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URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)
3. Mai 2006 "

In der Rechtssache T-439/04

Eurohypo AG mit Sitz in Eschborn (Deutschland), Prozessbevollmichtigte:
Rechtsanwilte M. Kloth und C. Rohnke, Zustellungsanschrift in Luxemburg,

Klagerin,

gegen

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(HABM), vertreten durch A. von Miihlendahl und J. Weberndorfer als Bevoll-
miéchtigte,

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des
HABM vom 6. August 2004 (Sache R 829/2002-4) in Bezug auf die Eintragung des
Wortzeichens EUROHYPO als Gemeinschaftsmarke

erlasst

* Verfahrenssprache: Deutsch.
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DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Prasidenten M. Jaeger sowie der Richterin V. Tiili und des
Richters O. Czucz,

Kanzler: C. Kristensen, Verwaltungsritin,

aufgrund der am 5. November 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klageschrift,

aufgrund der am 23. Februar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen
Klagebeantwortung,

auf die miindliche Verhandlung vom 26. Oktober 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 30. April 2002 meldete die Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG,
mittlerweile Eurohypo AG, geméfl der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 iiber die Gemeinschaftsmarke (ABL 1994, L 11, S. 1) in der
gednderten Fassung beim Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
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Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen EUROHYPO.

Die Dienstleistungen, fiir die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehoren
zur Klasse 36 des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 iiber die Internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken in
seiner revidierten und gednderten Fassung und entsprechen folgender Beschrei-
bung:

~Finanzwesen; Geldgeschifte; Immobilienwesen; Finanzdienstleistungen, Finanzie-
rungen, Finanzanalysen, Investmentgeschifte, Versicherungswesen®.

Mit Entscheidung vom 30. August 2002 wies die Priferin die Anmeldung gemaf
Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 40/94 zuriick.

Am 30. September 2002 legte die Klagerin Beschwerde gegen die Entscheidung der
Priiferin ein und begriindete sie mit Schriftsatz, der am 30. Dezember 2002 einging.

Mit Entscheidung vom 6. August 2004 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung)
gab die Vierte Beschwerdekammer der Beschwerde teilweise statt und hob den
Bescheid der Priferin insoweit auf, als er die Dienstleistungen ,Finanzanalysen,
Investmentgeschifte, Versicherungswesen“ betraf. Hinsichtlich der iibrigen Dienst-
leistungen der Klasse 36, also ,Finanzwesen; Geldgeschifte; Immobilienwesen,
Finanzdienstleistungen, Finanzierungen®, wurde die Beschwerde dagegen zuriick-
gewiesen. Die Beschwerdekammer war unter Bezugnahme auf Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Wesentlichen der Auffassung, dass das
Wortzeichen EUROHYPO fiir die letztgenannten Dienstleistungen beschreibend
sei. Dies gelte jedenfalls im deutschen Sprachraum, was gemaf} Artikel 7 Absatz 2
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der Verordnung Nr. 40/94 zur Schutzversagung ausreiche. Auflerdem enthielten die
Bestandteile ,Euro” und ,Hypo“ einen unmittelbar verstdndlichen Hinweis auf die
Merkmale der zuletzt genannten fiinf Dienstleistungen, und die Kombination beider
Elemente zu einem Wort mache die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend.

Antrige der Parteien

Die Kldgerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit sie die Beschwerde zuriick-
weist;

— dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— die Kldgerin zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

Entscheidungsgriinde

Die Kliagerin macht zwei Klagegriinde geltend, einen Verstof3 gegen Artikel 74
Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 und einen Verstofl gegen Artikel 7
Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung.
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Zum ersten Klagegrund: Verstofs gegen Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung
Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

Die Klagerin tréagt vor, Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach
»~das [HABM] den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]”, impliziere, dass die
Ermittlungen so weit gehen miissten, dass das HABM sicher feststellen konne, ob
Eintragungshindernisse nach Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 vorlagen. Das
HABM verfiige insoweit iiber kein Ermessen, vielmehr handele es sich bei der
Entscheidung iiber die Eintragung um eine gebundene Entscheidung. Ligen keine
Eintragungshindernisse vor, so habe der Anmelder einen Anspruch darauf, dass die
Marke eingetragen werde, da das geistige Eigentum, zu dem auch das Markenrecht
gehore, ein durch Artikel 17 Absatz 2 der am 7. Dezember 2000 in Nizza
proklamierten Charta der Grundrechte der Europdischen Union (ABL C 364, S. 1,
im Folgenden: Charta) anerkanntes Grundrecht sei.

Die Beschwerdekammer habe sich lediglich auf ihr Verstindnis der beiden
Bestandteile ,Euro” und ,Hypo“ der angemeldeten Marke gestiitzt; diese Tatsachen-
ermittlung sei nicht vollstindig gewesen, so dass sie keine zuverléissige Beurteilung
der Verkehrsauffassung in Bezug auf das Wortzeichen EUROHYPO erlaubt habe.

Auflerdem beschrinke sich die angefochtene Entscheidung auf Feststellungen zu
den Einzelbestandteilen ,Euro“ und ,Hypo“, enthalte aber keine tatsichlichen
Feststellungen zum beschreibenden Charakter der Gesamtbezeichnung ,,Eurohypo®.
Hatte die Beschwerdekammer diese im Internet recherchiert, so hitte sie festgestellt,
dass es nicht eine einzige Fundstelle gebe, bei der diese Gesamtbezeichnung als
beschreibende Bezeichnung verwendet werde, sondern dass alle Fundstellen fiir
diese Bezeichnung auf das Unternehmen der Kldgerin hinwiesen. Die Klédgerin fiigt
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als Anlage zur Klageschrift die ersten 100 der 10 000 Internetfundstellen fiir den
Begriff ,Eurohypo” als Beleg dafiir bei, dass dieses Zeichen nicht als Beschreibung
der fraglichen Finanzdienstleistungen verwendet werde.

Im Ubrigen habe das HABM auch nicht festgestellt, dass die hier angesprochenen
Verkehrskreise in der Marke EUROHYPO keinen Herkunftshinweis sehen wiirden.

Das HABM ist der Ansicht, dass Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung
Nr. 40/94 nichts iiber die Anforderungen an die Art und Weise der Sachverhalts-
ermittlung aussage. Bei Wortmarken miisse das HABM das normale Verstiandnis
des Wortes bei dem Publikum oder Teil des Publikums beriicksichtigen, an das sich
die Marke richte; weitergehende tatséchliche Ermittlungen seien nicht erforderlich,
wenn eine Eintragbarkeit der Marke schon nach dem normalen Wortverstindnis
nicht in Betracht komme. Dies sei hier offenkundig der Fall gewesen.

Dariiber hinaus sei das auf der Charta beruhende Recht des geistigen Eigentums
kein absolutes Recht; die Eintragungshindernisse des Artikels 7 der Verordnung
Nr. 40/94 stellten rechtméflig festgelegte Schranken dieses Rechts dar.

Wiirdigung durch das Gericht

Die Klagerin tragt im Wesentlichen vor, dass die angefochtene Entscheidung gegen
Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstofle, wonach ,[i]ln dem
Verfahren vor dem [HABM] ... das [HABM] den Sachverhalt von Amts wegen
[ermittelt]“, weil die Sachverhaltsermittlung durch die Beschwerdekammer nicht
vollstindig gewesen sei.
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Nach der Rechtsprechung muss die Priiffung der fiir Marken zustindigen Behorde
streng und vollstindig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu
verhindern. Daher ist aus Griinden der Rechtssicherheit und der ordnungsgemifsen
Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg
entgegengetreten werden konnte, nicht eingetragen werden (vgl. zur Ersten
Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iiber die Marken [ABL 1989, L 40, S. 1]
Urteil des Gerichtshofes vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, Libertel,
Slg. 2003, 1-3793, Randnr. 59 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Artikel 74 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94 regelt jedoch nicht, in welcher
Weise das HABM den Sachverhalt zu ermitteln hat.

Auflerdem ist die Eintragbarkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke allein auf
der Grundlage des einschliagigen Gemeinschaftsrechts in der Auslegung durch den
Gemeinschaftsrichter zu beurteilen. Es geniigt also, dass die Beschwerdekammer fiir
ihre Entscheidungsfindung das Kriterium des beschreibenden Charakters in der
Auslegung durch die Rechtsprechung angewandt hat; sie braucht sich dafiir nicht
auf Beweise zu stiitzen (Urteile des Gerichts vom 8. Juli 2004 in der Rechtssache
T-289/02, Telepharmacy Solutions/HABM [TELEPHARMACY SOLUTIONS],
Slg. 2004, II-2851, Randnr. 54, und vom 22. Juni 2005 in der Rechtssache
T-19/04, Metso Paper Automation/HABM [PAPERLAB], Slg. 2005, II-2383,
Randnr. 34).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer die Bedeutung der Bestandteile
»Euro” und ,Hypo“ fir den deutschen Verbraucher und die méglichen Bedeutungen
des zusammengesetzten Begriffes ,Eurohypo“ untersucht (Nrn. 13 bis 16 der
angefochtenen Entscheidung). Die Feststellung, dass die Begriindung der ange-
fochtenen Entscheidung keine Bezugnahmen auf zusitzliche Nachforschungen wie
eine Darstellung der Ergebnisse einer Internetrecherche enthilt, kann nicht
ausreichen, um darzutun, dass die Beschwerdekammer die Auslegung des in Rede
stehenden Begriffes durch das angesprochene Publikum durch ihre eigene
Auslegung ersetzt hat. Dass sich die Beschwerdekammer, nachdem sie in Bezug
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auf den beschreibenden Charakter der Bestandteile ,Euro” und ,Hypo“ sowie des
Begriffes ,Eurohypo” zu einem hinreichenden Grad von Uberzeugung gelangt war,
um auf Ablehnung der Eintragung zu erkennen, dafiir entschieden hat, keine
zusitzlichen Nachforschungen anzustellen, verst6f3t nicht gegen Artikel 74 Absatz 1
Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

Was tiberdies den Grundrechtscharakter des Rechts des geistigen Eigentums angeht,
wie er sich nach Ansicht der Klagerin aus Artikel 17 Absatz 2 der Charta ergibt,
wonach ,[g]eistiges Eigentum ... geschiitzt [wird], so geniigt die Feststellung, dass
dieses Recht nicht uneingeschrinkt gewidhrt wird und die Gemeinschaftsmarke
insbesondere innerhalb der von Artikel 4 in Verbindung mit den Artikeln 7 und 8
der Verordnung Nr. 40/94 gezogenen Grenzen besteht.

Zu den von der Klagerin in Anlage zur Klageschrift vorgelegten Ergebnissen einer
Internetrecherche ist im Ubrigen darauf hinzuweisen, dass es nicht Aufgabe des
Gerichts ist, die tatsdchlichen Umstinde im Licht erstmals vor ihm vorgelegter
Beweise zu tiberpriifen. Denn Tatsachen, die vor dem Gericht vorgetragen werden,
ohne dass sie vorher gegeniiber einer Stelle des HABM geltend gemacht wurden,
sind zuriickzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 5. Mérz 2003 in
der Rechtssache T-237/01, Alcon/HABM — Dr. Robert Winzer Pharma [BSS],
Slg. 2003, 1I-411, Randnrn. 61 und 62, auf Rechtsmittel bestitigt durch Beschluss des
Gerichtshofes vom 5. Oktober 2004 in der Rechtssache C-192/03 P, Alcon/HABM,
Slg. 2004, 1-8993, Urteile des Gerichts vom 6. Mirz 2003 in der Rechtssache
T-128/01, DaimlerChrysler/HABM [Calandre], Slg. 2003, 1I-701, Randnr. 18, vom
3. Juli 2003 in der Rechtssache T-129/01, Alejandro/HABM — Anheuser-Busch
[BUDMEN], Slg. 2003, 1I-2251, Randnr. 67, vom 4. November 2003 in der
Rechtssache T-85/02, Diaz/HABM — Granjas Castell6 [CASTILLO], Slg. 2003, II-
4835, Randnr. 46, und vom 1. Februar 2005 in der Rechtssache T-57/03, SPAG/
HABM — Dann und Backer [HOOLIGAN], Slg. 2005, 11-287, Randnr. 20).

Die Argumente der Klédgerin schliefllich, die die Beurteilung der Beschwerdekammer
in Bezug auf die Meinung des angesprochenen Publikums zu der Frage betreffen, ob
das Wortzeichen EUROHYPO beschreibenden Charakter oder Unterscheidungs-
kraft hat, sind gegen die Richtigkeit der Begriindung der angefochtenen Entschei-
dung gerichtet. Auf diese Argumente ist daher im Rahmen der Priifung des zweiten
Klagegrundes einzugehen.

Nach alledem ist der erste Klagegrund zuriickzuweisen.
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Zum zweiten Klagegrund: Verstofs gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung Nr. 40/94

Vorbringen der Parteien

Einleitend tragt die Klagerin vor, dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung
iiber die Zuriickweisung allein auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94 gestiitzt habe.

Die Beschwerdekammer sei zutreffend davon ausgegangen, dass die Bestandteile
~Euro“ und ,Hypo“ Assoziationen zur europdischen Wihrung und zum Wort
~Hypothek” hervorrufen konnten, sie habe aber die méglichen anderen Bedeutun-
gen dieser beiden Bestandteile verkannt. So stehe ,Euro” nicht nur fiir die Wihrung
der Europiischen Union, sondern sei ebenso die Kurzform fiir ,Europa®, wie z. B. bei
der Bezeichnung des Flugzeugs ,Eurofighter* oder in der Firma einer der
Gesellschaften der Kliagerin, der ,Eurohypo Europiische Hypothekenbank der
Deutschen Bank AG“. Der Bestandteil ,Hypo“ stehe nicht zwingend fiir ,Hypothek®,
sondern stamme aus dem Griechischen, wie Begriffe wie ,Hypothese®, ,Hypo-
tenuse®, ,Hypochonder” oder ,Hypozentrum® belegten. Auflerdem sei die ,,Grund-
schuld® die héufigere Form der dinglichen Belastung eines Grundstiicks. Die
Kurzform ,Hypo® sei im Gegensatz zu anderen Kurzformen, wie z. B. ,Disko” fiir
»Diskothek” oder ,Auto” fiir ,Automobil®, im Verkehr nicht {iblich.

Das Wortzeichen EUROHYPO sei in seiner Gesamtheit auch keine Beschreibung
der Dienstleistungen, fiir die die Eintragung abgelehnt worden sei. Das Wortzeichen
EUROHYPO werde im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch nicht zur Beschrei-
bung von Finanzdienstleistungen verwendet, und die in Randnummer 12 des
vorliegenden Urteils erwihnte Internetrecherche belege die Uniiblichkeit der
Verwendung dieses Wortes in einem beschreibenden Sinne.
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Die Grundsitze des Urteils des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der
Rechtssache C-383/99 P (Procter & Gamble/HABM, Slg. 2001, I-6251, im
Folgenden: Urteil BABY-DRY) seien vollstindig auf den vorliegenden Fall iiber-
tragbar, denn der Begriff ,Eurohypo” sei eine ,lexikalische Erfindung” und keine
iibliche Bezeichnung fiir die in Rede stehenden Finanzdienstleistungen. Dass
zwischen den Bestandteilen ,Euro” und ,Hypo“ kein Bindestrich stehe, verstirke
auflerdem die grafische Verschmelzung beider Elemente zu einer eigentiimlichen
Wortkombination.

Die Tatsache, dass zahlreiche andere Banken den Bestandteil ,Hypo“ in ihrem
Firmennamen benutzten, sei ein Indiz fiir die betriebliche Herkunftsfunktion von
Wortkombinationen mit dem Bestandteil ,Hypo®, insbesondere im Bereich der in
Rede stehenden Finanzdienstleistungen. Das Wortzeichen EUROHYPO weise daher
fir diese Dienstleistungen die erforderliche Eignung auf, als betrieblicher
Herkunftshinweis verstanden zu werden.

Die Klagerin weist auflerdem darauf hin, dass fiir die Beurteilung der Frage, ob eine
Marke Unterscheidungskraft habe, die Benutzung der Marke zu priifen sei.
Aufgrund der Intensitdt der Benutzung des Zeichens EUROHYPO im Bereich der
fraglichen Dienstleistungen und seiner erheblichen Medienpréisenz habe sich das
betroffene Publikum an die Benutzung des Zeichens gewohnt, das damit die fiir
seine Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft erlangt habe. Zur
Veranschaulichung der intensiven Benutzung des Begriffes ,Eurohypo” legt die
Klédgerin in Anlage zur Klageschrift neben den in Randnummer 12 des vorliegenden
Urteils genannten Schriftstiicken ihren Konzern-Geschéiftsbericht 2003, einen
Bericht zu den Hypothekenbanken und Informationen von ihrer Website vor.

Dariiber hinaus werde die Eintragungsfihigkeit des Wortzeichens EUROHYPO
bestatigt durch die eingetragene Schweizer Wortmarke Nr. 03932/2002 EUROHY-
PO und die internationale Wortmarke Nr. 638974 EUROHYPOQO, deren Schutz sich
auf Deutschland, Osterreich und die Schweiz erstrecke, was dem gesamten
deutschsprachigen Raum entspreche.
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Nach Ansicht des HABM hat die Beschwerdekammer die Zuriickweisung der
Anmeldung der Marke EUROHYPO fiir die in Rede stehenden Dienstleistungen auf
Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und ¢ der Verordnung Nr. 40/94 gestiitzt, da diese
beiden Bestimmungen in der angefochtenen Entscheidung ausdriicklich erwihnt
seien und ihre Anwendung sich auch aus dem Inhalt der Entscheidung ergebe.
Auflerdem setze sich die Kldgerin in der Klageschrift mit beiden Eintragungs-
hindernissen getrennt auseinander.

Das Publikum verstehe den Bestandteil ,Euro” als Hinweis auf die Wihrung der
Europdischen Union, und auch in der Bedeutung ,Europa“ bliebe dieser Bestandteil
beschreibend, ndmlich als Angabe des Gebietes, in dem die Dienstleistungen
erbracht wiirden. Ebenso werde der Bestandteil ,Hypo“ vom Publikum als
Abkiirzung des Wortes ,Hypothek“ verstanden. Jede von der Kligerin vorgetragene
weitere Verstindnismoglichkeit fiir den Bestandteil ,Hypo“ sei irrelevant, da sie
einen Bezug zu den beanspruchten Finanzdienstleistungen vermissen lasse. Die von
der Kldgerin angefithrte Mehrdeutigkeit der Begriffe ,Euro” und ,,Hypo* sei ebenfalls
unerheblich.

Um darzutun, dass der Bestandteil ,Hypo“ eine iibliche Abkiirzung sei, legt das
HABM als Anlage zur Klagebeantwortung die Ergebnisse einer Internetrecherche
vor, die zuldssig seien, weil die Kldgerin bereits mit den Ausfithrungen in der
angefochtenen Entscheidung iiber alle sachdienlichen Angaben verfiigt habe, um
diese Entscheidung nachzuvollziehen und deren Rechtmifligkeit zur Uberpriifung
durch das Gericht stellen zu kénnen (Urteile des Gerichts vom 9. Oktober 2002 in
der Rechtssache T-173/00, KWS Saat/HABM [Orangeton], Slg. 2002, II-3843,
Randnrn. 56 ff, und vom 31. Mérz 2004 in der Rechtssache T-216/02, Fieldturf/
HABM [LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS],
Slg. 2004, 11-1023, Randnr. 41).

Die Beschwerdekammer habe auch zu Recht festgestellt, dass die Kombination der
beiden Bestandteile ,Euro” und ,Hypo“ die Gesamtmarke nicht weniger beschrei-
bend mache. Diese beschreibe fiir den Durchschnittsverbraucher im Hinblick auf
die betreffenden Dienstleistungen das Angebot der Finanzierung oder Verwaltung
von Hypothekendarlehen, die in der Wahrung des Européischen Wiahrungsraums
ausgezahlt wiirden.
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Auflerdem unterscheide sich der dem Urteil BABY-DRY zugrunde liegende
Sachverhalt stark vom vorliegenden Fall, denn in jener Rechtssache habe es sich
um eine ungewohnliche Wortkombination gehandelt. Demgegeniiber sei hier die
Rechtsprechung zu Markenanmeldungen mit der Vorsilbe ,Euro“ besonders
bedeutsam und bekriftige die Praxis des HABM, den Bestandteil ,Euro” als
beschreibend und nicht unterscheidungskriftig anzusehen (Urteil des Gerichts vom
7. Juni 2001 in der Rechtssache T-359/99, DKV/HABM [EuroHealth], Slg. 2001, II-
1645, Randnr. 27).

Einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Verordnung
Nr. 40/94 Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibe,
fehle aus diesem Grund zwangsldufig auch die Unterscheidungskraft in Bezug auf
diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b
dieser Verordnung (vgl. das in Randnr. 19 des vorliegenden Urteils angefiihrte Urteil
TELEPHARMACY SOLUTIONS, Randnr. 24).

Was die Unterscheidungskraft der Marke angehe, so sei das Zeichen EUROHYPO in
seiner Gesamtheit nicht geeignet, die Dienstleistungen der Klagerin in der
Vorstellung des mafigeblichen Publikums von denen anderer Unternehmen zu
unterscheiden, da es eine aus zwei beschreibenden Angaben zusammengesetzte,
gewohnliche Wortbildung darstelle, der es an jedem ,Fantasieiiberschuss® fehle.

Zur Intensitiat der Benutzung der Marke weist das HABM fiir den Fall, dass sich die
Klagerin auf eine gemafl Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 40/94 durch
Benutzung erworbene Unterscheidungskraft berufen sollte, darauf hin, dass dieses
Vorbringen verspatet wire, da im Verfahren vor dem HABM lediglich ein
allgemeiner Hinweis auf die Marktstellung der Kligerin erfolgt sei, ohne jede
Substanziierung in dieser Hinsicht. Die mit der vorliegenden Klage erstmals
eingereichten umfangreichen Unterlagen zum Nachweis der Intensitit der
Benutzung der Marke kénnten vom Gericht nicht berticksichtigt werden.

II - 1282



40

41

42

43

EUROHYPO / HABM (EUROHYPO)

Was schliefilich die nationalen Voreintragungen anbelange, so habe die Klédgerin sie
weder vor der Priiferin noch vor der Beschwerdekammer geltend gemacht.
Auflerdem bilde das gemeinschaftliche Markenrecht eine autonome Regelung,
und nationale Eintragungen stellten allenfalls Indizien dafiir dar, dass in den
betreffenden Gebieten keine Eintragungshindernisse bestiinden.

Wiirdigung durch das Gericht

Entgegen dem Vorbringen des HABM ergibt sich aus den Randnummern 12 ff. der
angefochtenen Entscheidung, dass die Entscheidung tber die Zuriickweisung der
Anmeldung des Wortzeichens EUROHYPO fiir die Dienstleistungen ,Finanzwesen;
Geldgeschifte; Immobilienwesen, Finanzdienstleistungen, Finanzierungen* nur auf
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 Bezug nimmt. Jedoch
betrifft die in den Randnummern 13 bis 16 vorgenommene Priifung, die der
Zuriickweisungsentscheidung zugrunde liegt, den beschreibenden Charakter des
Wortzeichens EUROHYPO.

Nach stédndiger Rechtsprechung ist jedes der in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse unabhiangig und muss getrennt geprift
werden. Auflerdem sind diese Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininte-
resses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das berticksichtigte
Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in
unterschiedlichen Erwagungen zum Ausdruck kommen (vgl. Urteil des Gerichts-
hofes vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-329/02 P, SAT.1/HABM,
Slg. 2004, 1-8317, Randnr. 25 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Es gibt jedoch eine offenkundige Uberschneidung der jeweiligen Anwendungsbe-
reiche der in den Buchstaben b bis d dieser Bestimmung genannten Fille (vgl. das in
Randnr. 19 des vorliegenden Urteils angefiihrte Urteili TELEPHARMACY SOLU-
TIONS, Randnr. 23 und die dort zitierte Rechtsprechung).
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Auflerdem ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts,
dass einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe ¢ der
Verordnung Nr. 40/94 Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen
beschreibt, aus diesem Grund zwangsldufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf
diese Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b
dieser Verordnung fehlt (Urteile des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der
Rechtssache C-265/00, Campina Melkunie, Slg. 2004, 1-1699, Randnr. 19, und in der
Rechtssache C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I-1619, Randnr. 86;
in Randnr. 19 des vorliegenden Urteils angefiithrtes Urteii TELEPHARMACY
SOLUTIONS, Randnr. 24).

Im vorliegenden Fall ist bei der Beurteilung der Rechtmifligkeit der angefochtenen
Entscheidung zu priifen, ob die Beschwerdekammer dargetan hat, dass das
Wortzeichen EUROHYPO fiir die Dienstleistungen ,Finanzwesen; Geldgeschéfte;
Immobilienwesen, Finanzdienstleistungen, Finanzierungen® der Klasse 36 beschrei-
bend ist. Ist dies der Fall, so beruht die Ablehnung der Eintragung auf einer
zutreffenden Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung
Nr. 40/94 und gleichzeitig auf einer zutreffenden Anwendung von Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe ¢ dieser Verordnung, und die angefochtene Entscheidung ist zu
bestitigen. Ist das fragliche Zeichen fiir die in der Anmeldung genannten
Dienstleistungen dagegen nicht beschreibend, so ist zu priifen, ob die Beschwer-
dekammer andere Griinde fiir ihre Ansicht angefithrt hat, dass das beantragte
Zeichen keine Unterscheidungskraft habe.

Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann nach sténdiger Rechtsprechung
nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie unter
Beriicksichtigung des Verstindnisses, das das angesprochene Publikum von ihm
hat, beurteilt werden (Urteil des Gerichts vom 20. Mirz 2002 in der Rechtssache
T-356/00, DaimlerChrysler/HABM [CARCARD], Slg. 2002, 1I-1963, Randnr. 25).

Im vorliegenden Fall sind die Dienstleistungen, fiir die die Eintragung abgelehnt
wurde, allesamt dem Finanzbereich zuzurechnen und werden mit den Begriffen
~Finanzwesen; Geldgeschifte; Immobilienwesen, Finanzdienstleistungen, Finanzie-
rungen” definiert.
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Was das angesprochene Publikum betrifft, so ist die Beschwerdekammer davon
ausgegangen, dass es sich um den Durchschnittsverbraucher handele. Da die
fraglichen Dienstleistungen Finanzdienstleistungen sind, die fiir alle Verbraucher
bestimmt sind, ist dieser Analyse, die von der Kldgerin auch nicht beanstandet wird,
beizupflichten. Das absolute Eintragungshindernis ist nur in Bezug auf eine der in
der Européischen Union gesprochenen Sprachen, das Deutsche, angefiihrt worden,
so dass davon auszugehen ist, dass es sich bei dem mafigeblichen Publikum, auf das
bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters der Marke abzustellen ist, um
den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher handelt.

Die Beschwerdekammer hat die Bedeutung der Bestandteile ,Euro“ und ,Hypo* fiir
das angesprochene Publikum in Randnummer 13 der angefochtenen Entscheidung
untersucht und ist fiir jeden dieser Bestandteile zu dem Ergebnis gelangt, dass er fiir
die in Rede stehenden Dienstleistungen beschreibend sei.

Insoweit ist daran zu erinnern, dass ein Wortzeichen beschreibend ist, wenn es
zumindest in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage
stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil des Gerichtshofes vom
23. Oktober 2003 in der Rechtssache C-191/01 P, HABM/Wrigley, Slg. 2003, I-
12447, Randnr. 32, und das in Randnr. 19 des vorliegenden Urteils angefiihrte Urteil
PAPERLAB, Randnr. 34).

Das Gericht stellt erstens fest, dass die Beschwerdekammer zu Recht darauf
hingewiesen hat, dass das angesprochene Publikum den Bestandteil ,Euro” im
Finanzbereich so auffasse, dass er auf die innerhalb der Europiischen Union
geltende Wihrung und diesen Wihrungsraum hinweise. Dieser Bestandteil
bezeichnet daher zumindest in einer seiner moglichen Bedeutungen ein Merkmal
der in Frage stehenden Finanzdienstleistungen. Dass der Bestandteil ,Euro®, wie die
Kldgerin vortragt, auch als Abkiirzung des Wortes ,Europa“ verstanden werden
kann, beeintrachtigt diese Schlussfolgerung nicht.

Auflerdem hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass der Bestandteil
»Hypo“ vom Durchschnittsverbraucher im Rahmen von Finanzdienstleistungen als
Abkiirzung des Begriffes ,Hypothek” verstanden werde. Diese Schlussfolgerung wird
nicht dadurch in Frage gestellt, dass, wie die Klagerin vortrigt, dieser Begriff im
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medizinischen Bereich oder im Altgriechischen andere Bedeutungen haben kann.
Da die Hypothek eine klassische Sicherheit im Finanzbereich, insbesondere im
Immobilienbereich, ist, konnte die Beschwerdekammer davon ausgehen, dass der
Bestandteil ,Hypo“ in einer seiner moglichen Bedeutungen fiir den deutschspra-
chigen Durchschnittsverbraucher ein Merkmal der in Rede stehenden Finanz-
dienstleistungen beschreibe. Insoweit greift das Argument der Kldgerin, wonach die
»Grundschuld® die haufigere Form der dinglichen Belastung eines Grundstiicks sei,
nicht durch, denn es schliefit nicht aus, dass der Bestandteil ,Hypo® fiir den
deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher auf eine Hypothek hinweist.

In diesem Zusammenhang sind allerdings die vom HABM in Anlage zur
Klagebeantwortung vorgelegten Schriftstiicke mit den Ergebnissen der Internetre-
cherche als unzulissig zuriickzuweisen. Wie in Randnummer 22 des vorliegenden
Urteils in Bezug auf die von der Klédgerin als Anlage zur Klageschrift vorgelegten
Ergebnisse einer Internetrecherche ausgefithrt worden ist, sind Tatsachen, die vor
dem Gericht vorgetragen werden, ohne dass sie vorher gegeniiber einer Stelle des
HABM geltend gemacht worden sind, zuriickzuweisen. Deswegen ist das
Vorbringen des HABM zuriickzuweisen, dass diese Beweismittel zuléssig seien,
weil die Klagerin bereits mit den Ausfithrungen in der angefochtenen Entscheidung
iiber alle sachdienlichen Angaben verfiigt habe, um diese Entscheidung nachzu-
vollziehen und deren Rechtmifigkeit zur Uberpriifung durch das Gericht stellen zu
kénnen. Die vom HABM angefithrten Urteile Orangeton und LOOKS LIKE
GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS betrafen ndmlich die Frage,
ob der Umstand, dass eine Beschwerdekammer es unterlassen hatte, einer Partei die
Ergebnisse einer in ihrer Entscheidung erwidhnten Internetrecherche mitzuteilen,
einen Verstof3 gegen Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 begriinde. Die in diesen
Urteilen entwickelte Losung kann daher nicht auf den vorliegenden Fall iibertragen
werden, da das HABM vor dem Gericht Beweiselemente vorlegt, die von der
Beschwerdekammer nicht beriicksichtigt wurden.

Da das Wortzeichen EUROHYPO ein zusammengesetztes Wort ist, ist auflerdem zu
prifen, ob der beschreibende Charakter, der fiir seine einzelnen Bestandteile
festgestellt worden ist, auch fiir das zusammengesetzte Wort selbst gilt. Denn aus
der Rechtsprechung ergibt sich, dass eine Marke, die sich aus einem Wort mit
mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen beschreibt, fiir die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die
Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat, es sei
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denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der blofSen Summe
seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der
Ungewohnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder
Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht,
der bei blofler Zusammenfiigung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden
Angaben entsteht, und somit iiber die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder
dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine
ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegeniiber seinen
Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist noch zu priifen, ob das Wort,
das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend ist (vgl
entsprechend das in Randnr. 44 des vorliegenden Urteils angefiihrte Urteil
Koninklijke KPN Nederland, Randnr. 104).

Das Wortzeichen EUROHYPO ist eine einfache Kombination zweier beschreiben-
der Bestandteile, die keinen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem
abwiche, der bei blofler Zusammenfiigung seiner Bestandteile entsteht, und somit
tiber die Summe dieser Bestandteile hinausginge. Die Klagerin hat auch nicht
dargetan, dass dieses zusammengesetzte Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch
eingegangen sei und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt habe. Sie tragt vielmehr
vor, dass das Wortzeichen EUROHYPO nicht in den allgemeinen deutschen
Sprachgebrauch zur Bezeichnung von Finanzdienstleistungen eingegangen sei.

Auflerdem kann entgegen dem Vorbringen der Kligerin die im Urteil BABY-DRY
entwickelte Losung nicht auf den vorliegenden Fall iibertragen werden. Die in dieser
Rechtssache in Rede stehende Wortverbindung war eine lexikalische Erfindung, die
in ihrer Struktur ungewohnlich war, was bei dem Wortzeichen EUROHYPO nicht
der Fall ist.

Die Beschwerdekammer ist daher zu Recht davon ausgegangen, dass das
Wortzeichen EUROHYPO fiir die Dienstleistungen ,Finanzwesen; Geldgeschéfte;
Immobilienwesen, Finanzdienstleistungen, Finanzierungen® der Klasse 36 beschrei-
bend sei und daher keine Unterscheidungskraft habe. Folglich ist, wie in
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Randnummer 45 des vorliegenden Urteils dargelegt, nicht zu priifen, ob die
Beschwerdekammer andere Griinde fiir ihre Ansicht angefithrt hat, dass das
angemeldete Zeichen keine Unterscheidungskraft habe.

Die auf die intensive Benutzung der Marke gestiitzte Riige ist, da die Kldgerin in der
miindlichen Verhandlung bestitigt hat, dass sie erstmals vor dem Gericht geltend
gemacht worden ist, mit den zu ihrer Stiitzung vorgelegten Unterlagen (vgl.
Randnr. 30 des vorliegenden Urteils) gemif3 Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung,
wonach die Schriftsdtze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten
Streitgegenstand nicht &ndern kénnen, als unzuléssig zuriickzuweisen. Die auf die
nationale Eintragung des Wortzeichens EUROHYPO in Deutschland, in Osterreich
und in der Schweiz gestiitzten Argumente, die ebenfalls erstmals vor dem Gericht
geltend gemacht worden sind, sind aus den gleichen Griinden als unzuléssig
zurlickzuweisen. Zudem ist die Gemeinschaftsregelung fiir Marken ein aus einer
Gesamtheit von Vorschriften bestehendes autonomes System, das ihm eigene
Zielsetzungen verfolgt und dessen Anwendung von jedem nationalen System
unabhingig ist (Urteil des Gerichts vom 5. Dezember 2000 in der Rechtssache
T-32/00, Messe Miinchen/HABM [electronica], Slg. 2000, 11-3829, Randnr. 47).

Aus alledem folgt, dass der zweite Klagegrund, mit dem die Klidgerin einen Verstof3
gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend macht,
zuriickzuweisen ist.

Die Klage ist daher in vollem Umfang abzuweisen.

Kosten

Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag
zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kldgerin unterlegen ist, sind ihr
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entsprechend dem Antrag des HABM die von diesem aufgewandten Kosten
aufzuerlegen.

Aus diesen Griinden hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

fiir Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klédgerin tragt die Kosten des Verfahrens.

Jaeger Tiili Czicz

Verkiindet in offentlicher Sitzung in Luxemburg am 3. Mai 2006.

Der Kanzler Der Prisident

E. Coulon M. Jaeger
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