DOM AV DEN 27.2.2002 — MAL T-34/00

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjidrde avdelningen)
den 27 februari 2002 *

I mal T-34/00,

Eurocool Logistik GmbH, Linz (Osterrike), foretritt av advokaten G. Secklehner,
med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foéretridd av O. Montalto, E. Joly och G. Schneider, samtliga i
egenskap av ombud,

svarande,

angiende en talan som vickts mot det beslut som har fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrin fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 9 december 1999 (irende
R 233/1999-1), angdende registreringen av uttrycket EUROCOOL som gemen-
skapsvarumirke,

* Rittegdngssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektéren D. Christensen,

med beaktande av den ansékan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
21 februari 2000,

med beaktande av den svarsskrivelse som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 20 juni 2000,

efter férhandlingen den 14 juni 2001,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 6 juni 1996 ingav sokanden, med stéd av radets forordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
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specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, en ansokan om
registrering av ett gemenskapsordmarke till Byrdn for harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmonise-
ringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avsdg ir uttrycket EUROCOOL.

De tjinster som registreringsansokan avsig omfattas av klasserna 39 och 42 i
Nice-6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av
varor och tjinster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och
motsvarar féljande beskrivning av respektive klass:

klass 39: “Forvaring av varor, i synnerhet kylda och djupfrysta varor;
radgivning och information om férvaring av varor, i synnerhet kylda
och djupfrysta varor; uthyrning av lagerbyggnader; transport av
djupfrysta varor i motorfordon och lastbilar; ridgivning och infor-
mation om transport av kylda och djupfrysta varor; uthyrning av
fryshus, frysskip och utrustning for forvaring av kylda och
djupfrysta varor.”

klass 42: ”Utarbetande av logistiksystem, i synnerhet for transport och
forvaring av kylda och djupfrysta varor; utarbetande av programvara
for forvarmg, utforande och transport av kylda och djupfrysta
varor.’
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I ett meddelande av den 5 november 1998 underrittade granskaren sékanden om
att uttrycket EUROCOOL inte kunde registreras pi grund av att det saknade
sarskiljningsforméga enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 i férhallande till de
tjdnster som registreringsansékan avsag.

Genom beslut av den 11 mars 1999 avslog granskaren anstkan i enlighet med
artikel 38 i forordning nr 40/94 med den motivering som hade angetts i
meddelandet av den S november 1998.

Den 10 maj 1999 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmoniserings-
byran med st6d av artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 9 december 1999 (nedan kallat det ifrdgasatta beslutet),
vilket skanden delgavs den 15 december 1999, faststillde dverklagandenimn-
den granskarens avslag (punkt 1 i det ifrigasatta beslutet), med motiveringen att
uttrycket EUROCOOL saknade sirskiljningsformaga enligt artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 och att uttrycket uteslutande hade en beskrivande karaktir
enligt artikel 7.1 ¢ i samma férordning. Arendet &terforvisades dessutom till
granskaren for vidare prévning av huruvida varumirket hade uppnitt en
sdrskiljningsforméga i enlighet med artikel 7.3 i forordningen (punkt 2 i det
ifrdgasatta beslutet).

Overklagandenimnden ansdg i huvudsak att granskarens beslut var vilgrundat,
eftersom uttrycket EUROCOOL avser magasinering och transport av kylda varor
inom Europa. Overklagandenimnden ansig att ordkombinationen EURO-
COOL, vilken 6verensstimmer med reglerna for engelskt sprakbruk, bestar av
ett vanligt forekommande ord, COOL, vilket anger vilken typ av tjanster som
avses, och ett lika vanligt prefix, EURO, vilket anger det geografiska omride som
tjidnsterna ticker.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigférklara punkt 1 i det ifrgasatta beslutet,

aterforvisa drendet till harmoniseringsbyrdn for handliggning av registre-
ringsansokan,

i andra hand, delvis ogiltigférklara punkt 1 i det ifrigasatta beslutet och
aterforvisa drendet till harmoniseringsbyrdn for handliggning av registre-
ringsansokan i friga om f6ljande tjdnster:

klass 39: “Forvaring av djupfrysta varor; uthyrning av lagerbyggnader;
radgivning och information om forvaring av djupfrysta varor; transport av
djupfrysta varor i motorfordon och lastbilar; rddgivning och information om
transport av djupfrysta varor; uthyrning av fryshus, frysskap och utrustning
for forvaring av djupfrysta varor”,

klass 42: ”Utarbetande av logistiksystem for transport av djupfrysta varor;
utarbetande av programvara fér forvaring, utforande och transport av
djupfrysta varor”,

II-690



EUROCOOL LOGISTIK MOT HARMONISERINGSBYRAN

— eller, i tredje hand, i friga om f6ljande tjdnster:

klass 39: ”Forvaring av varor; uthyrning av lagerbyggnader; radgivning och
information om férvaring av varor”,

klass 42: ”Utarbetande av logistiksystem”,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta samtliga rittegingskostnader,
inbegripet kostnaderna fér forfarandet vid harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla sokandens yrkanden,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Forsta- och andrahandsyrkandet om att drendet skall dterforvisas till harmoni-
seringsbyrdn f6r handliggning av registreringsansokan

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall dterforvisa drendet till harmo-
niseringsbyrdn och féreligga harmoniseringsbyrdn att fortsitta handldggningen
av registreringsansokan.

Harmoniseringsbyrin ir enligt artikel 63.6 i férordning nr 40/94 skyldig att vidta
de dtgirder som krivs for att folja gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer
dirfér inte pa forstainstansritten att rikta foreldgganden till harmoniserings-
byran. Det aligger nimligen harmoniseringsbyran att ritta sig efter domslutet och
domskilen i denna dom (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mél
T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyran (Giro-
form), REG 2001, s. II-433, punkt 33). Yrkandena skall siledes avvisas.

Yrkandet om ogiltigférklaring av punkt 1 i det ifrdgasatta beslutet

Sokanden har iberopat tre grunder. Den férsta grunden avser i huvudsak att
sokandens ritt till férsvar har isidosatts, den andra grunden att artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 har 3sidosatts och den tredje grunden att artikel 7.1 b i
samma férordning har dsidosatts.
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Den forsta grunden: Asidosittande av ritten till forsvar

— Parternas argument

Sokanden har pipekat att granskarens beslut av den 11 mars 1999 fattades
endast med st6d av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94, medan det ifrigasatta
beslutet diremot fattades med stod av artikel 7.1 b och ¢ i samma férordning.
Sokanden anser att granskaren borde ha fattat beslutet dven med stéd av
artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Om man tillit motsatsen skulle det enligt
s6kanden vara méjligt for granskarna att nir som helst dberopa nya registrerings-
hinder som kan lisas "mellan raderna” i en eventuell motivering som avsiktligt
hillits allmin.

Vid férhandlingen hivdade s6kanden att den, genom att i ansékan hinvisa till
granskarna, asyftade granskaren och &verklagandenimnden. Vidare hade
sokanden for avsikt att sarskilt patala att 6verklagandenimnden hade sberopat
ett nytt absolut registreringshinder, utan att sékanden hade getts méjlighet att
uttala sig om detta, eftersom detta registreringshinder inte omnimndes i beslutet
av den 11 mars 1999. Sokanden gjorde dessutom gillande att den, i inlagan med
grunderna for 6verklagandet av beslutet till 6verklagandenimnden, i forbigiende
hinvisade till artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 for sikerhets skull. S6kanden
tillade att om granskaren hade iberopat denna artikel hade sokanden nirmare
kunnat utveckla resonemanget om att det aktuella uttrycket inte hade en
beskrivande karaktir.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att talan inte kan provas pa sokandens
grund om bristfillig motivering, eftersom denna grund rér granskarens beslut och
inte 6verklagandenimndens beslut, vilket ir det beslut som talan vid férsta-
instansritten avser.
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— Forstainstansrittens bedomning

Granskaren avslog ansékan om registrering av varumirket EUROCOOL pi
grund av att mirket saknade sirskiljningsférméga enligt artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 i forhallande till de tjanster som ansdkan avsig. Overklagandenimnden
gjorde gillande att det foreldg ett absolut hinder for registrering av uttrycket i
friga, bide enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 och enligt artikel 7.1 ¢ i
samma forordning.

Vid en samlad bedomning av sékandens pastdenden framgir att sokanden i
huvudsak har gjort gillande att éverklagandenimnden endast hade kunnat ta
stillning till det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 c i férordning
nr 40/94 om granskaren sjilv hade gjort det. Vidare har sokanden papekat att
overklagandenimnden pa eget initiativ tillimpade ett absolut registreringshinder
som inte hade dberopats av granskaren, utan att sékanden forst hade anmodats
att inkomma med yttrande dirom.

Forstainstansritten anser att talan kan tas upp till prévning pa den grund som
sokanden har dberopat, vilken de facto avser att ritten till forsvar har asidosatts,
till den del den avser det ifrdgasatta beslutet.

Det skall omgdende papekas att principen om skyddet for ritten till forsvar har
fastslagits i artikel 73 i férordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyrans
beslut endast fir grunda sig pi omstindigheter som parterna har haft tillfille act
yttra sig Over.
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Iakttagandet av ritten till férsvar utgoér dessutom en allmin princip inom
gemenskapsritten. Enligt denna princip maste de personer till vilka offentliga
myndighetsbeslut riktas, vilka — som i det forevarande fallet — p4 ett patagligt
sitt paverkar dessa personers intressen, f4 tillfille att pi ett meningsfullt sitt
framligga sina synpunkter (domstolens dom av den 23 oktober 1974 i mal 17/74,
Transocean Marine Paint mot kommissionen, REG 1974, s. 1063, punkt 15;
svensk specialutgdva, volym 2, s. 357).

Slutligen framgér det av forstainstansrittens rittspraxis att 6verklagandenimn-
den dsidositter ritten till f5rsvar om den inte ger sokanden tillfille att uttala sig
om tillimpningen av de absoluta registreringshinder som éverklagandenimnden
konstaterar pa eget initiativ (forstainstansrittens dom av den 16 februari 2000 i
mal T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrin (formen p3 en tval),
REG 2000, s. II-265, punkt 47).

Till grund for granskarens beslut i detta fall ligger en spraklig analys av uttryckets
samtliga bestindsdelar, nimligen férkortningen EURO och adjektivet COOL.
Enligt granskaren medfér inte kombinationen av dessa tvé vanligt forekommande
ord att uttrycket EUROCOOL har inslag av fantasi och sirskiljningsférmaga.
Skilet till granskarens beslut att avsli ansékan om registrering av ett gemen-
skapsvarumirke var siledes enbart att uttrycket i friga saknade sirskiljnings-
formaga. Beslutet motiverades inte av att uttrycket hade en beskrivande karaktir.

Det ifrigasatta beslutet dr grundat pd tvd absoluta registreringshinder, nimligen
att uttrycket EUROCOOL saknade sirskiljningsformaga och att det uteslutande
hade en beskrivande karakeir. Nir det giller sistnimnda registreringshinder har
overklagandendmnden papekat att artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 innehller
ett fdrbud mot att ett foretag ges ensamritt att i handeln anvinda ett uttryck som
i en vanlig form enbart beskriver de aktuella varornas eller tjinsternas kvalitet
eller avsedda anvindning. Overklagandenimnden anser dessutom att det ir
nddvindigt att en sidan upplysning kan fortsitta att vara allmint tillginglig,
eftersom konkurrenterna har ett berittigat intresse av att fritt kunna anvinda den
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(punkt 12 i motiveringen till det ifrdgasatta beslutet). Dessa argument utgor
enbart grund for tillimpningen av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 och
omnimndes inte i granskarens beslut.

Aven om man godtar att de omstindigheter som kan utg6ra grund for de absoluta
registreringshindren i artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94 i viss man kan
sammanfalla, kvarstir det férhallandet att vart och ett av dessa hinder har sitt
eget tillimpningsomrade (se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens
dom av den 7 juni 2001 i mil T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyran
(EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 48). De absoluta registreringshindren
i artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94 kan nimligen inte inskriankas till att
endast avse avsaknad av sirskiljningsférmaga i syfte att likstalla dessa, eftersom
de anges i tvd skilda bestimmelser.

Talan skall foljaktligen bifallas pad den férsta grunden, som avser att ritten till
forsvar har sidosatts, eftersom 6verklagandenimnden tillimpade det absoluta
registreringshindret i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 och dirvid sirskilt
grundade sig pa det tvingande behovet av att beskrivande upplysningar skall vara
tillgingliga, utan att s6kanden gavs tillfille att yttra sig 6ver detta absoluta
registreringshinder och det resonemang som dberopades till stéd for detta.

Det saknas foljaktligen anledning for forstainstansritten att prova den andra
grunden, som avser att artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 har sidosatts. Det ar
dock nédvindigt att underséka huruvida det var korrekt av éverklagandendmn-
den att anse att uttrycket EUROCOOL saknade sirskiljningsférmaga.
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Den tredje grunden: Asidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94

— Parternas argument

Sékanden har hivdat att kombinationen av orden EURO och COOL i uttrycket
EUROCOOL, i motsats till vad 6verklagandenimnden ansag, ger uttrycket ett
flertal mojliga betydelser och sirskiljningsforméga. Uttrycket skall nimligen
beddmas som en helhet och inte analyseras ord for ord. Sékanden anser fér dvrigt
att det dr mojligt att registrera det omtvistade varumirket, eftersom det ror sig
om ett ord som bildats med inslag av fantasi.

Sékanden anser att majoriteten av medborgarna i Europeiska unionen spontant
skulle associera ordet EURO med den nya gemensamma valutan, och inte
uppfatta det som en geografisk beteckning. Sokanden har gjort gillande att
adjektivet COOL har ett flertal andra betydelser an den som angavs i det
ifrdgasatta beslutet. S6kanden har hivdat att uttrycket EUROCOOL fbljer av en
ovanlig sammansittning av tvd ord och endast antyder att de tjinster som
sokanden erbjuder avser ridgivning och information, som hanfor sig till en ”cool
virld med euro”, samt logistiksystem for dessa tjdnster.

Sékanden har vidare erinrat om att enligt fast praxis frin harmoniseringsbyran
kan man av uttrycket ”saknar sirskiljningsférmaga” i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94 dra slutsatsen att ett minimum av sirskiljningsférmaga ricker, och att
det dr i enlighet med denna bestimmelse som det skall bedémas huruvida ett ord
har en sidan sirskiljningsformaga, oavsett om ordet eventuellt kan ha en
beskrivande karaktir.
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Sokanden har dragit slutsatsen att uttrycket EUROCOOL ir innovativt, 4ven om
det skulle anses ha en begrinsad sirskiljningsférmaga, sdrskilt som uttrycket inte
finns med i nidgon engelsk eller tysk ordbok.

I likhet med 6verklagandenimnden anser harmoniseringsbyrin att en engelsk-
sprikig allminhet omedelbart skulle uppfatta uttrycket EUROCOOL som en
intetsigande hinvisning till att de tjinster som avses dr europeiska tjinster for
transport, magasinering eller forvaring med hjilp av ett kylsystem, eller rent av
att kylsystemet i friga 6verensstimmer med de normer som foreskrivs i gillande
gemenskapslagstiftning. En sddan kombination saknar inslag av fantasi och
innehdller enbart visentliga uppgifter om de tjanster som kombinationen avser.

Harmoniseringsbyrin har erinrat om att enligt ordboken Collins Cobuild English
Dictionary (1992 Aars utgdva) anvinds ordet EURO for att bilda ord som
beskriver eller hinvisar till nigot som ror Europa eller Europeiska unionen.
EURO fé6renas siledes ofta med andra ord for att utgora prefix till nya ord.
Harmoniseringsbyrin anser siledes att man inte kan godta sokandens argument
om att inférandet av den gemensamma valutan skulle ha dndrat betydelsen av
ordet EURO, eftersom inférandet av euron inte har piverkat bildandet av ord
sammansatta med prefixet EURO.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att ordet COOL, i egenskap av adjektiv,
betyder “mattligt kall, behaglig och uppfriskande i motsats till hetta och kyla”.
Harmoniseringsbyrin anser att denna betydelse av ordet COOL inte kan undga
berérda fackmin inom livsmedelsbranschen, till vilka de tjinster som uttrycket
EUROCOOL avser riktar sig.

Harmoniseringsbyrin anser vidare att sammansittningen av orden EURO och
COOL inte utgor en sirskiljande egenskap, eftersom de bdda orden ir
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kombinerade pa ett korrekt sitt enligt sprakreglerna. Uttrycket i friga har inte
heller nagot inslag av fantasi. Slutligen har harmoniseringsbyran hivdat att den
omstidndigheten att ordet EUROCOOL inte finns med i ndgon ordbok eller nagot
uppslagsverk inte ir tillricklig for att det skall anses ha det minimum av
sarskiljningsformiga som krivs.

— Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 fir ”[v]arumirken som saknar
sarskiljningsformiga” inte registreras. I artikel 7.2 i foérordning nr 40/94 anges
dessutom att ”[pJunkt 1 skall tillimpas sven om registreringshindren endast finns
i endast en del av gemenskapen”.

De kinnetecken som avses i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 anses inte kunna
fylla varumirkets huvudsakliga syfte, nimligen att identifiera varans eller
tjdnstens ursprung i handeln si att de konsumenter som koper den vara eller
den tjidnst som varumirket avser vid ett senare kop kan vilja samma vara eller
tjanst, om varan eller tjinsten visar sig vara bra, eller vilja en annan vara eller
tydnst, om den visar sig vara dilig.

Frigan huruvida ett varumirke har sirskiljningsformaga skall bedomas i
forhéllande till de varor och tjinster for vilka registrering av kinnetecknet
begirs (se férstainstansrittens dom av den 26 oktober 2000 i mal T-345/99,
Harbinger mot harmoniseringsbyran (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. I1-3525,
punkt 32) och i férhillande till uppfattningen hos en milgrupp, vilken utgérs av
konsumenterna av dessa varor eller tjinster.
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Slutligen foljer det av lydelsen i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 att ett
minimum av sirskiljningsférmaga ricker for att registreringshindret i denna
artikel inte skall vara tillimpligt.

I forevarande mal konstaterar foérstainstansritten att Overklagandenimndens
analys avseende tillimpningen av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 inte var
tillracklige utforlig.

Overklagandenimnden har gjort gillande att enligt den engelska ordboken
Collins Cobuild English Dictionary (1995 &rs utgdva) anvinds prefixet EURO for
att bilda ord som beskriver eller syftar p4 saker som har samband med Europa
eller Europeiska unionen. Vidare har éverklagandenimnden angett att adjektivet
COOL, enligt den engelska ordboken The New Shorter Oxford English
Dictionary (1993 4ars utgava), betyder *madttligt kall, behaglig och uppfriskande
i motsats till hetta och kyla” (punkterna 14 och 15 i motiveringen till det
ifragasatta beslutet). Overklagandenimnden anser att uttrycket EUROCOOL har
en lattbegriplig, klar och entydig betydelse, och att det siledes inte innehaller
nigon annan information in den objektiva, klara och omedelbart begripliga
uppgiften att det ror sig om tjanster for kyltransport av produkter som tas om
hand inom Europa i syfte att konservera dessa genom kyla (punkt 18 i
motiveringen till det ifrigasatta beslutet).

Overklagandenimnden har foljaktligen dragit slutsatsen att uttrycket i fraga
saknar sarskiljningsformaga pad grund av att ordkombinationen EUROCOOL,
vilken 6verensstimmer med reglerna for engelskt sprakbruk, enbart bestar av ett
vanligt fédrekommande ord, cool, vilket anger vilken typ av tjdnster som avses,
och ett lika vanligt prefix, euro, vilket anger det geografiska omride som
tjansterna tacker.
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Den omstindigheten att det omtvistade kinnetecknet kan besti av delar som
hinvisar till vissa sirdrag hos de tjinster som registreringsansokan avser och att
kombinationen av dessa delar Sverensstimmer med sprikreglerna ir inte
tillrdcklig for att motivera tillimpningen av det absoluta registreringshinder
som foreskrivs i artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, sivida det inte kan visas att
ett sddant kiannetecken, betraktat i sin helhet, inte gor det méjligt fér mélgruppen
att sirskilja de tjanster som tillhandahills av den som ingett ansdkan frin
konkurrenternas tjanster.

Det skall direfter konstateras att 6verklagandenimnden uppgav att den inte
kunde se det inslag av fantasi i uttrycket EUROCOOL som sékanden aberopade
(punkt 18 i motiveringen till det ifrigasatta beslutet).

Det bér i det avseendet papekas att det framgar av forstainstansrittens rittspraxis
att avsaknaden av sirskiljningsférmaga inte kan faststillas genom att konstatera
att det saknas ett inslag av fantasi (férstainstansrittens dom av den 5 april 2001 i
mél T-87/00, Bank fiir Arbeit und Wirtschaft mot harmoniseringsbyrin (EASY-
BANK), REG 2001, s. [I-1259, punkt 39) eller att det saknas ett minsta inslag av
fantasi (forstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-135/99,
Taurus-Film mot harmoniseringsbyrdn (Cine Action), REG 2001, s. 11-379,
punkt 31, och i mil T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyran (Cine
Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 31). Ett gemenskapsvarumirke har
nidmligen inte nédvindigtvis sitt ursprung i nigot nyskapande och det grundas
inte pd nagot originellt eller fantasifullt, utan pa formigan att skilja varor eller
tjanster pd marknaden frin de varor eller tjinster av samma slag som
konkurrenterna tillhandahaller.

Vid tillimpningen av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94 skall det, sdsom papekats ovan i punkt 45, faststillas huruvida uttrycket
EUROCOOL, betraktat i sin helhet, gor det méjligt for malgruppen att skilja de
tjdnster som tillhandahills av den som ingett ansokan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke frin de tjinster som har ett annat ursprung i handeln.
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Milgruppen anses i det férevarande fallet vara en specialiserad malgrupp som ir
vilinformerad, uppmirksam och upplyst (se, for ett liknande resonemang,
domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. I-3819, punkt 26, och domen i det ovannimnda mélet EuroHealth,
punkt 27). Overklagandenimnden har korrekt konstaterat att de aktuella
tjansterna ir riktade till fackmin inom livsmedels- och hotellbranschen. Med
tillimpning av artikel 7.2 i férordning nr 40/94 utgér engelsksprakiga
konsumenter den relevanta mailgruppen vid bedomningen av det absoluta
registreringshindret.

Mot bakgrund av dessa omstindigheter skall det pdpekas att uttrycket
EUROCOOL ir sammansatt av prefixet EURO och adjektivet COOL. Som
overklagandenimnden har uppgett anvinds EURO vanligtvis for att hinvisa till
Europa eller Europeiska unionen, och COOL anvinds for att framkalla tanken
pa nigot behagligt och uppfriskande, och siledes for att leda tanken till en viss
kvalitet.

Vidare ir det mojligt for malgruppen att litt och omedelbart ligga uttrycket
EUROCOOL pi minnet. Av detta foljer att uttrycket EUROCOOL, betraktat i
sin helhet, i sig har en férmaga att uppfattas som ett sirskiljande kinnetecken av
malgruppen.

Det skall dven papekas att dverklagandenimnden i det ifrigasatta beslutet inte
angav att uttrycket EUROCOOL, betraktat i sin helhet, utgjorde en generisk eller
vanlig beteckning inom livsmedels- och hotellbranschen eller inom branschen foér
de tjinster som hor till klasserna 39 och 42 i Niceklassificeringen, vilka anges i
punkt 3 ovan, for att identifiera eller beteckna dessa tjinster.
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Overklagandenimnden har inte heller styrkt att uttrycket i frdga, betraktat i sin
helhet, inte skulle méjliggora fér malgruppen att skilja sokandens tjdnster fran de
tjdnster som har ett annat ursprung i handeln.

Av det ovan anférda féljer att det var felaktigt av 6verklagandenimnden att anse
att uttrycket EUROCOOL saknade sirskiljningsférmiga i den mening som avses
i artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Av detta foljer att punkt 1 i det ifrigasatta beslutet skall ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats.

I enlighet med artikel 136.2 i ritteg&ngsreglerna skall nédvindiga kostnader som
parterna haft for forfarandet vid 6verklagandenimnden betraktas som ersitt-
ningsgilla kostnader.

Sékanden har yrkat att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersitta ritte-
gingskostnaderna, inbegripet de nodvindiga kostnader som sékanden haft for
forfarandet vid dverklagandenimnden. Eftersom harmoniseringsbyran har tappat
madlet, skall sokandens yrkande bifallas.
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P3 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Punke 1 i det beslut som har fattats av forsta dverklagandenimnden vid
Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster
och modeller) den 9 december 1999 (irende R 233/1999-1) ogiltigforklaras.

2) Talan ogillas i 6vrigt.

3) Svaranden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 27 februari 2002.

H. Jung P. Mengozzi

Justitiesekreterare Ordférande
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