandenimndens stillningstagande att
det & uppenbart att malgruppen dr mycket uppmirksam med avseende pa
finansiella tjénster, eftersom sidana tjinster inte kops "firdiga for anvindning” (off
the shelf) pa samma sétt som mjélk eller ett par jeans och eftersom dessa tjinster ir
av vasentlig betydelse for konsumentens framtid.

Forstainstansrétten erinrar forst och friimst om att verklagandendmnden, i motsats
till sdkandens tolkning att 6verklagandenimnden ansig att malgruppens upp-
mérksamhet var svag, i verkligheten ansag att malgruppen var rimligt uppmérksam
(se ovan punkt 42 och féljande punkter).

En del av dessa konsumenter kan, med beaktande av beskaffenheten hos vissa av de
ifrigavarande finansiella och monetira tjéinsterna, utgdra en mycket uppmérksam
malgrupp med hinsyn till att de ataganden som konsumenterna gor kan vara ganska
stora och vidare med hinsyn till att dessa tjinster kan visa sig vara relativt tekniska.

Graden av uppmirksamhet kan emellertid vara relativt lag i friga om upplysningar
av reklamkaraktir, som inte ér av avgorande betydelse for en medveten malgrupp
(se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 54 angivna mélet REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkt 24, och domen i det ovan i punkt 66 angivna
malet BEST BUY, punkt 25).

Forstainstansritten finner darfor att samtliga av de angivna tjénsterna riktas till en
normalt informerad och medveten mélgrupp.
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Eftersom ordkinnetecknet LIVE RICHLY #r sammansatt av engelska ord, utgors
mélgruppen av en engelsksprikig allménhet, eller till och med en allménhet som
inte 4r engelsksprakig men som har tillréickliga kunskaper i det engelska spréket.

— Malgruppens uppfattning

Forstainstansritten skall beddma malgruppens uppfattning av kinnetecknet LIVE
RICHLY som ett varumirke for finansiella och monetira tjénster.

Férstainstansritten anger harvid att éverklagandenimnden ansig att kéinnetecknet
LIVE RICHLY utgjordes av en slogan sammansatt av tva vanliga engelska ord, som
malgruppen skulle uppfatta som ett berdmmande uttryck, med innebdrden att
sokandens tjanster skulle ge konsumenterna mdojlighet att leva ett rikt liv.
Overklagandendmnden ansag vidare att kdnnetecknet LIVE RICHLY, utdver den
uppenbart siljfraimjande betydelsen, inte gjorde det méjligt for méalgruppen att litt
minnas det och omedelbart komma ihdg det som ett varumirke for de avsedda
tjinsterna. Eftersom genomsnittskonsumenten inte dr sarskilt uppmirksam, dder
han inte tid pa att ta reda pa kinnetecknets olika méjliga funktioner eller att légga
det pa minnet som ett varumirke om kénnetecknet inte omedelbart anger den
ifrigavarande varans eller tjinstens ursprung, utan endast ger siljfrimjande och
abstrakta upplysningar. Overklagandenimnden fann av dessa skal att kénnetecknet
inte kunde utgora ett varumérke.
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Med hinsyn till dessa overviganden saknade stkanden fog for att pastd att
overklagandendmnden ansett att det ifrigavarande kiinnetecknet inte kunde
registreras pd den enda grunden att det var friga om ett berdmmande
reklamuttryck. Genom dessa 6verviiganden kan #dven stkandens argument, att
overklagandenimnden underlatit att kommentera forméagan hos kinnetecknet LIVE
RICHLY att sidrskilja sokandens tjinster frin dess konkurrenters, underkinnas.

Genom att i punkt 15 i det ifragasatta beslutet ange att malgruppen inte litt och
omedelbart skulle kunna ligga kinnetecknet pa minnet som ett varumirke for de
ifrigavarande tjiansterna har 6verklagandenimnden nimligen inte begrinsat sig till
att utifrdn reklamkaraktiren hos orden "live richly” sluta sig till att det ifrigavarande
kiinnetecknet saknade sirskiljningsformaga. Overklagandenimnden har diremot
hirvid beaktat detta kéinneteckens férmaga att med avseende pa malgruppen skilja
sokandens vara fran konkurrenternas.

Vid beddmningen av sirskiljningsformagan hos ett varumirke som bestar av flera
delar (nedan kallat sammansatt varumirke), skall varumérket dessutom bedémas i
sin helhet (férstainstansriittens dom av den 20 november 2002 i de férenade malen
T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit Pro och Kit Super Pro),
REG 2002, s. I1-4881, punkt 22).

Forstainstansritten anger hérvid att dven om kinnetecknet LIVE RICHLY, sasom
parterna medgett, inte uteslutande och direkt &r deskriptivt med avseende pa en vara
eller en tjinst, &r det emellertid sammansatt av tvd vanliga engelska ord som
tillsammans har en sjilvstindig betydelse. Kénnetecknet kan namligen Iitt uppfattas
som om det betyder att sékandens tjénster skulle ge konsumenterna av dessa
tjanster majlighet att leva ett rikt liv.
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Uttrycket "leva ett rikt liv” kan visserligen forstds pé olika sitt och darfor ha en vag

“innebdrd. Forstainstansritten skall dérfér beddma ett ordmérkes betydelse mot

bakgrund av de tjinster som anges i varumirkesansokan (se den ovan i punkt 81
nimnda domen i de férenade malen Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 24 och dér
angiven rittspraxis). Nér det ifrigavarande ordmirket forknippas med finansiella
och monetira tjinster dr det i forsta hand dess materiella och ekonomiska innebérd
som kommer att uppfattas. Overklagandendmnden hade dérfor fog for att anse att
kannetecknet LIVE RICHLY i samband med finansiella och monetéra tjinster gav
ett tydligt upplysande budskap med en berémmande innebérd. '

Forstainstansritten finner att den omstindigheten att det icke beskrivande
kinnetecknet LIVE RICHLY kan ha flera betydelser, att det kan vara en ordlek
och att det kan uppfattas som ironiskt, dverraskande och ovintat, inte medfor att det
skall anses vara sirskiljande. Dessa olika forhallanden medfor att kinnetecknet kan
anses vara sirskiljande endast under férutsittning att maigruppen uppfattar det som
en angivelse av det kommersiella ursprunget for de tjénster sékanden tillhandahéller
och detta endast for att gora det méjligt for malgruppen att utan att forvaxlingsrisk
uppkommer skilja mellan sékandens tjénster och de tjénster som har ett annat
kommersiellt ursprung (domen i det ovan i punkt 66 nimnda mélet BEST BUY,
punkt 21, domen i det ovan i punkt 54 nimnda malet REAL PEOPLE, REAL
SOLUTIONS, punkt 20, och forstainstansrittens dom ay den 28 januari 2004 i de
forenade malen T-146/02—T-153/02, Deutsche SiSi-Werke mot harmoniserings-
byran (upprittstiende pase), REG 2004, s. I1-447, punkt 38).

I forevarande fall kommer mélgruppen, sisom 6verklagandendgmnden har anfort, att
i samband med finansiella och monetira tjinster framfér allt uppfatta detta
kiannetecken som ett reklamuttryck och inte som en angivelse av de ifrigavarande
tjinsternas kommersiella ursprung. Kénnetecknet LIVE RICHLY innehdller inte
nagra bestandsdelar som utéver dess uppenbara siljfrimjande betydelse gor det
mojligt for malgruppen att enkelt och snabbt minnas det som ett sirskiljande
varumirke fér de avsedda tjansterna. Aven om det ifrdgavarande kinnetecknet
anvindes ensamt, utan nigot annat kinnetecken eller varumérke, skulle malgrup-
pen, utan att ha fatt forhandsinformation om kénnetecknet, inte kunna uppfatta det
pa nagot annat sitt &n som ett reklamuttryck (domen i det ovan i punkt 54 ndmnda
méalet REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, punkt 28).
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‘s Med avseende pi det paradoxala i detta forhallande i jimforelse med att

harmoniseringsbyran godtagit varumiarket LIVE RICHLY for forsikringstjanster
och fastighetsverksamhet betonar forstainstansritten att rittens behorighet ar
begrinsad till tillimpningen av férordning nr 40/94 pa forevarande fall. Det &r
visserligen lampligt att s& langt mojligt upprétthalla konsekvens vid registrering av
varumérken, men det ankommer inte pa forstainstansritten att bedéma varumérken
som inte hanfor sig till den talan som véckts vid rétten.

— Huruvida sékanden ensam har anviint varumarket

Sokanden har, med avseende pa argumentet att det forhallandet att det inte beaktats
att det sdkta varumirket inte anviints, under forhandlingen forklarat sig, till foljd av
domen i det ovan i punkt 9 nimnda mdlet harmoniseringsbyrin mot Erpo
Mébelwerk, &terta pastiendet att harmoniseringsbyran maste styrka att ett
gemenskapsvarumérke varit vanligt férekommande for att detta skall sakna
sirskiljningsforméga. Detta uttalande protokollférdes i forhandlingsprotokollet.
Sokanden har emellertid gjort gillande att den omstindigheten att ett varumirke
inte anviints kan vara ett tecken pa att konkurrenterna inte har méjlighet att
anvinda sig av detta ord for att ange sina tjinster.

Forstainstansrdtten erinrar om att ett varumirkes sirskiljningsformaga skall
beddmas pa grundval av om mélgruppen utan svarighet uppfattar varumirket
som en angivelse av det kommersiella ursprunget for den ifragavarande varan eller
tjdnsten (se ovan punkt 66). Att varumirket inte anvints tidigare utgér hirvid inte
med nddvéndighet ett tecken pa att malgruppen far denna uppfattning,
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Med beaktande av vad ovan angetts medfor inte den omsténdigheten att varumérket
inte anvints, dven om detta faststillts, ndgon fordndring av hur de ifragavarande
tjinsterna uppfattas. Sokandens argument kan dérfor inte godtas.

°

— Huruvida varumérket saknar inslag av fantasi

Sokanden anser att granskaren i sin skrivelse av den 3 juli 2001 felaktigt bedomt att
varumirket saknar inslag av fantasi nir denne inte tilldt registrering av varumérket.

Forstainstansritten erinrar i detta avseende om att bristande sérskiljningsférméga
hos ett varumirke enligt rittspraxis inte kan faststillas genom att konstatera att det
saknas inslag av fantasi (forstainstansrittens dom av den 5 april 2001 i mal T-87/00,
Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyran (EASYBANK), REG 2001,
s. 11-1259, punkt 39) eller att det saknas ett minsta inslag av fantasi (forstainstans-
rittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-135/99, Taurus-Film mot harmoni-
seringsbyran (Cine Action), REG 2001, s. 1I-379, punkt 31, och i mal T-136/99,
Taurus-Film mot harmoniseringsbyrén (Cine Comedy), REG 2001, s. I1-397,
punkt 31). Ett gemenskapsvarumérke har nidmligen inte noédvindigtvis sitt ursprung
i nagot nyskapande och det grundas inte pa nagot originellt eller fantasifullt, utan pa
formagan att skilja varor eller tjinster p& marknaden fran de varor eller tjénster av
samma slag som konkurrenterna tillhandahéller (domen i det ovan i punkt 65
namnda malet LITE, punkt 30).

I forevarande fall framgar inte av det ifrdgasatta beslutet att 6verklagandendmnden
grundade sin bedémning pid nodvindigheten att ett varumirke skall vara
nyskapande eller fantasifullt nér den faststéllde huruvida varumérket hade sérskilj-
ningsférméga. '
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I enlighet med artikel 63 i férordning nr 40/94 kan endast overklagandenimndens
beslut utgbra foremal for talan vid forstainstansritten. Sékanden har emellertid
grundat sin invéindning pa att granskaren beaktat frigor om nyskapande och
fantasifullhet i sin skrivelse av den 3 juli 2001. Detta har emellertid inte beaktats i det
ifragasatta beslutet.

Aven om forstainstansritten skulle finna att granskaren felaktigt har beaktat detta
kriterium i sitt beslut, kan detta argument inte godtas, eftersom sadana uppgifter
saknas i det ifrigasatta beslutet.

— Tidigare avgoranden fran harmoniseringsbyrén och andra myndigheter

Betriffande sokandens argument avseende harmoniseringsbyrns tidigare beslut,
slogans som registrerats av harmoniseringsbyran och i medlemsstaterna och den
omstindigheten att varumérket LIVE RICHLY godtagits i tredjeldnder, erinrar
férstainstansritten om att gemenskapsordningen for varumérken ér ett sjalvstindigt
system (férstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe
Miinchen mot harmoniseringsbyrén (electronica), REG 2000, s. I1-3829, punkt 47).
Forstainstansritten erinrar vidare om att lagenligheten av overklagandenimndernas
beslut enbart skall bedémas pa grundval av forordning nr 40/94, sasom den tolkats
av_gemenskapsdomstolarna och inte mot bakgrund av overklagandenimndernas
tidigare beslutspraxis (domen i det ovan i punkt 35 nimnda malet BUDMEN,
punkt 61, och forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00,
Streamserve mot harmoniseringsbyrdn (STREAMSERVE), REG 2002, s. I1-723,
punkt 66).

Stkandens argument med avseende pé harmoniseringsbyrans tidigare beslut,
slogans som registrerats av harmoniseringsbyran och i medlemsstaterna och den
omstédndigheten att varumirket LIVE RICHLY registrerats i tredjeldnder saknar
dérfor relevans och kan inte godtas.
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Rittegangskostnader

Parternas argument

Sokanden anser att det inte framgick av det ifrdgasatta beslutet att registrering inte
tilliits endast med avseende pé finansiella och monetira tjénster. Enligt sokanden
medgav svaranden férst under forfarandet att varumirket LIVE RICHLY kunde
registreras for forsikringstjanster och fastighetsverksamhet. Sokanden anser dirfor
att svaranden bor forpliktas att ersitta atminstone tvé tredjedelar av rittegangs-
kostnaderna for forevarande forfarande.

Svaranden har under férhandlingen angett att hans uttalanden om registrering av
varumirket for forsikringstjinster och fastighetsverksamhet inte paverkar fordel-
ningen av rittegangskostnaderna.

Forstainstansréttens bedomning

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.6 i rittegdngsreglerna
skall rétten besluta om kostnader enligt vad den finner skiligt i mél dér det inte finns
anledning att doma i saken. '
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1o Svaranden har yrkat att sékanden skall forpliktas att ersitta rittegngskostnaderna.

101

Talan har inte kunnat bifallas pa nagon av de grunder som stkanden har aberopat,
bortsett fran grunden avseende bristande motivering, betriffande vilken det inte
finns anledning att doma i saken med hénsyn till vad sékanden anfort betriffande
foremalet for talan (se ovan punkt 48). Vad sékanden hirvid anfort dr emellertid
foljden av svarandens yttranden, vilka avgetts for forsta gingen vid forstainstans-
rdtten. Dessa yttranden avsag registrering av det sokta varumirket for forsikrings-
tjinster och fastighetsverksamhet. Det framgick inte tillrickligt tydligt av det
ifrigasatta beslutet att dessa tjinster inte omfattades av beslutet att varumirket inte
kunde registreras.

Under dessa omstindigheter finner forstainstansrétten att sékanden skall forpliktas
att bira sin egen rittegangskostnad och hélften av svarandens rittegiangskostnad.

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.
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2) Sokanden skall bira sin egen rittegingskostnad och ersitta hilften av
svarandens rittegangskostnad.

3) Svaranden skall bira hilften av sin rittegangskostnad.

Jaeger _ Azizi Cremona
Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 15 september 2005.

H. Jung : M. Jaeger

Justitiesekreterare : ] ) Ordférande
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