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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar ansékan om registrering av varumarke med
ovanstaende nummer med stéd av 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Arendet avser ansékan om varumérkesregistrering av mérket SVENSK BYGGTJANST for
datorprogram i form av s6kmotorer for bygg- och fastighetssektorn; datorprogram for
sokning 1 databaser for bygg- och fastighetssektorn; datorbaserade affirsdokument samt
tilldmpningsanvisningar for dessa, lagrade pé elektroniska media for bygg- och
fastighetssektorn samt instruktions- och utbildningsmaterial i datoriserad form for bygg- och
fastighetssektorn, i klass 9, instruktions- och undervisningsmaterial f6r bygg- och
fastighetssektorn; affarsdokument (ej horande till andra klasser) samt
tilldmpningsanvisningar for dessa for bygg- och fastighetssektorn, i klass 16, annons- och
reklamverksamhet f6r bygg- och fastighetssektorn; aterforsiljartjanster, sdrskilt e-handel,
avseende byggnadsmaterial; professionell konsultverksamhet avseende utarbetande och
redigering av affdrsdokument for bygg- och fastighetssektorn, i klass 35, uppléatande av
nyttjanderitt och atkomsttid till datorprogram i form av sékmotorer for bygg- och
fastighetssektorn samt upplatande och nyttjanderétt och dtkomsttid for s6kning i databaser
for bygg- och fastighetssektorn, i klass 38, samt undervisning/utbildning for bygg- och
fastighetssektorn; anordnande av handledning/instruktion for bygg- och fastighetssektorn;
tillhandahéallande/utgivning av systematiska arbets- och materialbeskrivningar for bygg- och
fastighetssektorn, 1 klass 41.

PRV har som hinder for det sokta markets registrering anfort att market saknar for
registrering erforderlig sdrskiljningsférméga for sokta varor och tjanster.

Stékanden har bestridit att mérket saknar sérskiljningsformaga och i huvudsak anfort
foljande. Sékanden medger att genomsnittskonsumenten kan fa uppfattningen att SVENSK
BYGGTJANST har négot att géra med varor och tjanster som ér relaterade till
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byggbranschen. Emellertid ger mérket inte ndgon som helst upplysning om vad dessa varor
eller tjanster skulle bestd i. Dartill uppfattar inte omséttningskretsen att det finns ett samband
mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de sdkta varorna och tjdnsterna samt
kénnetecknet, eller att ndgot sddant samband kan komma till stdnd i enlighet med PBR:s mal
10-292 NACKA FORUM samt 01-410 NEVADA. Dérmed besitter lydelsen SVENSK
BYGGTJANST for registrering erforderlig inneboende sirskiljningsformaga for sokta varor
och tjénster.

Varumirket har vidare anvénts i betydande omfattning av s6kanden. Sedan ar 1934 har
s6kanden samlat in, strukturerat och salt information som krévs for att planera, bygga,
konstruera och forvalta hus och anlédggningar. S6kandens kdrnverksamhet bestar i att erbjuda
foretag inom bygg- och fastighetsbranschen bista tillgéngliga information om teknik,
material och regelverk. Eftersom de viktigaste kunderna utgors av arkitektkontor, tekniska
konsulter, entreprendrer, fastighetsbolag, foretag inom byggmaterialindustrin samt tekniska
kontor och konsulter inom den offentliga sektorn, &r omséttningskretsen begrénsad och
innehar en hégre medvetenhetsgrad dn genomsnittskonsumenten. Dértill uppgick sékandens
omsittning de senaste tre dren till 163 miljoner kronor for ar 2009, 166 miljoner kronor for
ar 2008 och 156 miljoner kronor for ar 2007. Marknadsforingskostnaderna uppgick till 11
miljoner kronor for &r 2009, 12 miljoner kronor for &r 2008 och 9 miljoner kronor for &r
2007.

Av den senaste Varumérkesbarometern fran mars 2010 framgar att igenk&nningsgraden for
varumirket SVENSK BYGGTJANST uppgick till 80,9 procent och att igenkénningsgraden
for hela landet 4r genomgéende hog. Av Basmitningen fran ar 2009 kan utlédsas att 42
procent av de tillfragade, vilket bestdr av befattningshavare inom bygg- och
fastighetsbranschen, anser sig kéinna till SVENSK BYGGTJANST mycket vil eller ganska
vél. Det framgar vidare att 11 procent av de tillfrigade spontant anger SVENSK
BYGGTJANST som forsta svar, “top of mind”, och ytterligare 6 procent nimner spontant
Byggtjanst forst (For &r 2008 uppgick siffrorna till 19 respektive 9 procent), som dven det &r
sokandes varumérke och utgdr den dominerande delen av det sdkta market. Vad géller
»share of mind” uppgick motsvarande siffror for SVENSK BYGGTJANST till 13 procent
och for Byggtjénst till 6 procent (For ar 2008 uppgick siffrorna till 20 respektive 10 procent).
Av inarbetningsundersokningen frdn ar 2012 kan utlédsas att 93 procent av de intervjuade,
som bestod av 200 slumpvist utvalda befattningshavare i foretag verksamma inom bygg- och
fastighetsbranschen, spontant eller med hjilp, nimnde produkter eller tjdnster som harrér
fran SVENSK BYGGTJANST. 75 procent uppfattade beteckningen som ett namn som bara
far anvéndas av ett visst foretag och 19 procent uppfattade att beteckningen var fii att
anvinda av vilket foretag som helst.

Sékanden utgér fran att inlimnat material tillsammans med ingiven information visar att
SVENSK BYGGTJANST innehar en hog kinnedomsgrad och har anvints i sddan
omfattning att det har forvirvat for registrering erforderlig sérskiljningsformaga och
uppfattas som ett varumérke av den relevanta omséttningskretsen.

Till stod for vad som ovan anforts har sékanden bland annat inkommit med tre
marknadsundersokningar; basmétningen fran 2009,barumérkesbarometern fran mars 2010
utford av SveMa Svenska Marknadsundersokningar AB, samt inarbetningsundersékningen
fran juli 2012, utford av Brand Eye AB.
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SKAL
Ett varumérke ska enligt 1 kapitlet 5 § varumiérkeslagen anses ha sérskiljningsférmiga om

det kan skilja varor eller tjanster som tillhandahélls i en ndringsverksamhet frin dem som
tillhandahalls i en annan.

Enligt 2 kapitlet 5 § varumarkeslagen maste ett varumérke som ska registreras ha
sarskiljningsforméga for de varor eller tjdnster som det avser. Enligt andra stycket samma
paragraf kan bristande sérskiljningsférmdga bero pd att ett varukdnnetecken endas bestar av
tecken eller bendmningar som 1 handeln visar varans eller tjdnstens art, kvalitet, kvantitet,
avsedda anviéndning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for
nar varan eller tjédnsten &r framstilld, eller i dagligt sprékbruk eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjinsten ér
framstélld, eller i dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit
att bli en sedvanlig beteckning for varan eller tjansten. Vid bedémningen av om ett
varukdnnetecken har sirskiljningsforméga ska hénsyn tas till att det kan férvirva formigan
genom anvéndning, vilket framgér av 2 kapitlet 5 § 3 stycket varumérkeslagen.

Svensk lag ska tolkas med ledning av hur Europeiska unionens varumirkesdirektiv
2008/95/EC, har tillimpats av Europeiska unionens domstol.

PRV gor foljande bedomning

Det s6kta market bestdr av lydelsen SVENSK BYGGTJANST. Ordet “svensk” &r
adjektivformen av det geografiska namnet Sverige. Lydelsen “byggtjdnst” utgdr ett uttryck
for verksamheter inom byggbranschen. Omsittningskretsen for de aktuella varorna och
tjinsterna bestar av aktorer och niringsidkare inom bygg- och fastighetssektorn. Dessa far
anses ha en hdgre grad av uppmérksamhet 4dn genomsnittskonsumenten.

Uppfattas mérket som beskrivande?

Markesordet “svensk™ &r att dgnat att uppfattas som adjektivformen av det geografiska
namnet Sverige. Sverige sammankopplas emellertid inte med kvalitet eller andra egenskaper
hos de sékta varorna och tjdnsterna. Det finns dirmed inte ndgot allminintresse av att halla
lydelsen fritt for alla néringsidkare for att beskriva de aktuella varorna och tjénsternas
ursprung enligt Artikel 3.1c i varumirkesdirektivet. Darmed dr lydelsen i sin helhet inte
beskrivande, trots att uttrycket “byggtjénst” beskriver de sdkta varorna och tjinsterna
(jamfor Patentbesviarsrittens dom i mal nummer 10-292 NACKA FORUM) .

Har mérket ursprunglig sirskiljningsforméga?

Att ett mérke inte enbart bestar av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas
eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung,
tiden for deras framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjinsterna innebér inte
med nddvindighet att market har en sddan sérskiljningsforméga som krivs for registrering.
En sirskild prévning krivs av mérkets forméaga att fungera som angivare av det
kommersiella ursprunget (jamfor Artikel 3.1b varumirkesdirektivet och EU-domstolens
avgorande C-304/06 P EUROHYPO).

Som angivits ovan uppfattas mérkesordet “svensk” av omséttningskretsen i Sverige som
adjektivform av det geografiska namnet Sverige. Uttrycket “byggtjanst” uppfattas som
tjénster tillhandahallna inom eller rérande byggbranschen. Sprékligt sett samverkar orden pé
ett sddant sétt att lydelsen “svensk™ utan tvekan uppfattas som den plats varifrdn varorna
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hérrdr och dér tjansterna tillhandahalls. Kombinationen av de tva uttrycken skapar inte heller
nagon ytterligare betydelse som skulle kunna f& omséttningskretsen att uppfatta mirket som
ett kinnetecken for en viss ndringsidkare.

Inom vissa omréaden finns emellertid en tradition bland néringsidkare att som kénnetecken
anvinda beteckningar skapade av beskrivande méarkeselement. Forekomsten av sddana
beteckningar &r ett resultat av att de i praktiken fungerar som kénnetecken utan att
otillbérligt hindra andra frén att effektivt marknadsfora sina varor och tjdnster (jimfor
Patentbesvirsrittens dom i mal nummer 02-321 NORBERGSHEM). I forefarande fall finns
det emellertid inget som tyder pa att det skulle finnas en tradition inom bygg- och
fastighetssektorn att anvénda forevarande typ av varukdnnetecken.

PRV konstaterar dirmed att den sdkta lydelsen saknar for registrering erforderlig ursprunglig
sdarskiljningsformaga avseende samtliga s6kta varor och tjénster. Det faktum att
omsittningskretsen bestar av aktérer inom bygg- och fastighetsbranschen och darmed
innehar en hégre grad av uppmérksamhet dn en genomsnittskonsument foranleder ingen
annan bedémning.

Har mérket forvéirvat sirskiljningsforméaga?

Sokanden anfor att det sokta mérket har forvarvat sirskiljningsformaga genom anvindning.
For att styrka detta har s6kanden ingivit tre marknadsundersdkningar fran &ren 2009, 2010
samt 2012. [ de av s6kanden ingivna marknadsundersékningarna framgar att Aktiebolaget
Svensk Byggtjénst varit verksamt under lang tid och att omséttningen i koncernen uppgér till
betydande belopp. Med hénsyn till att urvalet av respondenter i marknadsundersdkningarna
frdn 2009 samt 2012 bestod av befattningshavare, och inte aktérer i allminhet, inom bygg-
och fastighetsbranschen, kan det emellertid inte anses vara visat att lydelsen SVENSK
BYGGTJANST uppfattas som ett kinnetecken inom en betydande del av den
omsittningskrets som anges ovan. Inte heller kan utredningarna i 6vrigt — vare sig var for sig
eller 1 forening — visa att lydelsen ifrdga &r kint inom en betydande del av den aktuella
omsdttningskretsen.

Vad giller marknadsundersdkningen frén ar 2010, kan man utldsa att rapporten grundar sig
pé 1203 respondenters svar inom bygg- och fastighetsbranschen. I undersékningen framgér
att igenkénningsgraden for logotypen SVENSK BYGGTJANST uppgick till 80.9%.
Eftersom det aktuella s6kta market bestar av ett ordmérke och inte en logotyp ger rapporten
inte stod for att en betydande del av omséttningskretsen uppfattar orden SVENSK
BYGGTJANST som ett kinnetecken.

Mot bakgrund av ovanstiende finner PRV, vid en samlad bedémning, att det inte &r visat att
lydelsen SVENSK BYGGTJANST forvirvat for registrering erforderlig

sérskiljningsférmaga.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska ansékan avslas.

4(5)
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Beslutat den 28 JUN Z[]13C
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvarsratten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) méanader frin
beslutsdagen.
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Mal nr 10-292

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 30 december 2011

Klagande

Rodamco Sverige AB, 556201-8654
Box 7846, 103 98 Stockholm
Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumarket NACKA FORUM

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 september 2010
angdende v.ans. nr 10-02433, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsritten undanrojer det 6verklagade beslutet och
aterférvisar ansékan till PRV for erforderlig behandling.

j L
Postadress Bestksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Rodamco Sverige AB (Rodameco) har i férsta hand vidhallit sin anstkan om
registrering. I andra hand har bolaget begért registrering av méarket for de
varor och tjdnster som det avser, men med en disclaimer for markesordet
NACKA. I sista hand har bolaget begirt registrering av méarket med
disclaimer for mérkesordet NACKA och med en begrinsning av varu-
forteckningen pa sa sitt att klasserna 16 och 41 utgér.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket NACKA
FORUM besitter for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga.

Bolaget har till utveckling av sin talan anfért i huvudsak féljande. Da
Rodamcos tidigare varumarken FORUM NACKA har registrerats utan
hédnvisning till att de skulle sakna sirskiljningsférmaga borde registre-
ring daven kunna ske for NACKA FORUM, dir orden endast har bytt
plats. Ordet forum har enligt Svenska Akademiens Ordlista betydelsen
"behorig domstol; plats for debatt el. framforande av idéer”. Ordet an-
vands inte for att beskriva berérda varor och tjanster och har inte den
betydelsen att dessa i sig tillhandahélls pa viss plats. Berérda konsumen-
ter kommer inte att uppfatta att market ar beskrivande pa sé sitt som
anges 1 PRV:s beslut, utan snarare suggestivt. Det finns inte nagot fri-
héllningsbehov fér ordet forum fér berérda varor och tjinster. NACKA ér
1 sig uppenbart foremal for underforstadd disclaimer men for klarhets
skull medges en disclaimer fér detta ord.

DOMSKAL

Patentbesvarsriattens mal rér tilldimpningen av bestimmelsen i 2 kap. 5 §
jAmférd med 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumirkeslagen (2010:1877).
Den sistndmnda bestimmelsen bygger pa artikel 3.1 ¢ 1 EU:s varu-
markesdirektiv. EU-domstolen har i de forenade mélen C-108/97 och C-
109/97 (Windsurfing Chiemsee) lamnat ett forhandsbesked om hur denna
artikel skall tolkas med avseende pa geografiska ursprungsbeteckningar.

Den svenska rattstillampningen syftade tidigare till att hdlla namn pa
geografiska platser fria sa att alla som hade ett behov av det kunde ange att
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deras varor eller tjanster hade sitt ursprung i en viss plats. Den tolkning
EU-domstolen anvisat syftar narmast till att halla namn pa geografiska
platser fria for att de skall kunna anvindas som skyddade geografiska
ursprungsbeteckningar. Angaende tidigare svensk praxis m.m., se
Patentbesvarsriattens dom i mal 00-334 (Alaska i figur).

EU-domstolens tolkning innebér bl.a. att bestimmelsen skall tillampas s4,
att geografiska namn skall kunna brukas som geografiska ursprungs-
beteckningar, i syfte att lyfta fram kvaliteten eller andra egenskaper hos
varor eller tjanster (jfr EU-domstolens dom punkterna 26 och 30). Vid
provning av om ett geografiskt namn kan sidttas samman med kvalitet eller
andra egenskaper, skall en bedémning géras av huruvida namnet enligt
omsattningskretsens uppfattning har ett samband med den berérda
kategorin av varor eller om det 1 framtiden dr "troligt” eller "rimligt” att ett
sddant samband kan komma till stdnd, se domstolens dom punkterna 31
och 37 samt dess svar punkt 1.

Hinder mot registrering av ett geografiskt namn foreligger alltsi inte enbart
av det skilet att en vara eller en tjanst har sitt ursprung i eller tillhanda-
halls pa den plats som namnet anger. Avgérande ar i stillet huruvida man i
omsittningskretsen for ndrvarande uppfattar att det finns ett samband
mellan kvaliteten eller andra egenskaper hos de varor eller tjanster som
tillhandahélls med angivande av ett geografiskt namn och den geografiska
platsen eller om det &r rimligt att ett sidant samband kan komma till
stand.

I forhallande till tidigare fast svensk praxis har EU-domstolens dom med-
fort en pataglig forandring néar det giller méjligheterna att registrera
geografiska namn som varumairken. Och det 4r uppenbart att EU-dom-
stolens tolkning av bestammelsen tar sin utgdngspunkt i en annan ratts-
tradition &n den svenska. Innehéllet 1 denna réittstradition har ndrmare
utvecklats i generaladvokatens forslag till avgérande 1 EU-domstolens mal

3

se forslaget punkterna 33-54.

Att det skall vara rimligt att ett samband av detta slag kan komma till
stand svarar ndrmast mot det i svensk processritt anvanda beviskravet
antagligt, jfr Ekelof m.fl., Réttegang, Fjiarde hiftet, sjunde uppl., 2009 s.
84 f. Med detta beviskrav ar det enligt Patentbesviirsrittens mening inte



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 10292 4 (4)

tillrackligt att det inte kan uteslutas att ett samband av detta slag skall
kunna komma till stand. Det fordras i stillet att det foreligger ndgon
sdrskild omstdndighet som kan laggas till grund fér en siddan slutsats, jfr
Patentbesvirsrattens dom i mal 01-410 (NEVADA 1 visst utférande).

Mérkesordet NACKA &r, som framgéir av PRV:s beslut, d4gnat att uppfattas
som det geografiska namnet pa kommuncentrum i Nacka kommun. Och
mérkesordet FORUM kan, som ocksa framgar av verkets beslut, uppfattas i
betydelsen en plats eller ett sammanhang dir négot utspelas eller laggs
fram. Vart och ett av méarkesorden kan darmed fran olika utgangspunkter
anvandas vid marknadsféring av varor och tjanster.

Bedémningen av om ett geografiskt namn kan sittas samman med kvalitet
eller andra egenskaper hos de produkter som mérket avser skall ske med
utgdngspunkt i forteckningen av varor och tjanster. I malet har inte fram-
kommit att NACKA satts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos
de varor och tjdnster som det sokta mérket avser. Inte heller har fram-
kommit att det pd grund av nagon sirskild omstindighet dr antagligt att ett
sadant samband kan komma till sténd.

I avgérandet har deltagit patentrittsraden Per Carlson, ordférande,
tillika referent, och Jeanette Béackvall, f. patentriattsridet Ulf Hallin samt
adjungerade ledaméoterna Jon Bergman och Caroline Lundgren.
Enhalligt.
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DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 8 maj 2008 (*)

“Overklagande — Gemenskapsvarumirke — Férordning (EG) nr 40/94 — Artikel 7.1 b —
Ordmérket EUROHYPO — Absolut registreringshinder — Varumérke som saknar
sérskiljningsformaga”

[ méal C-304/06 P,

angdende ett Overklagande enligt artikel 56 1 domstolens stadga, som ingavs den
13 juli 2006,

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

klagande,
1 vilket den andra parten ér:

Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av G. Schneider och J. Weberndérfer, bada i
egenskap av ombud,

svarande 1 forsta instans,
meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden P. Jann samt domarna A. Tizzano (referent), A. Borg
Barthet, M. Ilesi¢ och E. Levits,

generaladvokat: V. Trstenjak,

justitiesekreterare: handldggaren J. Swedenborg,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 4 oktober 2007,

och efter att den 8 november 2007 ha hért generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande
Dom

1 Bolaget Eurohypo AG (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen ska upphiva den
dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansréitt den 3 maj 2006 i
mal T-439/04, Eurohypo mot harmoniseringsbyran (EUROHYPO) (REG 2006, s. [I-1269)
(nedan kallad den 6verklagade domen). Genom denna dom ogillade forstainstansritten
klagandens talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=SV &text=&pageln... 2013-06-26
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fjirde 6verklagandendmnd den 6 augusti 2004 (drende R 829/2002-4) (nedan kallat det
angripna beslutet).

2 Genom det angripna beslutet avslog harmoniseringsbyrdn ansdkan om registrering av
ordkdnnetecknet EUROHYPO som gemenskapsvarumirke for tjdnster i klass 36 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg (nedan kallad
Niceoverenskommelsen). Denna klass motsvarar féljande beskrivning: [f]inansiella affirer,
monetéra affidrer, fastighetsaffarer, finansiella tjdnster, finansieringar ...”.

Tillimpliga bestimmelser

3 I artikel 7 1 rédets forordning (EG) nr40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omréde 17, volym 2,
s.3), 1 dess lydelse enligt radets forordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994
(EGT L 349, s.83; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s.37) (nedan kallad
forordning nr 40/94) foreskrivs foljande:

”1. Féljande far inte registreras:

b) Varumirken som saknar sérskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestar av kidnnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar
varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvéndning, virde, geografiska
ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos varorna eller tjénsterna.

d) Varumiérken som bestdr av endast kinnetecken eller upplysningar vilka i det dagliga
sprakbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig
beteckning for varan eller tjdnsten.

2. Punkt 1 skall tillimpas dven om registreringshindren endast finns i endast en del av
gemenskapen.

5

- I artikel 38.1 1 forordning nr 40/94 foreskrivs féljande:
“Om ett varumérke enligt artikel 7 inte far registreras for vissa eller samtliga varor eller
tjdnster for vilka en ansékan om gemenskapsvarumirke har gjorts, skall ansékan avslas for
dessa varor eller tjdnster.”

5 [ artikel 74.1 forsta meningen i forordning nr 40/94 foreskrivs foljande:

1. Vid forfarande infor byran skall denna utan sérskilt yrkande préva sakférhallandena ...”

Bakgrund till tvisten
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Klaganden ingav den 30 april 2002 till harmoniseringsbyran en ansdkan om registrering av
ordkdnnetecknet ~EUROHYPO  for tjdnster som  omfattas av  klass 36 i
Nicedverenskommelsen, och som motsvarar féljande beskrivning:

“Finansiella affdrer, monetira affirer, fastighetsaffirer, finansiella tjénster, finansieringar,
finansiella analyser, investeringar, forsdkringar.”

Genom beslut av den 30 augusti 2002 avslog granskaren ansikan pa grundval av artikel 7.1
b, 7.1c och 7.2 i forordning nr40/94. Klaganden 6verklagade detta beslut till
harmoniseringsbyran.

I det angripna beslutet bif6ll harmoniseringsbyran delvis &verklagandet och upphivde
granskarens beslut vad betriffar tjinsterna “finansiella analyser, investeringar, forsikringar”.

Déremot avslogs overklagandet vad betriffar ovriga tjdnster i klass 36, det vill sdiga
“finansiella afférer, monetéra affirer, fastighetsaffirer, finansiella tjinster, finansieringar”.

Harmoniseringsbyran ansag i huvudsak att bestdndsdelarna EURO och hypo innehéll en
uppgift som kunde forstds omedelbart med avseende pi vad som kinnetecknar de fem
ovanndmnda tjinsterna och att den omstéindigheten att de tvé bestdndsdelarna satts samman i
ett enda ord inte innebar att varumérket var mindre beskrivande. Harmoniseringsbyran ansig
saledes att ordkénnetecknet EUROHYPO var beskrivande med avseende pa “[f]inansiella
affdrer, monetéra affdrer, fastighetsaffirer, finansiella tjénster, finansieringar” och att det
dérfor saknade sérskiljningsforméaga i den mening som avses i artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94, atminstone i tysksprakiga ldnder, och att detta i enlighet med artikel 7.2 i
forordning nr 40/94 var ett tillrickligt skél for att inte registrera kénnetecknet i fraga.

Forfarandet vid forstainstansriitten och den dverklagade domen

Den 5 november 2004 vickte klaganden talan vid forstainstansritten om ogiltigférklaring
av det angripna beslutet. Klaganden &beropade till stéd for Sverklagandet tvd grunder

avseende asidosittande av artikel 74.1 forsta meningen respektive artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94.

[ den forsta grunden, avseende dsidosittande av artikel 74.1 forsta meningen i férordning
nr 40/94, gjorde Eurohypo géllande att harmoniseringsbyréns prévning av hur allménheten
uppfattar ordkédnnetecknet EUROHYPO inte varit uttmmande i det angripna beslutet.

Forstainstansritten bif6ll inte talan pa denna grund och angav foljande 1 punkt 20 i den
overklagade domen:

”... Den omsténdigheten att §verklagandendmnden, d& den var tillrdckligt 6vertygad om att
bestdndsdelarna EURO och hypo samt ordet eurohypo var beskrivande fér att dra slutsatsen
att det forelag registreringshinder, valde att inte gora nagra ytterligare efterforskningar star
inte 1 strid med artikel 74.1 forsta satsen i férordning nr 40/94.”

I den andra grunden aberopade klaganden ett asidosdttande av artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94, eftersom fjirde Overklagandendmnden funnit att ordkédnnetecknet EUROHYPO
var beskrivande for de finansiella tjinsterna i fraga.

Betrdffande grunden for det angripna beslutet angav forstainstansrétten i punkterna 41, 43
och 44 i den 6verklagade domen forst och frimst féljande:
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“41. Forstainstansritten papekar att det, till skillnad frdn vad harmoniseringsbyran har
pastatt, framgér av punkt 12 och féljande punkter i det [angripna] beslutet att beslutet om
avslag pd ansbkan om registrering av ordkdnnetecknet EUROHYPO for tjinsterna
“finansiella affdrer, monetéira affirer, fastighetsaffiirer, finansiella tjénster, finansieringar”
endast avser artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Beddmningen i punkterna 13—16 som bildar
underlag fér ndmnda avslagsbeslut avser emellertid den beskrivande karaktiren hos
ordké@nnetecknet EUROHYPO.

43. Det #dr emellertid uppenbart att de respektive tillimpningsomridena for
registreringshindren i artikel 7.1 b—d i férordning nr 40/94 éverlappar varandra ... .

44. Av fast rittspraxis frdn domstolen och forstainstansritten féljer dven att ett ordmirke
som &dr beskrivande for egenskaperna hos berérda varor eller tjénster i den mening som
avses 1 artikel 7.1 ¢ i férordning nr40/94 av denna anledning noédvindigtvis saknar
sérskiljningsférméga i forhallande till samma varor eller tjéinster i den mening som avses i
artikel 7.1 b 1 samma férordning ...”

Forstainstansritten angav hirvid féljande i punkt 45 i den 6verklagade domen:

745, ... vid provningen av huruvida det [angripna] beslutet #r lagenligt [skall] undersskas
om Overklagandendmnden har visat att ordkénnetecknet EUROHYPO ir beskrivande med
avseende pd tjdnsterna ’finansiella affirer, monetdra affirer, fastighetsaffirer, finansiella
tjdnster, finansieringar’ som omfattas av klass 36. Om s4 #r fallet innebir beslutet att inte
registrera kiinnetecknet att artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 tillimpats korrekt, samtidigt
som artikel 7.1 ¢ i samma forordning tillimpats korrekt, och det ifrdgasatta beslutet skall
faststillas.”

Forstainstansritten undersdkte dérefter om ordkdnnetecknet EUROHYPO var beskrivande
for tj@nsterna i fraga.

Forstainstansritten fann i punkterna 51 och 52 i den 6verklagade domen for det forsta att
harmoniseringsbyran haft fog for bedomningen att bestandsdelarna EURO och hypo var och
en for sig var beskrivande for tjdnsterna i fraga.

Forstainstansrdtten undersékte for det andra om den beskrivande karaktiren hos de
bestandsdelar som ordkénnetecknet EUROHYPO utgérs av forelag dven med avseende pi
det sammansatta ordet. Av foljande skil i punktS55 i den 6verklagade domen ansig
forstainstansritten att detta var fallet:

”55. T forevarande mal &r ordkénnetecknet EUROHYPO endast en sammansittning av tva
beskrivande bestdndsdelar och ger inte ett intryck som ér tillréickligt avligset fran intrycket
av de delar som det bestér av, sé att det sammansatta ordet blir en stérre enhet #n summan av
ndmnda delar. Vidare har [klaganden] inte visat att detta sammansatta ord har blivit en del
av det dagliga sprakbruket och ddrvid erhallit en egen betydelse. [Klaganden] har i stillet
pastatt att ordkdnnetecknet EUROHYPO inte har blivit en del av det dagliga tyska
sprakbruket for att beskriva finansiella tjdnster.”

[ punkt 56 i den 6verklagade domen fann forstainstansrétten vidare att den slutsats som
dragits i domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P, Procter & Gamble
mot harmoniseringsbyran, kallat Baby-dry (REG 2001, s. I-6251), inte kunde &verforas till
forevarande maél, eftersom
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... [d]et uttryck som var i friga i det mélet var ett lexikaliskt pafund med ovanlig struktur,
vilket inte &r fallet betrdffande ordkdnnetecknet EUROHYPO.”

Forstainstansritten fastslog dérfor foljande i punkt 57 i den 6verklagade domen:

"Overklagandendmnden gjorde ... en riktig bedémning nir den fastslog att ordkinnetecknet
EUROHYPO var beskrivande f6r tjédnsterna “finansiella affirer, monetira affiirer,
fastighetsaffdrer, finansiella tjénster, finansieringar” som omfattas av klass 36 och dirfor
saknade sarskiljningsformaga. Hérav foljer i enlighet med vad som har angetts ovan i
punkt 45 att det saknas anledning att préva huruvida dverklagandenimnden angav andra
skiil till varfor den fann att det sokta kidnnetecknet saknade sérskiljningsférméga.”

Slutligen fann forstainstansritten i punkt 58 i den 6verklagade domen att anmirkningen
avseende den intensiva anvindningen av varumérket inte kunde provas, eftersom denna
anmérkning hade aberopats for forsta gangen vid forstainstansritten.

Forstainstansritten ogillade siledes talan i dess helhet.

Parternas yrkanden

Klaganden har i 6verklagandet yrkat att domstolen ska
- upphéva den 6verklagade domen,
- ogiltigférklara det angripna beslutet, och
— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen ska ogilla overklagandet och férplikta
klaganden att ersdtta rittegangskostnaderna.

Overklagandet

Till stod for sitt 6verklagande har klaganden aberopat tvd grunder avseende asidoséttande
av artikel 74.1 forsta meningen respektive artikel 7.1 b 1 férordning nr 40/94.

Den forsta grunden
Parternas argument

[ den forsta grunden har klaganden gjort gillande att harmoniseringsbyrén enligt
artikel 74.1 forsta meningen i férordning nr 40/94 &r skyldig att géra en si ingdende
provning att den med sidkerhet kan faststdlla huruvida hinder for registrering foreligger. I
forevarande mal begrinsade sig harmoniseringsbyran emellertid till att bedéma den
beskrivande karaktiren hos bestdndsdelarna EURO och hypo var och en for sig och
redovisade inte ndgon beddémning i sak av ordmérket EUROHYPO betraktat som en helhet.

Klaganden har vidare klandrat harmoniseringsbyran fér att ha gjort sdkningar pa Internet
avseende varumirket EUROHYPO och for att medvetet ha fortigit resultaten i den mén det
av dessa inte framgick att det ovannimnda varumirket anvindes i beskrivande syfte,
Harmoniseringsbyran missuppfattade hérvid omstidndigheterna.
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29  Forstainstansritten gjorde sig sdledes skyldig till felaktig rittstillimpning da den
konstaterade att den omsténdigheten att motiveringen till det angripna beslutet inte innehsll
nagra héinvisningar till sokningar pd Internet avseende varumirket EUROHYPO:s
beskrivande karaktér inte stod i strid med artikel 74.1 forsta meningen i férordning nr 40/94.

30 Harmoniseringsbyran har genmélt att den inte &4 bunden av stringa beviskrav.
Harmoniseringsbyrin kan, i synnerhet med stéd av principen om fri bevisvirdering, avgdra
ett drende om den anser att en omstidndighet dr vedertagen. Harmoniseringsbyran ar dirfor
inte tvungen att fortsétta att géra undersokningar och bedémningar nir den anser sig ha
tillrdckliga upplysningar for att fatta ett beslut.

31  Harmoniseringsbyrdn har dessutom betonat att anvindning i ett beskrivande syfte av ett
nyskapat ord inte &r ett relevant kriterium for att tillimpa artikel 7.1 b i forordning nr 40/94
och att 6verklagandendmnden darfor inte kan klandras for att inte ha nimnt detta.

Domstolens bedémning

32 Domstolen konstaterar forst och framst att klaganden i den forsta grunden visserligen
formellt har aberopat felaktig rittstillimpning, men att klaganden i huvudsak har avsett att
ifrgasitta forstainstansrittens bedémning av omsténdigheterna och i synnerhet att bestrida
bevisvirdet hos vissa omstindigheter med ledning av vilka forstainstansriitten slog fast att
harmoniseringsbyran inte var skyldig att gora ytterligare efterforskningar di den var
tillriackligt overtygad om att bestandsdelarna EURO och hypo samt ordet eurohypo var
beskrivande.

33 Det foljer emellertid av fast rittspraxis att domstolen varken &r behérig att faststilla vilka
faktiska omstindigheter som #r relevanta eller, i princip, att beddma den bevisning som
forstainstansrédtten har godtagit till stod for dessa omstidndigheter. Nir bevisningen har
forebringats pa ritt sitt och nér de allminna réttsgrundsatser och processuella regler som é#r
tillimpliga i frdga om bevisbérdan och bevisningen har iakttagits, #r det endast
forstainstansratten som ska beddéma vilket virde uppgifterna i mélet ska tillmitas. Med
forbehall for det fall d4 bevisningen missuppfattats, utgér denna bedémning séledes inte en
rattsfrdga som dr understilld domstolens kontroll (se, for ett motsvarande synsitt, dom av
den 17 december 1998 i mal C-185/95 P, Baustahlgewebe mot kommissionen, REG 1998,
s. [-8417, punkt 24, av den 14 juli 2005 i mal C-40/03 P, Rica Foods mot kommissionen,
REG 2005, s. I-6811, punkt 60, och av den 6 april 2006 i mal C-551/03 P, General Motors
mot kommissionen, REG 2006, s. I-3173, punkt 52).

34 Domstolen erinrar hérvid om att en missuppfattning av bevisning foreligger nér
bedémningen av den befintliga bevisningen framstir som uppenbart felaktig utan att ndgon
ny bevisning har beaktats (dom av den 18 januari 2007 i mal C-229/05 P, PKK och KNK
mot radet, REG 2007, s.1-439, punkt 37, och av den 18 juli 2007 i mal C-326/05 P,
Industrias Quimicas del Vallés mot kommissionen, REG 2007, s. I-6557, punkt 60).

35  Det ska emellertid konstateras att klaganden i férevarande grund har begrinsat sig till att
bestrida harmoniseringsbyrans bedémning av omsténdigheterna i det angripna beslutet och
bland annat péstatt att denna bedémning ér ofullstéindig. Klaganden har diremot inte visat
eller ens gjort gillande att forstainstansrétten gjorde en uppenbart felaktig bedémning av
bevisningen.

36 Overklagandet kan dirfor inte provas pa den forsta grunden.

Den andra grunden
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37 I den andra grunden har klaganden hdvdat att forstainstansriitten gjorde sig skyldig till
felaktig rattstillimpning vid tolkningen av artikel 7.1 b i férordning nr 40/94. Denna grund
sonderfaller i tre atskilda delar.

38 I den forsta delgrunden har klaganden klandrat forstainstansritten for att inte ha beaktat
helhetsintrycket av varumérket EUROHYPO. I den andra delgrunden har klaganden gjort
gillande att forstainstansritten gjorde en felaktig tolkning av kriterierna for
registreringshinder i artikel 7.1 b och ¢ i foérordning nr 40/94. 1 den tredje delgrunden har
klaganden slutligen hévdat att forstainstansriitten tillimpade de principer som foljer av
domen i det ovanndmnda malet Baby-dry pa ett felaktigt sitt.

Den andra grundens férsta del
- Parternas argument

39  Enligt klaganden bedomde forstainstansritten endast den beskrivande karaktiren hos
bestindsdelarna EURO och hypo var och en for sig och gjorde endast i andra hand en
bedomning av det helhetsintryck som varumérket ger. I den 6verklagade domen grundade
forstainstansrétten sin uppfattning pa antagandet att om de bestandsdelar som ett sammansatt
varumérke utgors av dr beskrivande, #r i princip dven varumirket i sin helhet beskrivande.

40  Harmoniseringsbyran har tillbakavisat dessa argument och har hivdat att forstainstansriitten
dgnade en del av sitt resonemang just at att gora en direkt och sérskild bedémning av det
sammansatta varumdrkets séirskiljningsformaga som helhet betraktad och att ritten inte
endast grundade sin uppfattning pé ett antagande.

= Domstolens bedémning

41 1 frdga om sammansatta varumérken, sdsom det som ir aktuellt 1 férevarande mal, ska
beddmningen av sérskiljningsférmagan inte begrinsas till varje ord eller bestandsdel sedd
for sig, utan den ska under alla forhallanden géras pé grundval av det helhetsintryck som
omséttningskretsen far av varumdrket, och inte pa grundval av antagandet att bestindsdelar
som var och en for sig saknar sérskiljningsformaga inte tillsammans kan ha sidan férméaga
(se, for ett motsvarande synsitt, dom av den 16 september 2004 i mil C-329/02 P, SAT.1
mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-8317, punkt 35). Enbart den omstindigheten att
varje enskild bestdndsdel sedd for sig saknar sidrskiljningsforméaga hindrar namligen inte att
den kombination som de bildar kan ha sérskiljningsférmaga (dom av den 15 september 2005
i1 mél C-37/03 P, BiolD mot harmoniseringsbyran, REG 20035, s. [-7975, punkt 29).

42 I punkt54 i den &verklagade domen fastslog forstainstansritten med fog att vid
bedémningen av om ett sammansatt varumérke har beskrivande karaktir ska inte endast de
olika bestandsdelar beaktas som detta bestar av, utan dven varumérket i sin helhet.

43 T punkt54 i den overklagade domen angav forstainstansritten visserligen att nir ett
varumirke utgdrs av ett ord som bestar av delar som var for sig dr beskrivande for
egenskaperna hos varor eller tjdnster for vilka varumérket har sékts registrerat dr dven det
ordet 1 sig beskrivande for egenskaperna hos dessa varor eller tjédnster.

44 Detta konstaterande paverkade emellertid inte forstainstansriittens bedémning pa denna
punkt, eftersom den inte begrinsade sig till att bedoma intrycket av det sékta varumirket
som helhet i andra hand, utan dgnade en del av sitt resonemang at att i friga om ett
sammansatt varumérke underséka huruvida kénnetecknet som helhet har beskrivande
karaktir.
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I punkt55 1 den Overklagade domen fastslog forstainstansritten ndmligen att det
ifragavarande varumérket inte ger ett intryck som ér tillrdckligt avldgset fran intrycket av de
delar som det bestér av, sd att det sammansatta ordet blir en stérre enhet 4n summan av
namnda delar och att klaganden inte hade visat att detta sammansatta ord hade blivit en del
av det dagliga sprékbruket och dérvid erhéllit en egen betydelse.

[ punkt56 i den &verklagade domen undersokte forstainstansriitten vidare om det
ifrdgavarande varumirket var ett lexikaliskt pafund med ovanlig struktur. Forstainstansritten
fann att sa inte var fallet.

I punkt 57 i den &verklagade domen fann forstainstansritten slutligen att varumirket
EUROHYPO som helhet betraktat var beskrivande for de ifrdgavarande tjéinsterna.

Forstainstansritten kan sdledes inte klandras for att inte ha kontrollerat huruvida varumirket

som helhet betraktat hade beskrivande karaktir eller for att ha gjort detta endast i andra
hand.

Féljaktligen kan 6verklagandet inte bifallas pa den andra grundens forsta del.
Den andra grundens andra del
- Parternas argument

Klaganden har hivdat att forstainstansritten felaktigt tillimpade ett kriterium som &r
relevant endast vid tillimpning av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 pa en bedémning som
grundade sig pd artikel 7.1 b i denna forordning. Forstainstansriitten fann nimligen att ett
varumérke som dr sammansatt av beskrivande bestdndsdelar uppfyller villkoren for
registrering om det ifrdgavarande ordet blivit en del av det dagliga sprakbruket och dérvid
erhéllit en egen betydelse. Enligt klaganden dr detta kriterium relevant endast i samband
med tillimpning av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94.

Klaganden har vidare betonat att det visserligen #r riktigt att de respektive
tillimpningsomradena for artikel 7.1 b—d i forordning nr 40/94 verlappar varandra. Detta
innebdr emellertid inte att forstainstansritten inte dr skyldig att tolka registreringshindren
sjélvstandigt mot bakgrund av de syften av allménintresse som efterstrivas med var och en
av dessa bestimmelser.

Harmoniseringsbyrdn har besvarat dessa argument genom att erinra om att
tillimpningsomradena for bestimmelserna i artikel 7.1 b och ¢ i férordning nr 40/94
sammanfaller med varandra och att ett beskrivande kénnetecken darfor vanligen omfattas av
tillimpningsomradet for bada bestimmelserna.

Enligt harmoniseringsbyrdn innebédr den omsténdigheten att olika syften av allminintresse
efterstrivas med de ifrdgavarande bestimmelserna inte att begreppet beskrivande karaktir
ska tolkas pa olika sitt beroende pa vilken bestimmelse som #r i friga. Férstainstansritten
gjorde sig darfor inte skyldig till felaktig réttstillimpning i samband med tolkningen av
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94.

Domstolens bedémning

Domstolen har visserligen haft tillfdlle att framhélla att tillimpningsomradena for de
absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b—d i forordning nr 40/94 i viss man
Overlappar varandra (se, analogt, i frdga om de identiska bestimmelserna i artikel 3.1 i
radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
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medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13,
volym 17, s.178), dom av den 12 februari 2004 i mal C-363/99, Koninklijke KPN
Nederland, REG 2004, s.1-1619, punkt 67, och i mal C-265/00, Campina Melkunie,
REG 2004, s.1-1699, punkt 18,). Det framgdr emellertid av fast rittspraxis att de
registreringshinder som anges i artikel 7.1 i forordning nr 40/94 4r oberoende av varandra
och ska provas separat (se dom av den 29 april 2004 i de forenade malen C-456/01 P och
C-457/01 P, Henkel mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s, I-5089, punkt 45, av den
21 oktober 2004 i mal C-64/02 P, harmoniseringsbyran mot Erpo Mébelwerk, REG 2004,
s. I-10031, punkt 39, och av den 12 januari 2006 i mal C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke
mot harmoniseringsbyran, REG 2000, s. [-551. punkt 59).

55  Domstolen har dven haft tillfille att precisera att de ovanndmnda registreringshindren ska
tolkas mot bakgrund av det allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det
allménintresse som ska beaktas vid prévningen av vart och ett av dessa registreringshinder
kan, och till och med ska, aterspegla olika hénsynstaganden beroende pa vilket
registreringshinder det dr fraga om (domen i de ovannimnda férenade malen Henkel mot
harmoniseringsbyran, punkterna 45 och 46, samt domarna i de ovannimnda malen SAT.1
mot harmoniseringsbyran, punkt 25, och BiolD mot harmoniseringsbyréin, punkt 59).

56  Det allménintresse som ligger bakom artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 sammanfaller
uppenbarligen med varumdrkets grundldggande funktion som ir att, i friga om en vara eller
tjdnst som kinnetecknas av varumérket, garantera konsumenten eller slutanviindaren varans
eller tjénstens ursprung, sa att det dr majligt att utan risk for forvixling sdrskilja denna vara
eller tjdnst frdn andra med ett annat ursprung (domarna i de ovannimnda mélen SAT.1 mot
harmoniseringsbyran, punkterna 23 och 27, och BioID mot harmoniseringsbyran, punkt 60).

57 I forevarande mal dr forstainstansrittens resonemang emellertid resultatet av en felaktig
tolkning av de principer som domstolen erinrat om ovan i punkterna 54-56 i forevarande
dom.

58  Det ska ndmligen konstateras att det framgar av punkterna 45, 54, 55 och 57 i den
6verklagade domen att forstainstansritten bedémde sarskiljningsformagan hos varumdirket
EUROHYPO genom att endast bedoma detta varumérkes beskrivande karaktir i den mening
som avses 1 artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94. Den &verklagade domen innehéller dirfor
inte ndgon individuell prévning av det registreringshinder som foreskrivs i artikel 7.1 b i
denna f6rordning. Pa grundval av denna bestimmelse bif6ll forstainstansritten emellertid
inte talan savitt avsag den andra grunden for talan mot det angripna beslutet i férsta instans.

59  Forstainstansritten bedomde ddrigenom varumirket EUROHYPO utan att sirskilt beakta
det allminintresse som artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 sirskilt syftar till att skydda,
ndmligen att garantera ursprunget for den vara eller tjdnst som kinnetecknas av varumirket.

60 I samband med en sddan bedémning anviinde forstainstansritten dessutom ett felaktigt
kriterium for att bedéma om det ifrdgavarande varumirket kunde registreras.

61  Enligt detta kriterium kan ett varumérke som dr sammansatt av beskrivande bestandsdelar
uppfylla villkoren fér registrering om ordet har blivit en del av det dagliga sprakbruket och
dédrvid erhallit en egen betydelse. Detta kriterium &r visserligen relevant i samband med
artikel 7.1 ¢ 1 forordning nr 40/94, men det ska inte ligga till grund for tolkningen av
artikel 7.1 b 1 denna férordning.

62  Pa grundval av det ovanndmnda kriteriet kan det visserligen uteslutas att ett varumérke
anvénds for att beskriva en vara eller en tjénst. Detta kriterium kan emellertid inte ligga till

http://curia.europa.ew/juris/document/document_print.jsf?doclang=SV &text=&pageln... 2013-06-26



CURIA - Documents Sida 10 av 11

grund for en beddmning av om ett varumérke kan garantera konsumenten eller
slutanvindaren ursprunget for den vara eller tjanst som kiinnetecknas av varumérket.

63  Under dessa forhdllanden har klaganden fog for att hivda att den 6verklagade domen
innehéller en felaktig rittstillimpning i frdga om tolkningen av artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94.

64 Av det ovan anforda foljer att den Overklagade domen ska upphidvas till den del
forstainstansritten slog fast att harmoniseringsbyrans fjirde 6verklagandendmnd inte hade
asidosatt artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 genom att, i det angripna beslutet, avsla ansokan
om att uttrycket EUROHYPO skulle registreras som gemenskapsvarumirke for tjdnsterna, i
klass 36 i Nicedverenskommelsen, ”[finansiella affdrer, monetira affirer, fastighetsaffirer,
finansiella tjdnster, finansieringar ...”. Det saknas dérvid anledning att préva den andra
grundens tredje del i 6verklagandet.

Talan vid forstainstansriitten

65  Enligt artikel 61 forsta stycket andra meningen i domstolens stadga kan domstolen, om
forstainstansrittens avgorande upphivs, sjilv avgdra malet, om detta #dr firdigt for
avgorande. S& dr fallet i forevarande mal.

66  Domstolen anger inledningsvis att ett varumérkes sérskiljningsforméaga i den mening som
avses 1 artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, sasom framgér av punkt 56 i férevarande dom,
innebdr att detta varumérke gor det mojligt att sikerstilla att den vara som ar foremal for
registreringsansékan hérrér fran ett visst foretag och séledes att sérskilja denna vara fran
andra foretags varor (domen i de ovannimnda férenade mélen Henkel mot
harmoniseringsbyran, punkt 34 och dir angiven rittspraxis).

67 1 detta avseende framgar det av fast rittspraxis att sirskiljningsférmagan ska bedémas dels
utifran de varor eller tjdnster som registreringsansékan avser, dels utifrin hur
omsittningskretsen uppfattar varumirket (dom av den 29 april 2004 i de forenade
malen C-473/01 P och C-474/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran,
REG 2004, s.1-5173, punkt 33, och av den 22 juni 2006 i mal C-25/05 P, Storck mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. [-5719, punkt 25).

68  Domstolen finner i férevarande mal, liksom ¢verklagandendmnden angav i det angripna
beslutet utan att klaganden har bestritt detta, att de ifrdgavarande tjinsterna ar avsedda for
samtliga konsumenter. Det framgédr vidare att det absoluta registreringshindret har gjorts
géllande endast i forhallande till ett av de sprak som talas i Europeiska unionen, nimligen
tyska. Den omséttningskrets i férhéllande till vilken varumérkets sérskiljningsférméga ska
beddmas utgérs dérfor av en normalt informerad och skiligen uppmirksam och medveten
tysksprakig genomsnittskonsument.

69  Sésom harmoniseringsbyran angav i det angripna beslutet uppfattar omsittningskretsen i det
omrade som avses i registreringsansokan att ordkénnetecknet EUROHYPO i sin helhet och i
allménhet avser finansiella tjanster som kriver reella siikerheter och i synnerhet hypotekslan
som betalas 1 Europeiska ekonomiska och monetira unionens valuta. Det finns inte heller
nagra ytterligare bestindsdelar som gér det mojligt att anse att kombinationen av de vanligt
forekommande bestandsdelarna EURO och hypo &r ovanlig eller har en egen betydelse som
gor det majligt att, enligt den ifrdgavarande omsittningskretsens uppfattning, sirskilja
klagandens tjdnster fran andra med ett annat kommersiellt ursprung. Omsittningskretsen
uppfattar dédrfor det ifrdgavarande varumérket som att det innehéller upplysningar om arten
av de tjéinster som det avser och inte en uppgift om de ifragavarande tjénsternas ursprung.
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Av vad ovan anforts foljer att det sékta varumirket saknar sérskiljningsférmaga i den
mening som avses 1 artikel 7.1b i férordning nr40/94. Mot bakgrund av dessa
omsténdigheter ska klagandens talan mot det angripna beslutet ogillas.

dttegangskostnader

Enligt artikel 122 1 domstolens rittegéngsregler ska domstolen besluta om
rittegangskostnaderna nir slutlig dom avkunnas.

Enligt artikel 69.2 i domstolens rittegangsregler, som enligt artikel 118 ska tillimpas i
mal om 6verklagande, ska tappande part forpliktas att ersitta rittegngskostnaderna, om
detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att klaganden ska forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna.  Klaganden har tappat malet och ska diarfor ersitta
rittegdngskostnaderna i bada instanserna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (férsta avdelningen) féljande:

) Europeiska gemenskapernas forstainstansriitts dom av den ma i
mal T- » Eurohypo mot harmoniseringsbyran (E O  PO), upphiivs till
den del Europeiska gemenskapernas forstainstansriitt slog fast att fiirde
overklagandenimnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumiirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyrin) inte hade Asidosatt
artikel b i radets forordning (EG) nr av den december om
gemenskapsvarumiirken, i dess lydelse enligt radets férordning (EG) nr
av den  december , genom att, i beslut av den augusti (drende

), avsli ansiékan om att uttrycket E O PO skulle registreras som
gemenskapsvarumirke for tinster i Kklass i icedverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och t dnster vid varumiirkesregistrering av
den uni , med indringar och tilligg, vilken klass motsvarar fol ande
beskrivning  f inansiella affiirer, monetiira affiirer, fastighetsaffirer, finansiella
t dnster, finansieringar

) Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrins firde
overklagandenimnd den augusti (fdrende ) ogillas

)  Eurohypo AG ska ersiitta riittegingskostnaderna i bada instanserna

Underskrifter

* Rattegangssprak: tyska.
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Aterforvisat

YRKANDE M.M.

Norbergs kommun har i Patentbesvirsritten vidhallit sin ansékan om registrering av varumérket
NORBERGSHEM.

Till grund for talan har kommunen hér, som det for forstas, hallit fast vid att det sékta varumirket i sig
har for registrering erforderlig sarskiljningsférméga for de tjanster i form av férvaltning och uthyrning
av bostéder som det avser samt att mérket i allt fall genom anvindning forvirvat sirskiljningsforméaga

for saddana tjénster.

Kommunen har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak foljande. Kédnnetecknet NORBERGSHEM
har anvints sedan ar 1963 och &r inarbetat for kommunens allménnyttiga bostadsféretag. Kinnetecknet
anvinds inom hela kommunen dér det allménnyttiga bostadsttretaget har en ledande stillning med en
marknadsandel om ca 45 procent. Omsittningen for bostadsforetaget uppgér till ca 13 miljoner kr per ar

och marknadsforingskostnaderna till ca 35 000 kr per &r.

Kommunen har aberopat viss utredning angdende anviindningen av NORBERGSHEM.



DOMSKAL

Ett av de grundldggande kraven for att ett varumérke skall kunna skyddas genom registrering ér att
market har séarskiljningsférmaga for de varor eller tjénster som det avser. Kravet pa
sarskiljningsformaga innebér att mérket skall kunna fungera som individualiseringsmedel pa
marknaden for de varor eller tjanster som mirket avser, se EG-domstolens dom i mal C-108--109/97
(CHIEMSEE-fallet), punkt 46. Det betyder med andra ord att mérket skall kunna skilja varor eller

tjdnster som tillhandahélls i en ndringsverksamhet fran dem som tillhandahalls i en annan.

I kravet pa sérskiljningsformaga ligger ocksa ett forbud mot registrering av beteckningar som ar
artangivande eller beskrivande med avseende pa de varor eller tjdnster som mirket avser. Till en del har
detta forbud sin grund i att artangivande och beskrivande beteckningar inte utan vidare &r dgnade att
uppfattas som kénnetecken. I férsta hand syftar dock detta forbud till att siikerstiilla att sddana
beteckningar skall kunna anvindas fritt av alla vid marknadsforing, se CHIEMSEE-fallet, punkt 25,

Bedomningen av om ett tecken har sdrskiljningsférmaga skall géras pé grundval av en konkret
helhetsbeddmning av alla relevanta omsténdigheter. Vid beddmning av sirskiljningsférmagan hos ett
mérkesord bildat av i och for sig beskrivande delar 4r en forutsittning for att sammanséttningen skall
anses ha sarskiljningsformaga att den “ger upphov till ett intryck som ér tillrickligt avldgset fran det
intryck som ges genom att de upplysningar som erhdlls genom de delar som ordet bestér av blott
forenas, sa att nybildningen blir en stérre enhet 4n summan av nimnda delar”, se EG-domstolens dom i
mal C-265/00 (BIOMILD-fallet), punkterna 41 och 43).

Prévningen av fradgor om sirskiljningsférmaga bor dock goras i betraktande av att det inom vissa
omraden finns en tradition bland néringsidkare att som kénnetecken anviinda beteckningar som kan
sdgas std pa grinsen mellan att vara suggestiva och beskrivande. Forekomsten av sddana beteckningar
dr ett resultat av att de 1 praktiken fungerar som kénnetecken utan att otillbérligt hindra andra fran att
effektivt marknadsfora sina varor och tjdnster. Angaende kédnneteckensfunktionen hos beteckningar av
detta slag, jfr SOU 2001:26 s. 381 f. samt EG-domstolens dom i mal C 329/02 (SAT.2-fallet), punkt 44.

Varumérket NORBERGSHEM ir enligt Patentbesvérsrittens mening ett varumérke som &r bildat i en
tradition av detta slag. Det finns sélunda gott om exempel pa kinnetecken bildade av en
sammanséttning av ett geografiskt namn och ordet hem eller bostider, vilka uppenbarligen fungerar
som kinnetecken for tjénster avseende bl.a. uthyrning av bostdder utan att hindra andra i deras
marknadsforing. Vid dessa forhallanden far det s6kta market NORBERGSHEM i sig anses ha for
registrering erforderlig sérskiljningsférmaga for sddan forvaltning och uthyrning av bostider som det

avser.

Pa grund av det anforda skall det 6verklagade beslutet undanrdjas och Norbergs kommuns ansékan
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aterforvisas till Patentverket for erforderlig behandling.

Per Carlson  Jeanette Bickvall Stig Bragnum
Referent
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