DOM AV DEN 13.6.2007 — MAL T-441/05

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 13 juni 2007

I mal T-441/05

IVG Immobilien AG, Bonn (Tyskland), foretrétt av advokaterna A. Okonek och U.
Karpenstein,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde
overklagandendmnd den 1 september 2005 (drende R 559/2004-4) om en ansékan
om registrering av figurkdnnetecknet I, som gemenskapsvarumairke,

* Rattegangssprak: tyska.
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IVG IMMOBILIEN MOT HARMONISERINGSBYRAN ()

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna I. Wiszniewska-Bialecka och
E. Moavero Milanesi,

justitiesekreterare: handldggaren K. Andov4,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den
16 december 2005,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
8 mars 2006,

efter forhandlingen den 11 januari 2007,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 5 november 2002 en ansékan om registrering av gemenskaps-
varumdrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.
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Det sokta varumirket utgors av det nedan atergivna kungsbla figurmaérket

De tjdnster som registreringsansokan avsidg omfattas av klasserna 35, 36, 37, 39, 42
och 43 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg,
och motsvarar foljande beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— Klass 35: "Genomf6rande av analyser av sjalvkostnadspris, organisations- och
affarsradgivning, sarskilt avseende organisations- och foretagsledning; virdering
av affarsverksamhet.”

— Klass 36: "Finansiella analyser; bankafférer; indrivning av fordringar; pantlan;
finansiell radgivning; finansiell utveckling; borgen; indrivning av hyror och
arrenden; fastighetsskotsel; mark- och fastighetsforvaltning; fastighetsvirdering;
fastighetsuthyrning och arrende; kapitalinvesteringar; uthyrning av jordbruks-
foretag; maklartjanster; formogenhetsplaceringar, formogenhetsforvaltning.”

— Klass 37: "Rivning av byggnader; asfaltering; byggnadsupplysning; ledning av
byggnadsarbeten; byggnadsverksamhet; borrning; bevattningsanldggningar;
fabriksbyggnad; hamnbyggnad, pirbyggnad.”
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— Klass 39: "Varuleveranser; befraktning; magasinering av varor; garageuthyrning;
uthyrning av lagercontainers; transporter.”

— Klass 42: ”Arkitekttjinster, byggnadsradgivning.”

— Klass 43: "Uthyrning av flyttbara byggnader.”

Granskaren avslog ansékan om registrering av kdnnetecknet genom beslut av den
14 juni 2004 med motiveringen att detta saknade sérskiljningsférmaga i den mening
som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 i férhallande till de tjanster som avségs
i ansokan om registrering.

Granskaren angav hérvid att enkla och banala tecken, sasom enstaka bokstdver,
grundtal och geometriska grundformer, saknar sirskiljningsférmaga nér de inte har
givits en sarskild och idgonenfallande grafisk utformning. Granskaren anséag vidare
att det ifrigavarande kinnetecknet i sig inte hade nagra sirskilda egenskaper som
kunde ge det en annan funktion &n att forestélla en normal bokstav.

Sokanden overklagade detta beslut till harmoniseringsbyran den 5 juli 2004 med
stod av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94. Till stéd harfor dberopade s6kanden
att formen pa det sokta kdnnetecknet med hénsyn till fargen, slankheten och
lingden pa de horisontella tvirstrecken Overst och nederst fjirmade sig fran
typbokstaven i som versal i typsnittet Times New Roman.
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Harmoniseringsbyrins fjarde overklagandendmnd avslog o6verklagandet genom
beslut av den 1 september 2005 (nedan kallat det angripna beslutet), som delgavs
sokanden den 19 oktober samma ar.

Overklagandenimnden fastslog foljande:

10

Kéannetecken som med hénsyn till de varor och tjanster de sokts registrerade f6r
forefaller kunna sirskilja ett bolags varor eller tjanster fran andra foretags ur
omsittningskretsens synvinkel har sirskiljningsférmaga i den mening som avses
i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 (se forstainstansrittens dom av den
19 september 2001 i mal T-337/99, Henkel mot harmoniseringsbyran (rund réd
och vit tablett), REG 2001, s. I1I-2597, punkterna 42 och 43). Ett varumirkes
sarskiljningsformaga skall bedémas dels med beaktande av for vilka varor eller
tjanster det soks registrerat, dels med beaktande av uppfattningen hos berérda
grupper. I artikel 7.1 i forordning nr 40/94 gérs i detta avseende ingen atskillnad
mellan olika slags kidnnetecken. Det kan visserligen visa sig att omsittnings-
kretsens uppfattning inte med nddvindighet dr densamma med avseende pa var
och en av de olika kategorierna varumirken och att sarskiljningsformaga darfor
kan vara svarare att styrka med avseende pa vissa kategorier av varumirken én
pé andra. Detta konstaterande innebér emellertid inte att det 4r befogat att anta
att sddana varumirken a priori saknar sirskiljningsformaga eller kan forvirva
sarskiljningsférméga endast till foljd av anvindning (se, i friga om artikel 3.1 b i
direktiv 89/104, domstolens dom av den 16 september 2004 i mal C-404/02,
Nichols, REG 2004, s. I-8499, punkterna 23, 24, 27 och foljande punkter).

Det sokta kdannetecknet utgérs av bokstaven i som versal eller den romerska
siffran ett i typsnittet Times New Roman, som ofta anvinds i tryckta texter.
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Sokanden har visserligen betonat att tvarstrecken 6verst och nederst dr smalare
och langre én i standardtypsnittet Times New Roman. En skiligen uppmirksam
konsument uppticker emellertid inte dessa sma skillnader och de saknar dérfor
relevans vid bedémningen av huruvida det stkta varumirket kan registreras.
Inte heller den bla firgen medfor att kdnnetecknet I kan registreras. Texter
trycks visserligen oftast i svart pa vit bakgrund. Att bokstaven eller den
romerska siffran firgats bla innebdr emellertid i sig inte att den far en egenskap
som &r avgdrande vid bedomningen av sérskiljningsformégan, eftersom 4ven
bokstéver och texter ofta aterges i en annan firg dn svart i en tid da trycksaker i
fairg massdistribueras. Morkblatt forefaller vara sérskilt lampligt i detta fall,
eftersom morka farger har fordelen att skapa storre kontraster mot texternas i
allménhet ljusa bakgrund och dédrfér underldttar lasningen. Att aterge en
bokstav i en grundfirg fyller for Gvrigt framfor allt en dekorativ funktion som
utesluter att det ér friga om en ursprungsangivelse.

Kénnetecknet framstar darféor som banalt och i avsaknad av uttryckliga
egenskaper med avseende pa samitliga tjinster som det sokts registrerat for. I
avsaknad av andra uppgifter om nigot samband mellan det s6kta kiannetecknet
och ett visst foretag, kan omsittningskretsen inte uppticka att bokstaven i firg
utgor en uppgift om det kommersiella ursprunget for tjdnster i klasserna 35, 36,
37, 39, 42 och 43. Ett kinnetecken som inte har nagot uttryckligt virde kan inte
pé ett dndamadlsenligt sitt vara ett uttryck fér en miérkbar uppgift om de
ifragavarande tjinsternas kommersiella ursprung.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet och foreldgga harmoniseringsbyran att
registrera det sokta kidnnetecknet fér samtliga tjdnster som anges i ansékan,
samt

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Riittslig bedomning

Huruvida sokandens forsta yrkande kan provas i sak

Harmoniseringsbyran har yrkat att sokandens forsta yrkande skall avvisas till den del
det avser att forstainstansritten skall fatta beslut om ett forelaggande att registrera
det sokta varumairket for samtliga tjanster som anges i ansékan om registrering av
varumdrke.
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Enligt fast réttspraxis 4r harmoniseringsbyran, angaende en talan som vickts vid
gemenskapsdomstolen mot ett beslut som fattats av en 6verklagandendmnd vid
harmoniseringsbyran, i enlighet med artikel 233 EG och artikel 63.6 i férordning
nr 40/94 skyldig att vidta de atgéirder som krivs for att f6lja gemenskapsdomstolens
eventuella dom om ogiltigforklaring.

Det ankommer darfor inte pa forstainstansritten att rikta forelagganden till
harmoniseringsbyran. Det &ligger daremot harmoniseringsbyrdn att i forekom-
mande fall ritta sig efter domslutet och domskélen i forstainstansrattens dom (dom
av den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33).

Harav foljer att sokandens forsta yrkande skall avvisas till den del det avser att
forstainstansritten skall fatta beslut om ett foreliggande att registrera det sokta
varumadrket for samtliga tjanster som anges i ansokan om registrering av varumirke.

Den enda grunden for talan: Asidoséittande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har hivdat att overklagandendamnden otillborligt har hojt kraven for
bokstivers sarskiljningsféormaga, genom att med asidosittande av artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 anse att det sokta kdnnetecknet &r banalt, att det saknar
inneboérd och att det inte gor det mojligt for fackménnen i omsattningskretsen att
ange det kommersiella ursprunget for de tjinster som avses.
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Varumirkets grundldggande funktion &r att, i frdga om en vara eller tjainst som
kénnetecknas av varumérket, garantera konsumenten eller slutanvindaren varans
eller tjanstens ursprung (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28).

Det skall siledes — i samband med en granskning a priori och utan att hénsyn tas till
kénnetecknets faktiska anvindning — undersékas huruvida det sokta kidnnetecknet
gor det mojligt for omsattningskretsen att sérskilja de varor och tjanster som avses
fran dem som hérror fran andra foretag nér den skall gora sitt val vid kép av dessa
varor eller tjanster (forstainstansrittens dom av den 5 april 2001 i mal T-87/00, Bank
fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyran (EASYBANK), REG 2001, s. II-
1259, punkt 40, och av den 7 februari 2002 i mal T-88/00, Mag Instrument mot
harmoniseringsbyran (ficklampors form), REG 2002, s. 1I-467, punkt 34).

I artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 gors inte nagon atskillnad mellan olika
kategorier varumirken. Harmoniseringsbyran kan dérfor inte omedelbart besluta att
inte registrera ensamma bokstéver med hinvisning till sina granskningsdirektiv och
utan att bedoma de faktiska omstindigheterna i férevarande mal.

Forstainstansritten har godtagit att ensamma bokstaver, pa grund av sérskild grafisk
utformning, kan ha tydlig och ddrmed tillrdcklig sarskiljningsforméaga for omsitt-
ningskretsen. Forstainstansritten har angett att bokstaven a i vitt mot svart
bakgrund utgér "den dominerande bestindsdelen”. Detta enkla kdnnetecken gér
genast ett starkt intryck och stannar kvar i minnet (forstainstansriattens dom av den
13 juli 2004 i méal T-115/02, AVEX mot harmoniseringsbyran — Ahlers (a)
REG 2004, s. I1-2907, punkt 20).

Harmoniseringsbyrans uppfattning att en bokstav som aterges i en av grundfirgerna
framfor allt fyller en dekorativ funktion som utesluter att det &r fraga om en
ursprungsangivelse ar darfor fullstandigt felaktig.
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Overklagandenimnden kunde inte lagenligt motivera sitt beslut med att den sékta
bokstaven var banal och saknade inneb6rd och ett minsta inslag av fantasi. Att det
sOkta kdnnetecknet saknar sarskiljningsformaéga kan inte faststillas endast genom att
konstatera att det saknar ett inslag av fantasi och inte &ar ovanligt eller
iogonenfallande (domen i det ovan i punkt 17 nimnda mélet EASYBANK, punkt 39
och féljande punkter).

Harmoniseringsbyran har tidigare medgett att varumirkena a och j har sérskilj-
ningsférméga. Bada dessa varumirken avsig konfektionsvaror. Det finns inte nagon
anledning till att det kinnetecken som sokts registrerat i férevarande mal och som
héanfor sig till IVG Immobilien AG skall behandlas annorlunda.

Det sokta figurmérket har sirskiljningsformaga beroende pa den sirskilt intensivt
kungsbla fargen och en grafisk utformning som skiljer sig fran standardtypsnittet
Times New Roman. Den grafiska utformningen forestiller dven en stiliserad
byggnad och ar darmed knuten till s6kandens dldre tyska figurmérke IVG.

Det sokta varumirkets sirskiljningsformaga skall bedémas mot bakgrund av
omradet kommersiell drift av fastigheter och fastighetsforvaltning. Detta omrade
ar av sadant slag att mindre i6gonenfallande varumirken och symboler anvinds &n
inom exempelvis detaljhandeln. Ett annat kriterium f6r omsittningskretsens
uppmirksamhet skall darfor tillimpas med avseende pd stkandens verksambhet.
Av denna anledning saknar det sokta kinnetecknets firg inte betydelse, och detta sa
mycket mer som sokandens é&ldre firmaemblem kidnnetecknas av att det &r
kungsblatt.

Sokanden anser darfor att det bedomda kannetecknet har det minimum av
sérskiljningsformaga som ér nodvindigt, men ocksa tillrickligt, for att erhalla skydd
(se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovan i punkt 17 ndmnda maélet
Ficklampors form, punkt 34).
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Harmoniseringsbyran har bekriftat att ett varumaérkes sarskiljningsformaga i den
mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 skall bedémas dels utifran de
varor eller tjanster som registreringsansokan avser, dels utifran hur omséttnings-
kretsen, det vill siga en normalt informerad och skiligen uppmérksam och
medveten genomsnittskonsument, uppfattar varumirket (domstolens dom av den
29 april 2004 i de forenade malen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089, punkt 35).

Kriterierna for bedomning av sérskiljningsforméagan hos ensamma bokstaver skiljer
sig inte fran dem som é&r tillimpliga pa andra ord- eller figurmérken, eftersom det
inte gors nagon atskillnad mellan olika slags varumérken i artikel 7.1 i forordning
nr 40/94. Den omstandigheten att omsattningskretsen inte uppfattar olika kategorier
av varumirken pd samma sitt innebdr inte att det dr befogat att a priori utesluta
vissa kategorier varumarken fran registrering.

Det skall darfor goras en prognos om hur konsumenterna kommer att uppfatta
kénnetecknet. Efter att ha gjort detta, kom overklagandenimnden fram till att
omsittningskretsen inte skulle uppfatta det sokta kdnnetecknet som en uppgift om
de avsedda tjinsternas kommersiella ursprung.

Det ar vasentligt att bedoma det sokta kidnnetecknet som sadant, oberoende av
andra egenskaper. Nar konsumenten ser det sokta kdnnetecknet och beaktar det
ensamt uppfattar han, beroende pé underlaget, ett streck, en bokstav eller en
romersk siffra som anvinds for att disponera en text eller som dekoration. Sdsom
overklagandendmnden har angett, beror denna uppfattning pd att det sokta
kénnetecknets grafiska utformning inte dr ibgonenfallande for omsattningskretsen.
De tvirstreck som skiljer det sokta kénnetecknet fran det vanliga typsnittet kan
uppfattas forst efter det att detta iakttagits uppmaérksamt, och den bla firgen &r inte
extraordindr.
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Hanvisningen till den ovan i punkt 19 niamnda domen i malet (a) ar darfor
verkningslos. Detta mal som avgjordes i ett forfarande inter partes avsag fragan
huruvida, di en bestindsdel hos ett varumérke saknar ursprunglig sérskiljnings-
formaga, denna bestandsdel kan dominera helhetsintrycket av detta varumirke och
ddrmed aberopas till stod for att forvixlingsrisk foreligger. Detta mal talar snarast
for att det angripna beslutet dr valgrundat, eftersom forstainstansritten uppenbart
utgick fran att bokstaven a till sitt slag inte kunde registreras och att
figurkannetecknet hade sarskiljningsformaga endast pa grund av den grafiska
utformningen (domen i det ovan i punkt 19 nimnda malet (a), punkt 21).

Overklagandenimndens beslut éverensstimmer med harmoniseringsbyréns regi-
streringspraxis. De &ldre réttsfall som soékanden har aberopat skiljer sig fran
forevarande mal pa grund av att de ifrdgavarande kinnetecknen hade en tydligare
grafisk utformning.

Overklagandenimnden anforde att figurmirket j inte atergavs i ett standardtypsnitt
och att sammanséttningen med ett streck var tillracklig for att den sokta bokstaven
skulle ha ett minimum av sérskiljningsforméga (beslut av den 10 juli 2001, drende R
480/1999-2). Aven det minimum av sirskiljningsférmaga som foreligger hos
figurmérket a beror pa den grafiska utformningen (beslut av den 28 maj 1999,
arende R 091/1998-2).

Enligt réttspraxis skall overklagandendmnderna fatta beslut enligt forordning
nr 40/94 betriffande registrering av ett kinnetecken som gemenskapsvarumirke
inom ramen f6r en normbunden behérighet, och de har séledes inte nagon
befogenhet att foreta skonsméssiga beddmningar. Fragan huruvida dessa beslut ar
lagenliga skall déarfor enbart bedémas pa grundval av denna férordning, sisom den
tolkas av gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av &éverklagandendmn-
dernas tidigare beslutspraxis.
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Forstainstansrittens bedémning

I artikel 4 i forordning nr 40/94, som har rubriken "Kannetecken som kan utgéra ett
gemenskapsvarumairke”, foreskrivs foljande:

"Ett gemenskapsvarumérke kan utgbras av alla kédnnetecken som kan aterges
grafiskt, sarskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstéver, siffror, formen pa en
vara eller dess utstyrsel, forutsatt att kinnetecknet i fraga kan sérskilja ett foretags
varor eller tjanster fran andra foretags.”

Artikel 7 i forordning nr 40/94 innehéller en forteckning Gver absoluta registre-
ringshinder som kan anfoéras mot registrering av kénnetecken som gemenskaps-
varumirke. I artikel 7.1 anges foljande:

”1. Foljande far inte registreras:

b) Varumérken som saknar sarskiljningsférmaga.”
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I forevarande mal har sdkanden ansékt om registrering som gemenskapsvarumérke
av ett figurkdnnetecken som utgors av en grafisk atergivning i mérkt kungsblatt av
bokstaven i som versal eller den romerska siffran ett som 6verst och nederst har
forsetts med tvd horisontella tvdrstreck som #dr smalare och lingre &n pa
motsvarande bokstav och siffra i standardtypsnittet Times New Roman.

Artikel 4 i forordning nr 40/94 innehéller en forteckning Gver exempel pa
kénnetecken som kan aterges grafiskt och som kan utgora ett varumérke om de kan
sirskilja ett foretags varor eller tjdnster fran andra foretags, det vill siga uppfylla ett
varumadrkes funktion att ange ursprunget for de varor eller tjanster som avses med
detta (se, betriaffande artikel 2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 13, volym 17, s. 178), vars
normativa innehall i sak &r identiskt med innehallet i artikel 4 i férordning nr 40/94,
domstolens dom av den 16 september 2004 i mal C-404/02, Nichols, REG 2004, s. I-
8499, punkt 22).

Visserligen anges uttryckligen bokstdver och siffror i forteckningen i artikel 4 i
férordning nr 40/94. Den omstindigheten att ett slags kdannetecken allmént sett ar
dgnat att utgora ett varumérke i den mening som avses i denna bestimmelse medfor
emellertid inte att dessa kidnnetecken med nodvéndighet har sérskiljningsformaga i
den mening som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 i férhéallande till en viss
vara eller tjanst (forstainstansrdttens dom av den 9 oktober 2002 i mal T-173/00,
KWS Saat mot harmoniseringsbyran (nyans av firgen orange), REG 2002, s. II-3843,
punkt 26).

Kéannetecken saknar sirskiljningsformaga om de inte konkret kan ange den avsedda
varans eller tjanstens ursprung och gora det mojligt for de konsumenter som képer
den vara eller den tjanst som varumirket avser att tréiffa samma val vid ett senare
kép, om erfarenheten varit god, eller att gora ett annat val, om den varit dalig
(domen i det ovan i punkt 38 nimnda maélet Nyans av fargen orange, punkt 27).
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Att den konkreta bedémningen av vissa varumiérkens sarskiljningsforméaga i
férekommande fall 4r svarare innebédr for 6vrigt inte att det &r befogat att anta att
dessa a priori saknar sirskiljningsformaga eller att de kan forvérva sddan endast till
foljd av anvéndning i enlighet med artikel 7.3 i férordning nr 40/94 (se, betréffande
artikel 3.3 i direktiv 89/104, vars normativa innehall i sak &r identiskt med innehallet
i artikel 7.3 i forordning nr 40/94, domen i det ovan i punkt 37 nimnda maélet
Nichols, punkt 29).

Ett varumérkes sérskiljningsféorméaga som fordras enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 skall bedomas dels utifran de varor eller tjdnster som registreringsansokan
avser, dels utifran hur omsittningskretsen, som bestar av konsumenterna av dessa
varor eller tjanster, uppfattar varumirket (se, betriffande artikel 3.1 b i
direktiv 89/104, vars normativa innehall i sak 4r identiskt med innehallet i
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, domstolens dom av den 12 februari 2004 i
mal C-218/01, Henkel, REG 2004, s. I-1725, punkt 50).

I forevarande mal skall, i samband med en konkret undersokning av det sokta
kénnetecknets mojligheter, undersokas om det dr uteslutet att detta kidnnetecken
skulle kunna medfora att omséttningskretsen kan sérskilja de avsedda varorna eller
tjansterna fran andra med ett annat ursprung (domen i det ovan i punkt 17 ndmnda
mélet EASYBANK, punkt 40), med héinsyn till att ett minimum av sérskiljnings-
formaga ar tillrackligt for att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 inte skall kunna tillimpas (domen i det ovan i punkt 17 ndimnda
malet Ficklampors form, punkt 34).

Vid en sadan bedémning skall harmoniseringsbyran, eller forstainstansritten om
talan vdcks vid denna, beakta samtliga relevanta fakta och omstindigheter
(domstolens dom av den 7 oktober 2004 i mal C-136/02 P, Mag Instrument mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-9165, punkt 48).
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Forstainstansritten finner att 6verklagandendmnden inte genomforde nagon sidan
undersokning i det drende som ér foremal f6r provning i forevarande mal.

Forstainstansritten konstaterar forst och framst att overklagandenimnden i
punkt 10 i det angripna beslutet begrinsade sig till att finna att det sokta
kénnetecknet inte kunde utgéra en uppgift om de avsedda tjansternas kommersiella
ursprung, eftersom de bada tvérstrecken pa den symbol som sokts registrerad och
dennas kungsbla firg, som tilldelats framfor allt ett dekorativt syfte, inte var
tillrackliga for att finga en normalt omsorgsfull betraktares uppmérksamhet.

For att komma fram till denna slutsats grundade sig dverklagandendamnden pa att
det sokta kannetecknet inte inneholl nagra mérkbara sérskilda grafiska inslag
jamfort med standardtypsnittet Times New Roman. Denna slutsats bekréftas av att
overklagandendmnden i punkt 11 i det angripna beslutet slog fast att det undersokta
kannetecknet var banalt.

Genom att 6verklagandenamndens bedémning av det sokta kdnnetecknets sérskilj-
ningsforméga pa detta sitt omedelbart koncentrerades pa firgsammansittningen
och betydelsen av de grafiska skillnader som det ansags att kinnetecknet skulle ha i
forhallande till motsvarande symboler i standardtypsnittet Times New Roman,
ansdg Overklagandenamnden, underforstitt men med nédvindighet och med
asidosittande av artikel 4 i férordning nr 40/94, att en tryckerisymbol i ett
standardiserat typsnitt inte i sig har den minsta sirskiljningsférmaga som fordras
enligt artikel 7.1 b for att den skall kunna registreras som gemenskapsvarumérke.

Overklagandenimnden underlit hirvid i praktiken att tillimpa den princip som den
emellertid hade erinrat om i punkt 9 i det angripna beslutet och enligt vilken det i
artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte goérs nagon atskillnad mellan olika slags
kénnetecken med avseende pa sérskiljningsformagan.
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Det foljer dessutom av fast rittspraxis att ett kinnetecken inte saknar sérskiljnings-
férmaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 endast
beroende pa att det inte har ett ovanligt eller ibgonfallande utseende (domen i det
ovan i punkt 17 nimnda malet EASYBANK, punkt 39).

For att ett kinnetecken skall kunna registreras som gemenskapsvarumaérke uppstills
det némligen inte nagot krav pa en viss nivd av kreativitet eller fantasi fran
varumirkesinnehavarens sida (dom av den 16 september 2004 i mal C-329/02 P,
SAT.1 mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-8317, punkt 41), utan pa
kénnetecknets formaga att skilja varuméirkessokandens varor eller tjanster fran
dem som konkurrenterna tillhandahaller (forstainstansrittens dom av den
27 februari 2002 i mal T-79/00, REWE-Zentral mot harmoniseringsbyran (LITE),
REG 2002, s. II-705, punkt 30).

Ett kidnnetecken som saknar stiliserade grafiska bestindsdelar kan omsittnings-
kretsen dessutom litt och omedelbart ldgga pad minnet, och kinnetecknet kan gora
det mojligt for omséttningskretsen att géra samma val forutsatt att kédnnetecknet
inte redan ar vanligt for de ifrgavarande varorna och tjansterna (forstainstans-
rattens dom av den 9 oktober 2002 i mal T-360/00, Dart Industries mot
harmoniseringsbyran (UltraPlus), REG 2002, s. I1I-3867, punkt 48).

Overklagandenimnden tillimpade siledes artiklarna 4 och 7.1 b i férordning
nr 40/94 felaktigt, genom att ur den omstandigheten att det sokta kidnnetecknet inte
inneholl nagra tydliga sérskilda grafiska inslag jamfort med ett standardtypsnitt dra
slutsatsen att detta kdnnetecken saknade sirskiljningsformaga.

Forstainstansritten noterar for det andra att 6verklagandendmnden i punkt 11 i det
angripna beslutet inskrinkte sig till att till det ovan angivna tilldgga att kinnetecknet
saknade ett uttryckligt innehéll som skulle kunna ge det sérskiljningsformaga.
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Overklagandenimnden angav hirvid att i avsaknad av andra uppgifter om négot
samband mellan det s6kta kidnnetecknet och ett visst foretag, uppticker omsitt-
ningskretsen inte att det ifrdgavarande kinnetecknet utgdr en uppgift om det
kommersiella ursprunget for de tjanster som angavs i ansékan om registrering av
gemenskapsvarumarke.

For att ha det minimum av sarskiljningsférmaga som fordras enligt artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 behover emellertid det sokta kidnnetecknet endast kunna gora
det mojligt for omsittningskretsen att identifiera ursprunget for de varor eller
tjidnster som anges i ans6kan om registrering av gemenskapsvarumirke och kunna
sdrskilja dessa varor och tjanster fran andra foretags. Det behdver dédremot inte med
nédvindighet ha en sérskild betydelse, eftersom ett helt arbitriart kinnetecken kan
ha sérskiljningsformaga.

I forevarande mal angav 6verklagandendmnden inte pa vilket sétt den omstindig-
heten att kdnnetecknet saknade uttryckligt innehall innebar att omsittningskretsen
inte skulle kunna identifiera det kommersiella ursprunget for tjansterna byggnads-
verksambhet, fastighetsskotsel och fastighetsforvaltning som sékanden tillhandahal-
ler.

Forstainstansrdtten anger hirvid att eftersom det sokta kinnetecknet utgbrs av
bokstaven i, dr det identiskt med den forsta bokstaven i ordet Immobilier[*] som pa
flera av gemenskapens officiella sprak avser det verksamhetsomride som de
ifrigavarande tjansterna tillh6r. [*Immobilier betyder pa svenska bland annat
"fastighets-", "som avser fast egendom”. Overs. anm.]

Overklagandenimnden borde under dessa férhallanden atminstone ha undersokt
huruvida det undersokta kinnetecknet kunde erinra om de tjanster som avses, utan
att for den skull vara beskrivande f6r dessa i den mening som avses i artikel 7.1 c i
férordning nr 40/94.

Overklagandenimnden tillimpade artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 felaktigt
genom att ur den omstiandigheten att det sokta kdnnetecknet saknade uttryckligt
innehall siledes dra slutsatsen att det kommersiella ursprunget inte skulle kunna
anges for de ifragavarande tjansterna.
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Overklagandenimnden saknade séledes fog for att avsld ansokan om registrering av
det sokta kidnnetecknet pa grundval av att detta inte innehdll nagra tydliga sarskilda
grafiska inslag och inte hade nigot uttryckligt innehall och utan att, med beaktande
av samtliga relevanta omstéindigheter i samband med de sirskilda forhallandena i
forevarande mdl, i férvag undersoka om detta kdannetecken hos omséttningskretsen
konkret kunde skilja de tjanster som tillhandahélls av den som ansoékt om
registrering av varumdrket fran de tjanster som konkurrenterna tillhandahaller.

Forstainstansritten betonar hérvid for det tredje att sokanden ar ett bolag som ar
specialiserat pa byggnadsverksamhet, fastighetsskotsel och fastighetsférvaltning och
tillhandahéller de tjanster som anges i ans6kan om registrering av gemenskaps-
varumdrke till fackmin och privatpersoner.

Med hénsyn till att de transaktioner som tjinsterna medfor dr speciella och i
allménhet innebér ett hogt pris, riktas dessa tjanster under alla férhallanden till en
upplyst allmdnhet som har en hogre uppméirksamhetsnivd &n en normalt
informerad och skiligen uppmirksam och medveten genomsnittskonsument som
koper gingse konsumentvaror och -tjinster, vilket Gverklagandenamnden har
angett.

Omsittningskretsens uppmérksamhet kan ndmligen variera beroende pa vilket
varu- eller tjansteslag det ar friga om och konsumenterna kan utgoéra en mycket
uppmirksam omsittningskrets nir deras dtaganden sisom i forevarande mal kan
vara ganska stora och de tillhandahallna tjansterna vara relativt tekniska
(forstainstansrittens dom av den 15 september 2005 i mal T-320/03, Citicorp mot
harmoniseringsbyran (LIVE RICHLY), REG 2005, s. 1I-3411, punkterna 70 och 73).

Overklagandenimnden saknade siledes fog for att ange att omsittningskretsen
utgjordes av en normalt informerad och skiligen uppmirksam och medveten
genomsnittskonsument, utan att beakta att konsumentens, inklusive genomsnitts-
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konsumentens, uppméirksamhet kan variera beroende pa vilket varu- eller tjanste-
slag det dr fraga om (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd,
REG 1999, s. I-3819, punkt 26).

Av vad anforts foljer att 6verklagandendmnden tolkade och tillimpade artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94 felaktigt.

Talan skall darfor bifallas pa denna grund och det angripna beslutet skall
ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats.

Sokandena har yrkat att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersitta rattegangs-
kostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyréan har tappat malet, skall harmoniserings-
byran forpliktas att béara sin rédttegangskostnad och ersitta sdkandens
rattegangskostnad.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av fjirde odverklagandenimnden vid Byran fér
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 1 september 2005 (irende
R 559/2004-4) ogiltigfoérklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall bira sin rittegangskostnad och ersitta IVG
Immobilien AG:s rittegangskostnad.

Legal Wiszniewska-Bialecka Moavero Milanesi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 13 juni 2007.

E. Coulon H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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