MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT MOT HARMONISERINGSBYRAN (MUNICHFINANCIALSER-
VICES)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen) _
den 7 juni 2005*

I mal T-316/03,

Miinchener Riickversicherungs-Gesellschaft AG, Miinchen (Tyskland), foretritt
av advokaterna G. Wiirtenberger och R, Kunze,

stkande,

mot

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

svarande,
* Rittegingssprak: tyska.
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angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjérde
overklagandenimnd den 26 juni 2003 (4rende R 337/2002-4) om en ansdkan om
registrering av ordtecknet MiinchenFinancialServices som gemenskapsvarumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna M.E. Martins Ribeiro och
K. Jiirimée,

justitiesekreterare: byrédirektoren C. Kristensen,

med beaktande av den ansbkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
12 september 2003,

med beaktande av de svarsinlagor som inkom till forstainstansréttens kansli den
19 januari 2004,

och efter att forhandling héallits den 13 januari 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 15 juni 2000 en ansdkan om gemenskapsvarumirke till Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran) i enlighet med rédets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgava, omride 17, volym 2, s. 3) i &ndrad lydelse.

Varumirkesansokan avsig ordtecknet MunichFinancialServices.

De tjéinster som ansékan om varumirkesregistrering avsdg ingir i klass 36 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg. Tjinsterna
motsvarar foljande beskrivning: “finansiella tjinster”.

Genom beslut av den 18 februari 2002 avslog granskaren ansékan med motiveringen
att det sokta varumérket var beskrivande for tjéinsterna i fraga och helt saknade
sirskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b och ¢ i forordning
nr 40/94.
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Den 18 april 2002 6verklagade sékanden granskarens beslut till harmoniserings-
byran med stéd av artikel 59 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrans fjirde 6verklagandenimnd avslog 6verklagandet genom
beslut av den 26 juni 2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet), vilket delgavs
sokanden den 14 juli 2003, med motiveringen att det sokta varumirket var
beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden yrkar att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det omtvistade beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansritten skall

~— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rittegingskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Stkanden har i huvudsak anfért en enda grund, ndmligen att artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94 har asidosatts.

Parternas argument

Stkanden har gjort gillande att en normalt informerad, uppmérksam och upplyst
genomsnittskonsument inte utan nérmare undersdkning kan forstd det semantiska
innehdllet i det ordtecken som utgér det sokta varumérket, varfor det inte gar att
sluta sig till att varumérket inte gir att skydda.

Sokanden har gjort gillande att ordtecknet MunichFinancialServices inte &r
beskrivande for de tjéinster som varumirkesansokan avser, eftersom kombinationen
av de olika ord som det bestar av har en originalitet som &r ovanlig. Det ovanliga
bestdr i att ordtecknet inte har utformats i enlighet med de engelska gram-
matikreglerna. Det omtvistade ordtecknet ger for ovrigt inte konsumenten nigra
som helst upplysningar om vilket samband som finns mellan ortsangivelsen Munich
och uttrycket FinancialServices,

Sokanden har ocksd, till stéd for att det omtvistade ordtecknet inte omfattas av
beskrivningen i artikel 7.1 c i férordning nr 40/94, aberopat den analysmodell som
foreslogs av generaladvokaten Jacobs i punkterna 61-64 i hans forslag till avgérande
infér domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoniserings-
byrdn mot Wrigley (REG 2003, s. 1-12447)
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Sokanden har harvid erinrat om att generaladvokaten Jacobs foreslog att frigan
huruvida ett varumérke &r beskrivande skall besvaras genom att bedoma for det
forsta hur det berdrda uttrycket forhaller sig till produkten eller tjinsten eller en av
dess egenskaper, for det andra hur uttrycket uppfattas och for det tredje den i
varumérket angivna egenskapens betydelse i forhallande till produkten eller tjansten,
sirskilt enligt konsumenternas uppfattning,

Vad giller bedémningen av hur uttrycket i fraga forhller sig till produkten eller
tjansten eller en av dess egenskaper har sokanden anfort att den ordkombination
som ordtecknet MunichFinancialServices utgdrs av inte gor det méjligt att se nagot
Klart samband med de ifrigavarande tjinsterna — detta pa grund av kinnetecknets
ovanliga grammatiska utformning, som namligen &r sprakligt felaktig, och den
tvetydighet som detta leder till. Eftersom varumirkets innehéll kan ha si minga
olika betydelser kan omsittningskretsen, sisom 6verklagandendmnden har ansett,
siledes inte utan att gora en mer djupgdende tolkning uppfatta det sokta
varumirkets pastatt beskrivande karaktar.

Vad vidare betriffar bedémningen av hur uttrycket uppfattas har sékanden anfort att
uttryckets grammatiskt ovanliga sammansittning medfor att det inte i kraft av sjilva
sakforhallandet (ipso facto) och pa ett enkelt sitt (de plano) framgir att det sékta
varumirket dr beskrivande.

Vad slutligen betréffar den i varumsrket angivna egenskapens betydelse i forhéllande
till produkten eller tjinsten, sirskilt enligt konsumenternas uppfattning, har
sokanden anfort att de berorda potentiella kunderna sikerligen inte anser det vara
av avgorande betydelse huruvida de finansiella tjénsterna som erbjuds just hérror
frin en tjansteleverantér i Miinchen, eftersom det @r helt ovidkommande var
leverantoren #r etablerad nir det giller finansiella tjinster.
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Med hinvisning till punkt 30 i generaladvokaten Jacobs forslag till avgorande i det
ovanndmnda malet harmoniseringsbyrdn mot Wrigley, har sokanden papekat att
behovet av att beskrivande uttryck skall forbli fritt tillgingliga, i enlighet med
artikel 7.1 c i forordning nr 40/94, endast foreligger nér det finns ett timligen klart
och forutsebart behov hos konkurrenterna av att anviinda exakt det uttrycket for att
beskriva egenskaper hos sina varor. Enligt sbkanden foreligger det dock inget sadant
behov i det forevarande fallet, eftersom konkurrenterna forfogar dver grammatiskt
korrekta uttryck (sasom uttrycken "finansiella tjinster hérrérande frin Miinchen”
eller "finansiella tjénster som tillhandahélls frdn Miinchen”) och saledes begrepps-
méssiga kombinationer som verkligen #r klart beskrivande. I 6vrigt har sékanden
giort en allmidn hénvisning till de argument som s6kanden utvecklat infor
harmoniseringsbyran.

Harmoniseringsbyrdn har bestridit samtliga av sékandens argument. Enligt
harmoniseringsbyran hade éverklagandenimnden saledes fog for sitt beslut att
végra registrera s6kandens varumirke, eftersom varumirket #r rent beskrivande.

Harmoniseringsbyrdn har ndrmare bestimt gjort gillande att konsumenten inte
kommer att uppfatta ordtecknet MunichFinancialServices som en hénvisning till ett
visst féretag, utan snarare som en rent beskrivande angivelse i den mening som avses
i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.

Bestdndsdelen "FinancialServices” motsvarar direkt de tjinster som registrerings-
ansokan avser.

Vad giller bestindsdelen "Munich” har harmoniseringsbyran dessutom anfért att
néir det géller finansiella tjinster i allménhet, men ocks nér det handlar om banker
och forsékringsbolag i synnerhet, anvéinds och tolkas ortsangivelser vanligtvis som
en hénvisning till den plats dir det foretag som tillhandahéller tjinsterna ar
etablerat,
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Harmoniseringsbyran har #ven framhallit att Miinchen dr vida kédnt som ett
finansiellt centrym.

Forstainstansrdttens bedomning

Inledningsvis skall det papekas att savitt en generell hinvisning gjorts till vad som
anforts i andra handlingar som ingivits inom ramen for det administrativa
forfarandet infor harmoniseringsbyran, uppfyller ansékan inte de krav som stélls i
artikel 44.1 c i forstainstansriittens rittegingsregler och skall siledes inte beaktas (se,
for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 7 november 1997 i
mal T-84/96, Cipeke mot kommissionen, REG 1997, s. 11-2081, punkt 33, och av den
31 mars 2004 i mal T-20/02, Interquell mot harmoniseringsbyran — SCA Nutrition
(HAPPY DOG), REG 2004, s. II-1001, punkt 20).

Enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 far registrering inte ske av "[v]arumérken
som endast bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller
tjinsterna”. Dessutom anges det i artikel 7.2 i samma forordning att ”[p]unkt 1 skall
tillimpas #ven om registreringshindren endast finns i endast en del av
gemenskapen”.

Enligt rattspraxis utgor artikel 7.1 c i férordning nr 40/94 hinder for att kinnetecken
eller upplysningar som avses i denna bestimmelse forbehalls ett enda féretag genom
att de registreras som varumirke. Bestimmelsen tjanar saledes ett syfte av
allméinintresse, nimligen att sidana kidnnetecken och upplysningar skall kunna
anvindas fritt av alla (se forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i
mal T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrdn (ELLOS), REG 2002, s. II-753,
punkt 27, och diir angiven rittspraxis, och av den 27 november 2003 i mél T-348/02,
Quick mot harmoniseringsbyran (Quick), REG 2003, s. II-5071, punkt 27).
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De kénnetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 4r
dessutom de som, vid ett normalt anvdndande frin konsumentens synpunkt,
antingen direkt, eller genom att nimna en av varans eller tjinstens viasentliga
egenskaper, kan anvindas for att beskriva en sidan vara eller tjinst som den for
vilken ansokan om registrering har gjorts (domstolens dom av den 20 septem-
ber 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran, REG 2001,
s. [-6251, punkt 39). Séledes skall frigan huruvida ett varumirke har sarskiljnings-
férméga beddomas dels i forhdllande till hur omsittningskretsen uppfattar
kiinnetecknet, dels i forhallande till de varor och tjanster for vilka registrering av
kénnetecknet begirs (foérstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i
médl T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrain (EUROCOOL),
REG 2002, s. II-683, punkt 38).

I det forevarande fallet anges i varuméirkesansokan att de tjanster som avses ir
finansiella tjinster, utan nirmare precisering, Aven om det sokta varumirket bestar
av engelska ord syftar det ortnamn (Munich) som forekommer i borjan av
varumérket pa en tysk stad. Dessutom utgdr de 6vriga uttryck som varumirket
bestdr av, ndmligen "financial” och "services”, engelska, mycket vanliga ord som
forekommer pa ett flertal andra av gemenskapens sprik i en liknande stavning.
Under dessa omstindigheter skall det konstateras att omsittningskretsen utgors
savéll av de engelsksprakiga genomsnittskonsumenterna inom gemenskapen som av
genomsnittskonsumenter i andra sprakregioner inom gemenskapen — sarskilt tyska
genomsnittskonsumenter — som atminstone har grundkunskaper i engelska.

Under dessa omsténdigheter skall forstainstansritten, vid tillimpningen av det
absoluta registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94,
bedéma om det for omsittningskretsen foreligger ett direkt och konkret samband
mellan det ifrdgavarande ordtecknet MunichFinancialServices och de tjinster
avseende vilka ansdkan om registrering avslogs, det vill siga finansiella tjinster som
ingdr i klass 36 i Nicedverenskommelsen.

Det skall pdpekas att omsiittningskretsen inte kommer att erfara nagra som helst
svarigheter att tolka bestdndsdelen FinancialServices i det sbkta varumirket som en
perfekt beskrivning pa engelska av de finansiella tjinster som avses i varumirkes-
ansokan.
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Fragan dr dock om den rent beskrivande karaktiren hos bestandsdelen Financial-
Services vid en helhetsbedémning av det sokta varumérket uppviégs av, for det forsta,
tilligget Munich, for det andra, den pastatt grammatiskt inkorrekta utformningen,
och, for det tredje, den speciella stavningen.

Vad betriffar den omstindigheten att det dr det engelska namnet pa staden
Miinchen som anviinds i kinnetecknet, anser forstainstansritten att detta inte
hindrar omsittningskretsen fran att omedelbart, och utan nidrmare eftertanke, fOrstd
att det ror sig om den tyska staden.

Enligt rittspraxis foreligger det dessutom ett allminintresse av att undvika
ensamritt betriffande tecken och upplysningar som kan anvéndas for att visa det
geografiska ursprunget for de kategorier av varor som &r foremal for ansdkan om
varumirkesregistrering, i synnerhet geografiska namn (domstolens dom av
den 4 maj 1999 i de forenade mélen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing
Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkt 26, och forstainstansrittens dom av den
15 oktober 2003 i mal T-295/01, Nordmilch mot harmoniseringsbyran (OLDEN-
BURGER), REG 2003, s. 11-4365, punkt 30). Ovanndmnda rittspraxis dr &ven
tillimplig pa tjénster.

Detta giller sirskilt pA omradet fér finansiella tjinster dér ortsangivelser vanligtvis
anvinds och tolkas som en hinvisning till den plats didr det foretag som
tillhandahéller tjinsterna #r etablerat, och saledes den plats fran vilken tjénsterna
i princip tillhandahalls. Det &r ovidkommande vilka andra betydelser som den
geografiska angivelsen skulle kunna ha, eftersom det enligt réttspraxis ar tillrackligt
att atminstone en av kiinnetecknets potentiella betydelser avser en egenskap hos de
berérda varorna eller tjinsterna (se domen i det ovannimnda malet
harmoniseringsbyran mot Wrigley, punkt 32).

I det forevarande fallet konstaterar forstainstansritten att staden Miinchen ar vida
kind som ett betydelsefullt finansiellt centrum och betraktas som ett sidant av
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omsittningskretsen. Detta konstaterades savil av harmoniseringsbyrins granskare i
beslutet av den 18 februari 2002 som av harmoniseringsbyrén i sin svarsinlaga. Fér
ovrigt ifragasatte skanden inte Miinchens roll inom omrédet for finansiella tjinster
nir sékanden under férhandlingen ombads att yttra sig pd denna punkt.

Hirav foljer att dverklagandendmnden hade fog for att anse att omsittningskretsen
huvudsakligen kommer att uppfatta namnet pa staden Miinchen féljt av uttrycket
FinancialServices som en geografisk angivelse av tjinsternas ursprungsort eller den
ort fran vilken de erbjuds. Den omstéindigheten att ordet Munich fogats till uttrycket
FinancialServices kan séledes inte forsvaga uttryckets beskrivande karaktir, Tvirtom
forstarks den beskrivande karaktiren dérigenom, pa grund av den viktiga funktion
som denna stad fyller p& omradet for finansiella tjinster.

Vad betriffar kiinnetecknets pastitt grammatiskt inkorrekta utformning kan ett
sadant forhallande, dven om det antas att si dr fallet, inte dndra den ovan angivna
bedémningen av det omtvistade kiinnetecknet (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 12 januari 2000 i mal T-19/99, DKV mot
harmoniseringsbyrin (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 26, och av den
26 oktober 2000 i mél T-360/99, Community Concepts mot harmoniseringsbyran
(Investorworld), REG 2000, s. I1-3545, punkt 23).

Vad betriffar den speciella stavningen av det omtvistade kiinnetecknet, vilken bestér
dels i att de tre orden som det bestar av har placerats bredvid varandra utan
mellanrum, dels i att vart och ett av dessa tre ord inleds med en versal, konstaterar
forstainstansrétten att stavningen i friga inte utgdr nigon kreativ bestandsdel som
gor att kinnetecknet i dess helhet kan sérskilja ett féretags produkter fran andra
foretags produkter (se, for ett liknande resonemang, forstainstansiittens dom av den
31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoni-
seringsbyran (Giroform), REG 2001, s. 11-433, punkt 25). Den eventuella effekten av
att orden placerats bredvid varandra utan mellanrum omintetgérs dessutom helt av
den omsténdigheten att vart och ett av de tre orden som ordtecknet bestar av inleds
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med en versal. Overklagandenimnden har siledes haft fog for sin beddmning att
omsittningskretsen kommer att lisa, uppfatta och forsta ordtecknet MunichFinan-
cialServices som Munich Financial Services (punkt 9 i det omtvistade beslutet).

Saledes saknas stod for att sla fast att den omstiindigheten att ordet Munich har
fogats till uttrycket FinancialServices innebdr att ordtecknet MunichFinancial-
Services forsetts med en ytterligare bestdndsdel som medfor att detta inte lingre &r
rent beskrivande i forhallande till finansiella tjénster som erbjuds fran Miinchen (se,
for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 7 juni 2001 i
mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrdn (EuroHealth), REG 2001, s. I1-1645,
punkt 26).

Det foljer av det ovan anférda att det omtvistade ordtecknet gor det mdjligt for
omsittningskretsen att omedelbart och utan nérmare eftertanke se ett konkret och
direkt samband med de finansiella tjénster som erbjuds fran Miinchen och som
ingér i den kategori finansiella tjinster som avses i varumarkesansokan.

Ovanstiende bedémning kan inte péverkas av sdkandens argument att behovet av
att beskrivande uttryck skall forbli fritt tillgingliga, i enlighet med artikel 7.1 c i
forordning nr 40/94, endast foreligger ndr det finns ett timligen klart och
forutsebart behov hos konkurrenterna av att anviinda exakt det uttrycket for att
beskriva egenskaper hos sina varor eller tjénster.

Forstainstansritten erinrar om att det for att harmoniseringsbyrén skall kunna avsla
en registreringsansdkan med stéd av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 inte &r
nédvindigt att de kiinnetecken och upplysningar som varumérket utgors av och som
avses i denna bestimmelse faktiskt, vid tidpunkten for registreringsansokan, anvénds
for att beskriva sadana varor eller tjinster som dem som ansokan avser eller
egenskaper hos dessa varor eller tjénster. Det réicker, sisom framgar av sjilva
ordalydelsen i bestimmelsen, att dessa kiinnetecken och upplysningar kan anvindas
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for sddana dndamal. Ett kinnetecken skall siledes nekas registrering med
tillimpning av denna bestimmelse om det, i dtminstone en av sina potentiella
betydelser, betecknar en egenskap hos de berérda varorna eller tjinsterna (domen i
det ovanndmnda malet harmoniseringsbyrdn mot Wrigley, punkt 32).

I det forevarande fallet rader det ingen som helst tvekan om att det omtvistade
kénnetecknet kan anvindas av andra aktérer inom finanssektorn som 6nskar visa att
deras tjénster tillhandahalls frain Miinchen. Sdsom har angetts ovan utgér Miinchen
ett av de mest betydelsefulla finansiella centrumen i Tyskland. Hirvid papekar
forstainstansritten att tjanstens geografiska ursprung 4r en egenskap som uttryck-
ligen némns i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94. Siledes skall sékandens argument
underkénnas.

Séledes hade 6verklagandenimnden fog for att anse att ordtecknet MunichFinan-
cialServices dr beskrivande for de finansiella tjinsterna i fraga.

Foljaktligen skall sokandens enda grund underkiinnas, och talan kan saledes inte
bifallas.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sékanden skall
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet,
skall svarandens yrkande bifallas,
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Martins Ribeiro Juriméae

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 7 juni 2005.

Justitiesekreterare

H. Jung
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Ordférande

M. Vilaras



