EUROHYPO MOT HARMONISERINGSBYRAN (EUROHYPO)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 3 maj 2006"

I mal T-439/04,

Eurohypo AG, Eschborn (Tyskland), foretritt av advokaterna M. Kloth och
C. Rohnke, med delgivningsadress i Luxemburg,

sOkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. von Miihlendahl och
J. Weberndorfer, bada i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde
overklagandendmnd den 6 augusti 2004 (drende R 829/2002-4), om registrering av
ordkéannetecknet EUROHYPO som gemenskapsvarumérke,

* Réttegangssprak: tyska

II - 1271



DOM AV DEN 3.5.2006 — MAL T-439/04

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czucz,

justitiesekreterare: handldggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
5 november 2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
23 februari 2005,

efter forhandlingen den 26 oktober 2005,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, nu Eurohypo AG, ingav den
30 april 2002 en ansokan om registrering av gemenskapsvarumadrke till Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyran) i enlighet med radets forordning (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 andrad lydelse.
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Registreringsansokan avsag ordkannetecknet EUROHYPO.

De tjianster som registreringsansokan avsag omfattas av klass 36 i Nice6verens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med 4ndringar och tillagg, och motsvarar f6ljande
beskrivning:

“finansiella affirer, monetira affirer, fastighetsaffiarer, finansiella tjanster, finansie-
ringar, finansiella analyser, investeringar, forsikringar”.

Genom beslut av den 30 augusti 2002 avslog granskaren ansékan pa grundval av
artikel 7.1 b, 7.1 ¢ och 7.2 i férordning nr 40/94.

Sokanden overklagade granskarens beslut den 30 september 2002 och angav
grunderna for sitt 6verklagande i en inlaga som ingavs den 30 december 2002.

Genom beslut av den 6 augusti 2004 (nedan kallat det ifragasatta beslutet) bif6ll den
fjarde overklagandenamnden delvis dverklagandet och upphivde granskarens beslut
vad betraffar tjdnsterna “finansiella analyser, investeringar, forsikringar”. Daremot
avslogs dverklagandet vad betriffar vriga tjanster i klass 36, det vill sdga "finansiella
affarer, monetira affirer, fastighetsaffirer, finansiella tjanster, finansieringar”. Over-
klagandenimnden ansdg i huvudsak att ordkinnetecknet EUROHYPO var
beskrivande vad avser sistndmnda tjanster med hénvisning till artikel 7.1 b i
férordning nr 40/94. Den tillade att denna bedémning under alla omstindigheter
var relevant med avseende pa tysksprakiga linder och att detta enligt artikel 7.2 i
férordning nr 40/94 var ett tillrackligt skal for att inte registrera kdnnetecknet i
fraga. Overklagandenimnden ansig dessutom att bestindsdelarna euro och hypo
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innebar en uppgift som kunde forstds omedelbart avseende vad som kidnnetecknar
de fem ovannimnda tjinsterna och att den omstdndigheten att de tva
bestdndsdelarna satts samman i ett enda ord inte innebar att varumirket var
mindre beskrivande.

Parternas argument

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet, i den mén det innebar avslag pa ansokan,

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Riittslig bedomning

Sokanden har till stéd foér sin talan aberopat tvda grunder avseende att
artikel 74.1 forsta satsen i forordning nr 40/94 och artikel 7.1 b i samma férordning
har asidosatts.
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Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 74.1 forsta satsen i forordning nr 40/94

Parternas argument

I artikel 74.1 forsta satsen i férordning nr 40/94 foreskrivs att "[harmoniserings-
byran] skall ... utan sédrskilt yrkande préva sakférhallandena”. Enligt sékanden
innebdr denna artikel att provningen av sakférhallandena skall vara s& ingaende att
harmoniseringsbyran med sikerhet kan faststilla huruvida det foreligger sadana
hinder for registrering av varumérket som anges i artikel 7 i férordning nr 40/94.
Harmoniseringsbyrédn har harvid inte nagot utrymme for skonsmaéssig bedomning
och registreringsbeslutet fattas mot bakgrund av en viss faststilld behorighet. Nér
det inte foreligger nagra registreringshinder har stkanden siledes ritt att fa
varumadrket registrerat som en foljd av att rétten till immateriell egendom, i vilken
varumdrkesritten innefattas, utgor en grundldggande rittighet enligt artikel 17.2 i
Europeiska unionens stadga om de grundliggande rittigheterna proklamerad i Nice
den 7 december 2000 (EGT C 364, s. 1) (nedan kallad stadgan).

I forevarande fall grundade 6verklagandendmnden sitt beslut uteslutande pa den
egna uppfattningen av de tva bestindsdelar som det sokta varumérket utgors av,
ndmligen euro och hypo, och dess prévning var inte uttommande. Det var saledes
inte mojligt for overklagandendmnden att gora en riktig bedémning av hur
allménheten uppfattar ordkdnnetecknet EUROHYPO.

Dessutom gjordes det i det ifragasatta beslutet endast en bedémning av
bestandsdelarna euro och hypo var och en for sig och inte nagon beddomning i
sak betriffande huruvida beteckningen eurohypo som helhet betraktad var
beskrivande. Sokanden har anfért att om 6verklagandenamnden hade gjort en
sokning pa Internet, skulle den ha konstaterat att det inte forekommer néagra traffar
pé denna beteckning sasom beskrivande angivelse, utan att samtliga traffar pd denna
beteckning hinvisar till sékandens féretag. I en bilaga till sin ansékan har s6kanden
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angett de 100 forsta traffarna avseende ordet eurohypo av de 10 000 tréffarna pé
Internet, i syfte att visa att detta kdnnetecken inte anvinds for att beskriva de
ifrdgavarande finansiella tjansterna.

Dessutom visade o6verklagandenimnden inte heller att omsdttningskretsen inte
uppfattar varuméirket EUROHYPO som en ursprungsangivelse.

Enligt harmoniseringsbyran anges det i artikel 74.1 forsta satsen i foérordning
nr 40/94 inte pa vilket sitt sakforhallandena skall prévas. Vad betriffar ordméarken
skall harmoniseringsbyran beakta hur allménheten eller den del av allmédnheten som
varumadrket riktar sig till normalt sett uppfattar ordet. Det dr hirvid inte nédvindigt
att géra en mer ingdende provning avseende huruvida det kan uteslutas att
varumirket kan registreras mot bakgrund av hur ordet i friga normalt sett uppfattas.
Det star klart att sa skulle ha varit fallet i férevarande fall.

Dessutom ir ritten till immateriell egendom som foljer av stadgan inte en absolut
rattighet och de registreringshinder som anges i artikel 7 i forordning nr 40/94 utgor
begransningar av denna rittighet.

Forstainstansrittens bedémning

Sokanden har i huvudsak pastatt att det ifragasatta beslutet innebar ett asidosattande
av artikel 74.1 forsta satsen i forordning nr 40/94, vari det foreskrivs att ”"[v]id
forfarande infor [harmoniseringsbyran] skall denna utan sirskilt yrkande prova
sakforhallandena”, eftersom 6verklagandendmndens prévning inte var uttémmande.
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Enligt rattspraxis skall den proévning som genomférs av den behoriga varumérkes-
myndigheten vara strikt och fullstindig for att férhindra att varumérken registreras
pé ett otillborligt sitt. Den behoriga myndigheten skall med hénsyn till kraven pa
rattssakerhet och god forvaltningssed sikerstélla att varumérken som med framgang
kan komma att ifrdgasittas vid domstol inte registreras (se, vad avser radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumaérkeslagar [EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s. 178], domstolens dom av den 6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel,
REG 2003, s. I-3793, punkt 59, och dér angiven rattspraxis).

I artikel 74.1 forsta satsen i forordning nr 40/94 anges det emellertid inte pa vilket
satt harmoniseringsbyran skall prova sakférhallandena.

Vidare skall frigan huruvida ett kinnetecken kan registreras som gemenskapsvaru-
mirke enbart bedémas pa grundval av relevanta gemenskapsbestimmelser, sdsom
de tolkats av gemenskapsdomstolarna. For att dverklagandendamnden skall kunna
fatta sitt beslut ricker det séledes att ndmnden tillimpar kriteriet om beskrivande
karaktir sasom det har tolkats i rittspraxis, och den behover inte motivera sitt beslut
genom att ligga fram bevisning (forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i
mal T-289/02, Telepharmacy Solutions mot harmoniseringsbyran (TELEPHAR-
MACY SOLUTIONS), REG 2004, s. I1I-2851, punkt 54, och av den 22 juni 2005 i
mal T-19/04, Metso Paper Automation mot harmoniseringsbyrdn (PAPERLAB),
REG 2005, s. I1-2383, punkt 34).

I forevarande fall har 6verklagandendmnden gjort en beddémning av vad
bestdndsdelarna euro och hypo betyder for tyska konsumenter och av olika méjliga
betydelser av det sammansatta ordet eurohypo (punkterna 13-16 i det ifragasatta
beslutet). Det ér inte tillrickligt att det i skilen i det ifrdgasatta beslutet inte har
hanvisats till ytterligare efterforskningar, sdsom en redogorelse for resultatet av en
sokning pa Internet, for att faststilla att overklagandendmnden har ersatt
omsittningskretsens tolkning av ordet i friga med sin egen tolkning. Den
omstindigheten att overklagandendmnden, da den var tillrickligt 6vertygad om
att bestandsdelarna euro och hypo samt ordet eurohypo var beskrivande for att dra
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slutsatsen att det forelag registreringshinder, valde att inte gora nagra ytterligare
efterforskningar star inte i strid med artikel 74.1 forsta satsen i forordning nr 40/94.

Betriffande den grundliggande karaktiren hos ritten till immateriell egendom,
sdsom denna rittighet enligt sokanden framgér av artikel 17.2 i stadgan, dar det
foreskrivs att "[ilmmateriell egendom skall vara skyddad”, ar det vidare tillrickligt att
konstatera att denna rittighet inte dr absolut och att gemenskapsvarumirket
begransas bland annat genom artikel 4 jamférd med artiklarna 7 och 8 i férordning
nr 40/94.

Vad vidare betriffar resultaten av den sokning pa Internet som sokanden har
redovisat i bilagan till sin ansokan, skall det erinras om att forstainstansrittens
uppgift inte dr att prova de faktiska omstiandigheterna pa nytt mot bakgrund av
bevisning som for forsta gdngen har forebringats vid denna. Sakforhallanden som
gjorts gillande vid forstainstansritten utan att tidigare ha aberopats vid nagon av
harmoniseringsbyrans instanser kan namligen inte provas (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mal T-237/01, Alcon
mot harmoniseringsbyran — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003, s. I1-411,
punkterna 61 och 62, som faststéllts efter 6verklagande genom domstolens beslut av
den 5 oktober 2004 i mal C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. 1-8993, forstainstansrittens dom av den 6 mars 2003 i mal T-128/01,
DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran (Kylargaller), REG 2003, s. II-701,
punkt 18; av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyran —
Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. I1-2251, punkt 67; av den 4 november
2003 i mal T-85/02, Diaz mot harmoniseringsbyran — Granjas Castellé (CAS-
TILLO), REG 2003, s. 11-4835, punkt 46, och av den 1 februari 2005 i mal T-57/03,
SPAG mot harmoniseringsbyran — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005,
s. 11-287, punkt 20).

Sokandens argument betriffande 6verklagandendmndens bedémning av omsitt-
ningskretsens uppfattning, med avseende pa huruvida ordkinnetecknet EURO-
HYPO ir beskrivande eller har sérskiljningsférmaga, utgor ett ifragasittande av
skilen i det ifragasatta beslutet. Dessa argument skall siledes bedémas i samband
med prévningen av den andra grunden.

Av det ovanstiende foljer att talan inte kan bifallas pa den forsta grunden.
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Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har inledningsvis papekat att dverklagandendmnden uteslutande grun-
dade sitt beslut om avslag pa artikel 7.1 b i férordning nr 40/94.

Enligt sokanden fann 6verklagandendmnden med ritta att bestandsdelarna euro och
hypo skulle kunna féranleda associationer med den europeiska valutan och med
ordet "Hypothek” (hypotek), men gjorde en felaktig beddmning med avseende pa
andra mdjliga betydelser av dessa tvd bestandsdelar. Ordet "euro” avser ndmligen
inte endast Europeiska unionens valuta utan &r &ven en forkortning av ordet
"Europa”, sasom i namnet pd flygplanet "Euro-fighter” eller firman for ett av
sokandens bolag "Eurohypo Européische Hypothekenbank der Deutschen Bank
AG”. Bestindsdelen hypo har inte nédvindigtvis ett samband med ordet
"Hypothek”, utan hérrér fran grekiskan, vilket de tyska orden "Hypothese” (hypotes),
"Hypotenuse” (hypotenusa), “"Hypochonder” (hypokonder) eller "Hypozentrum”
(hypocentrum) vittnar om. For 6vrigt d4r "Grundschuld” (underpant) en vanligare
form av belastning med skulder med avseende pa fast egendom. Férkortningen hypo
ar, till skillnad fran andra forkortningar sdsom "Disco” fér "Discothek” (diskotek)
eller "Auto” for ”Automobil” (automobil), inte vanlig for den tyska allmadnheten.

Sokanden har dessutom pastatt att ordkidnnetecknet EUROHYPO, som helhet
betraktad, inte utgor en beskrivning av de tjanster med avseende pa vilka registrering
inte beviljades. Ordkannetecknet EUROHYPO anvinds vanligtvis inte i det tyska
spriket for att beskriva finansiella tjanster och den sokning pd Internet som
omnamnts ovan i punkt 12 visar hur ovanligt det ar att detta ord anvénds i
beskrivande syfte.
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De principer som foljer av domstolens dom av den 20 september 2001 i
maél C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (REG 2001, s. I-
6251) (nedan kallad domen i malet BABY-DRY), dr tillimpliga till fullo i férevarande
mal, eftersom ordet eurohypo utgdr ett “lexikaliskt pifund” och inte en vanlig
beteckning fér de finansiella tjdnsterna i friga. Dessutom framhavs den grafiska
sammansmaltningen av bestandsdelarna euro och hypo for att bilda en mycket
speciell ordkombination av att det saknas bindestreck mellan de tva bestandsde-
larna.

Den omstéandigheten att ménga andra banker anvidnder bestandsdelen hypo i sin
firma tyder pa att ordkombinationer som innehéller bestandsdelen hypo har till syfte
att ange det kommersiella ursprunget, sarskilt pA omradet for de ifragavarande
finansiella tjdnsterna. Ordkdnnetecknet EUROHYPO ir saledes sadant att det
uppfattas som en angivelse om dessa tjinsters kommersiella ursprung.

Sokanden har dven framhallit att ett varumérkes anvindning skall undersékas for att
bedéma om det har sérskiljningsformaga. Eftersom kdnnetecknet EUROHYPO har
anvénts intensivt pa omradet for de ifragavarande tjénsterna och eftersom det har
forekommit mycket ofta i media, ar omsittningskretsen van vid att detta
kénnetecken anvinds. Kinnetecknet har saledes forvirvat erforderlig sérskiljnings-
férmaga for att registreras som varumirke. For att visa att ordet eurohypo anvénds
intensivt, har sokanden sdsom bilaga till sin ansdkan, férutom de handlingar som
angetts ovan i punkt 12, ingett arsredovisningen for ar 2003 foér sin koncern, en
rapport avseende hypoteksbanker samt information fran sin hemsida pa Internet.

Dessutom bekriftas att ordkdnnetecknet EUROHYPO kan registreras genom
registreringen av det schweiziska ordmirket nr 03932/2002 EUROHYPO och det
internationella ordmarket nr 638974 EUROHYPO som atnjuter skydd i Tyskland,
Osterrike och Schweiz, vilket motsvarar hela det tyska sprakomradet.
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Enligt harmoniseringsbyran avslog 6verklagandendmnden ansékan om registrering
av varumirket EUROHYPO f6r de ifrdgavarande tjéinsterna pa grundval av
bestimmelserna i artikel 7.1 b och 7.1 c i forordning nr 40/94. Dessa tva
bestimmelser anges ndmligen uttryckligen i det ifrdgasatta beslutet och det framgér
av beslutets lydelse att de tillimpats. I ansékan har sékanden for 6vrigt behandlat de
tva registreringshindren var for sig.

Harmoniseringsbyrdn har gjort gillande att allménheten uppfattar bestindsdelen
euro som Europeiska unionens valuta och att denna bestindsdel fir anses vara
beskrivande dven om den uppfattas i betydelsen "Europa”, eftersom den ger en
uppgift om pa vilket omréade tjénsterna tillhandahalls. P4 samma sitt uppfattar
allménheten bestindsdelen hypo som en forkortning av ordet hypotek. Alla andra
betydelser av bestandsdelen hypo som gjorts gillande av s6kanden saknar relevans,
eftersom de inte har nagot samband med de berérda finansiella tjinsterna. Aven den
omstindigheten att orden euro och hypo ér tvetydiga, vilket sbkanden har péstatt,
saknar betydelse.

For att visa att bestdndsdelen hypo édr en vanligt forekommande férkortning har
harmoniseringsbyran sdsom bilaga till svarsinlagan ingett resultaten av en stkning
pé Internet, vilka kan tas upp till sakprévning, eftersom sokanden redan mot
bakgrund av de dverviganden som é&terfinns i det ifragasatta beslutet forfogat Gver
de upplysningar som &r nédvéndiga for att forstd nimnda beslut och for att kunna
bestrida dess lagenlighet infér gemenskapsdomstolarna (forstainstansrattens dom av
den 9 oktober 2002 i mal T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyran (Nyans av
fargen orange), REG 2002, s. 1I-3843, punkt 56 och foljande punkter, och av den
31 mars 2004 i mal T-216/04, Fieldturf mot harmoniseringsbyran (LOOKS LIKE
GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. 1I-1023,
punkt 41).

Overklagandenimnden gjorde en riktig bedomning #ven nir den faststillde att den
omsténdigheten att de tva bestandsdelarna euro och hypo satts samman inte innebér
att beteckningen som helhet betraktad blir mindre beskrivande. Genomsnittskon-
sumenten uppfattar den, i férhallande till de berérda tjansterna, som en beskrivning
av ett erbjudande om finansiering eller forvaltning av hypotekslan som erhallits i den
Europeiska monetira unionens valuta.
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Harmoniseringsbyran har vidare preciserat att omstindigheterna i domen i malet
BABY-DRY i hog grad skiljer sig fran omstidndigheterna i forevarande mal, eftersom
det i det malet var friga om en ovanlig sammanséttning av ord. Diaremot &r den
rattspraxis som avser ansokningar om registrering av varumirken innehallande
prefixet euro sarskilt relevant. Hirigenom bekréftas harmoniseringsbyrans praxis att
bestandsdelen euro édr beskrivande och saknar sarskiljningsféormaga (forstainstans-
riattens dom av den 7 juni 2001 i mal T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyran
(EuroHealth), REG 2001, s. I1-1645, punkt 27).

Harmoniseringsbyrdn har erinrat om att ett ordmérke som é&r beskrivande med
avseende pa egenskaperna hos berérda varor eller tjanster i den mening som avses i
artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 av denna anledning nodvandigtvis saknar
sdrskiljningsformaga i forhallande till samma varor eller tjanster, i den mening som
avses i artikel 7.1 b i samma foérordning (domen i det ovan i punkt 19 namnda malet
TELEPHARMACY SOLUTIONS, punkt 24).

Vad betriffar frigan huruvida varumirket har sarskiljningsférmaga, dr kinnetecknet
EUROHYPO som helhet betraktad inte sadant att det enligt omsattningskretsens
uppfattning kan skilja sokandens tjanster fran andra foretags, eftersom det utgor en
vanlig sammansittning av ord som bestdr av tvd beskrivande uppgifter och som
saknar négot storre inslag av fantasi.

Vad betriffar den intensiva anvindningen av varumirket, har harmoniseringsbyran
pépekat att om s6kanden hirigenom har avsett att aberopa den sérskiljningsférmaga
som forvirvats till f6ljd av anvdndning i enlighet med artikel 7.3 i foérordning
nr 40/94, skall det papekas att detta argument inte har framforts i ritt tid. Under
forfarandet vid harmoniseringsbyran omnimndes endast s6kandens stéllning pa
marknaden i allmédnna ordalag och ingen omsténdighet framfordes for att styrka
denna. Forstainstansritten kan inte beakta de méanga handlingar som for forsta
gangen har ingivits till réitten i syfte att visa den intensiva anvéndningen av
varumdrket.
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Slutligen aberopade sokanden inte de éldre nationella registreringarna vare sig infér
granskaren eller vid 6verklagandendmnden. Vidare har harmoniseringsbyran erinrat
om att de gemenskapsrittsliga varuméirkesbestimmelserna utgor ett sjalvstindigt
regelverk och att de nationella registreringarna pa sin hojd utgér indikationer pa att
registreringshinder inte foreligger pa de berorda territorierna.

Forstainstansréittens bedomning

Forstainstansritten papekar att det, till skillnad fran vad harmoniseringsbyrdn har
pastatt, framgar av punkt 12 och foljande punkter i det ifragasatta beslutet att
beslutet om avslag pa ansokan om registrering av ordkdnnetecknet EUROHYPO f6r
tjansterna “finansiella affirer, monetira affirer, fastighetsaffirer, finansiella tjanster,
finansieringar” endast avser artikel 7.1 b i forordning nr 40/94. Bedomningen i
punkterna 13—16 som bildar underlag fé6r nimnda avslagsbeslut avser emellertid den
beskrivande karaktiren hos ordkdnnetecknet EUROHYPO.

Ay fast réttspraxis foljer att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel
7.1 i férordning nr 40/94 skall tillampas oberoende av varandra och provas separat.
Dessa registreringshinder skall dessutom tolkas mot bakgrund av det allménintresse
som ligger bakom vart och ett av dem. Det allménintresse som beaktas vid
provningen skall aterspegla olika hédnsynstaganden beroende pa vilket registrerings-
hinder det giller (se domstolens dom av den 16 september 2004 i mal C-329/02 P,
SAT.1 mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-8317, punkt 25, och ddr angiven
rattspraxis).

Det ar emellertid uppenbart att de respektive tillimpningsomradena for registre-
ringshindren i artikel 7.1 b—d i férordning nr 40/94 6verlappar varandra (se domen i
det ovan i punkt 19 nimnda mélet TELEPHARMACY SOLUTIONS, punkt 23, och
dér angiven rittspraxis).
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Av fast rittspraxis fran domstolen och forstainstansritten foljer dven att ett
ordmérke som dr beskrivande f6r egenskaperna hos berérda varor eller tjanster i den
mening som avses i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 av denna anledning
nodvindigtvis saknar sdrskiljningsférmaga i forhallande till samma varor eller
tjidnster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma forordning (domstolens
domar av den 12 februari 2004 i mal C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-
1699, punkt 19, och i méal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-
1619, punkt 86, samt domen i det ovan i punkt 19 nimnda mélet TELEPHARMACY
SOLUTIONS, punkt 24).

I forevarande fall skall det vid provningen av huruvida det ifragasatta beslutet ar
lagenligt undersokas om o&verklagandendmnden har visat att ordkidnnetecknet
EUROHYPO ér beskrivande med avseende pa tjansterna “finansiella affirer,
monetira affirer, fastighetsaffirer, finansiella tjanster, finansieringar” som omfattas
av klass 36. Om sa dr fallet innebédr beslutet att inte registrera kénnetecknet att
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 tillimpats korrekt, samtidigt som artikel 7.1 c i
samma forordning tillimpats korrekt, och det ifrigasatta beslutet skall faststillas.
Om det ifrdgavarande kdnnetecknet ddremot inte ar beskrivande med avseende pa
de tjanster som avses i registreringsansokan, skall det understkas om &Gverklagande-
ndmnden har angett andra skl till varfér den har funnit att det sokta kidnnetecknet
saknar sarskiljningsférmaga.

Det foljer av fast rattspraxis att fragan huruvida ett kdnnetecken ar beskrivande
enbart skall bedomas i forhallande till de ber6rda varorna eller tjansterna och i
forhallande till hur omsattningskretsen uppfattar kidnnetecknet (forstainstansrittens
dom av den 20 mars 2002 i mal T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniserings-
byrdn (CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkt 25).

I forevarande fall hinfor sig de tjanster for vilka registrering inte har beviljats till
finansomradet, och har definierats som ”finansiella affirer, monetira affarer,
fastighetsaffirer, finansiella tjanster, finansieringar”.
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Overklagandenimnden fann att omsittningskretsen utgjordes av genomsnittskon-
sumenterna. Eftersom tjansterna i fraga ar finansiella tjanster som 4r avsedda for
samtliga konsumenter, skall denna bedémning anses vara riktig, vilket sokanden for
ovrigt inte har bestritt. Eftersom absoluta registreringshinder endast har gjorts
gillande i férhallande till ett av de sprék som talas i Europeiska unionen, namligen
tyska, finner forstainstansriatten att den omsittningskrets i forhallande till vilken
varumdrkets beskrivande karaktdr skall bedomas utgérs av den tysksprakiga
genomsnittskonsumenten.

Overklagandenimnden gjorde i punkt 13 i det ifrigasatta beslutet en bedémning av
den betydelse bestindsdelarna euro och hypo har for omsittningskretsen och
faststillde att var och en av bestindsdelarna for sig var beskrivande for tjansterna i
fraga.

Det skall hirvid erinras om att ett ordkdnnetecken ér beskrivande om atminstone en
av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de bertrda varorna eller
tjansterna (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoni-
seringsbyrdn mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 32, och domen i det ovan i
punkt 19 ndmnda malet PAPERLAB, punkt 34).

Forstainstansritten konstaterar att 6verklagandendmnden hade fog for att ange att
omsittningskretsen, pa finansomradet, uppfattar bestandsdelen euro som Euro-
peiska unionens valuta och som en beskrivning av detta monetira omrade.
Atminstone en av denna bestandsdels potentiella betydelser avser siledes en
egenskap hos de ifrdgavarande finansiella tjansterna. Den omstindigheten att
bestindsdelen euro, som sOkanden har pastitt, dven kan uppfattas som en
forkortning av ordet Europa paverkar inte denna bedémning.

Overklagandenimnden hade vidare fog for att faststilla att genomsnittskon-
sumenten i samband med finansiella tjanster uppfattar bestindsdelen hypo som
en forkortning av ordet hypotek. Denna bedémning paverkas inte av den
omstéindigheten att detta ord, sésom s6kanden har pastatt, kan ha andra innebérder
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pé det medicinska omradet eller pa gammalgrekiska. Eftersom hypotek dr en klassisk
sikerhet pa finansomradet och bland annat pa fastighetsomradet, gjorde over-
klagandendmnden en riktig bedomning nir den faststillde att enligt den
tysksprakige genomsnittskonsumentens uppfattning avsidg en av bestdndsdelen
hypos potentiella betydelser en egenskap hos de ifragavarande finansiella tjansterna.
Sokandens argument att ordet "Grundschuld” &r en vanligare form av belastning
med skulder med avseende pa fast egendom saknar hirvid betydelse, eftersom detta
inte utesluter att den tysksprakige genomsnittskonsumenten férknippar bestinds-
delen hypo med hypotek.

Forstainstansritten konstaterar hirvid att de handlingar som innehaller resultaten
fran sokningen pa Internet och som ingetts av harmoniseringsbyran som en bilaga
till svarsinlagan emellertid inte kan tillitas som skriftlig bevisning. Sasom har
pépekats ovan i punkt 22 betriaffande resultaten av den sékning pa Internet som
sokanden har angett i bilagan till sin ansokan, kan sakforhallanden som gjorts
gillande vid forstainstansritten utan att tidigare ha aberopats vid ndgon av
harmoniseringsbyrans instanser inte prévas. I detta avseende kan harmonisering-
sbyrans argument att denna bevisning kan tilldtas inte godtas, eftersom s6kanden
redan mot bakgrund av §vervigandena i det ifrigasatta beslutet forfogat Gver de
upplysningar som ar nddvindiga for att forstd ndmnda beslut och for att kunna
bestrida dess lagenlighet infor forstainstansritten. Domarna i malen Nyans av firgen
orange och LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS,
vilka harmoniseringsbyran aberopat, avsag namligen fragan huruvida den omstén-
digheten att en 6verklagandenimnd underlatit att meddela en part resultaten av en
sokning pa Internet som omnédmnts i dess beslut innebar att artikel 73 i férordning
nr 40/94 hade asidosatts. Den slutsats som dragits i dessa domar kan séledes inte
overforas till forevarande mal, eftersom harmoniseringsbyran i férevarande mal
forebringat bevisning vid forstainstansritten som inte har beaktats av 6verklagande-
ndmnden.

Eftersom ordkiannetecknet EUROHYPO ir ett sammansatt ord skall det vidare, efter
att ha konstaterats att dess bestandsdelar ar beskrivande, bedémas huruvida dven det
sammansatta ordet i sig dr beskrivande. Det foljer namligen av fast rattspraxis att nir
ett varumérke utgors av ett ord som bestar av delar som var for sig dr beskrivande
for egenskaperna hos varor eller tjanster for vilka varumérket har sokts registrerat ar
aven det ordet i sig beskrivande for egenskaperna hos dessa varor eller tjanster, om
det inte finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel summering av de
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delar som ordet bestar av. En forutsittning for att en sadan skillnad skall anses
foreligga ar antingen att ordet pa grund av sammansittningens ovanliga karaktér i
forhallande till ndmnda varor eller tjdnster ger ett intryck som dr tillrickligt avldgset
fran det intryck som skapas av de samlade uppgifterna i bestdndsdelarna, sa att ordet
blir en storre enhet 4n summan av ndmnda delar, eller att det blivit en del av det
dagliga sprakbruket och dirvid erhallit en egen betydelse pa sa sitt att ordet
hadanefter &r sjalvstiandigt i forhallande till de delar som det bestar av. I det senare
fallet skall det kontrolleras huruvida det ord som erhallit en egen betydelse i sig inte
har beskrivande karaktér (se, analogt, domen i det ovan i punkt 44 nimnda malet
Koninklijke KPN Nederland, punkt 104).

I férevarande mal ar ordkannetecknet EUROHYPO endast en sammanséttning av
tva beskrivande bestandsdelar och ger inte ett intryck som ér tillrackligt avldgset fran
intrycket av de delar som det bestar av, si att det sammansatta ordet blir en storre
enhet &n summan av ndmnda delar. Vidare har sokanden inte visat att detta
sammansatta ord har blivit en del av det dagliga sprakbruket och dirvid erhallit en
egen betydelse. Sokanden har i stéllet pastatt att ordkdnnetecknet EUROHYPO inte
har blivit en del av det dagliga tyska sprakbruket for att beskriva finansiella tjanster.

Vidare kan, till skillnad fran vad s6kanden har anfort, den slutsats som dragits i
domen i malet BABY-DRY inte 6verforas till forevarande mal. Det uttryck som var i
fraga i det malet var ett lexikaliskt pafund med ovanlig struktur, vilket inte ar fallet
betriffande ordkénnetecknet EUROHYPO.

Overklagandenimnden gjorde féljaktligen en riktig bedémning nir den fastslog att
ordkinnetecknet EUROHYPO var beskrivande for tjansterna “finansiella afférer,
monetira affirer, fastighetsaffirer, finansiella tjanster, finansieringar” som omfattas
av klass 36 och dérfor saknade séarskiljningsférmaga. Hérav foljer i enlighet med vad

II - 1287



58

59

60

61

DOM AV DEN 3.5.2006 — MAL T-439/04

som har angetts ovan i punkt 45 att det saknas anledning att préva huruvida
overklagandendmnden angav andra skil till varfér den fann att det sokta
kénnetecknet saknade sérskiljningsférmaga.

Sokanden bekriftade vid férhandlingen att anmarkningen avseende den intensiva
anvindningen av varumérket dberopats for forsta gdngen vid forstainstansritten och
anmirkningen kan dirfor inte prévas. De handlingar som ingetts till stod for denna
(se ovan punkt 30) kan saledes inte tillitas som bevisning, i enlighet med
artikel 135.4 i rattegangsreglerna, dir det anges att parternas inlagor inte kan éndra
féremalet for tvisten i Gverklagandendmnden. Av samma skél kan inte heller de
argument provas i sak som framforts avseende de nationella registreringarna av
ordkdnnetecknet EUROHYPO i Tyskland, Osterrike och Schweiz, vilka ocksa
framforts for forsta gangen vid forstainstansritten. Dessutom ér gemenskapsord-
ningen for varumairken ett sjilvstindigt system som bestar av en samling regler och
malsittningar som &r specifika for detta system, varvid denna ordning skall tillimpas
utan hidnsyn till de nationella systemen (forstainstansrittens dom av den
5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyran
(Electronica), REG 2000, s. I1I-3829, punkt 47).

Av det ovanstiende fGljer att talan inte kan bifallas pad s6kandens andra grund
avseende asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Talan skall foljaktligen ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rattegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
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sokanden skall forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna. Eftersom sékanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Jaeger Tiili Czucz

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 3 maj 2006.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordforande
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