02 (GERMANY) MOT HARMONISERINGSBYRAN (HOMEZONE)
TRIBUNALENS DOM (sjdtte avdelningen)
den 10 februari 2010*

I mal T-344/07,

02 (Germany) GmbH & Co. OHG, Miinchen (Tyskland), foretritt av advokaterna
A. Fottner och M. Miiller,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av S. Schiffner, i egenskap av ombud,

svarande,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde
overklagandendmnd den 5 juli 2007 (drende R 1583/2006-4) om en ansdkan om
registrering av ordkidnnetecknet Homezone som gemenskapsvarumérke,

* Rattegangssprak: tyska.
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meddelar

TRIBUNALEN (sjétte avdelningen)

sammansatt av ordféranden A.W.H. Meij samt domarna V. Vadapalas och L. Truchot
(referent),

justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzélez,

med beaktande av ansbkan som inkom till fOrstainstansriattens kansli den
10 september 2007,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
21 december 2007,

efter forhandlingen den 18 december 2008,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, ingav den 10 oktober 2005 en ansokan
om registrering av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med
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radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaruméarken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumérket utgors av ordkdnnetecknet Homezone.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 38 och 42
i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

Granskaren avslog den 7 november 2006 ansokan om registrering, i enlighet med
artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2
i forordning nr 207/2009), for foljande varor och tjénster:

— klass 9: ”Apparater for inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud
och bilder; magnetiska databérare, databehandlingsutrustningar och datorer”,

— klass 38: "Telekommunikation; uthyrning av telekommunikationsutrustning;
utférande av tjénster i samband med direktanslutna tjanster, ndmligen formedling
av meddelanden och information av alla slag; informationstjanster via telefon,
speciellt direkt upprittande av samtalsforbindelse med sokt anslutning, medde-
lande av telefonnummer, adresser och faxnummer; nétverksadministration,
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informationsférmedling och leverans, ndmligen formedling och uthyrning av tid
for tillgang till datornit, speciellt pa Internet; upplatande av atkomst av databaser
i datornét”,

— klass 42: ”"Ingenjorsverksambhetstjanster; datorprogrammering; programmerar-
tjdnster; producering av tekniska utlatanden; teknisk radgivning och expertutla-
tanden; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer; teknisk projektering
och planering av telekommunikationsanldggningar; tjanster inom omradet for en
nédtoperator, informationsméklare och -leverantér, ndmligen foérmedling och
uthyrning av tider for atkomst till databaser; forskning inom omréidet tele-
kommunikationsteknik; uppdatering av databasprogramvara; lagring av data
i datordatabaser; installation, underhall av databasprogramvara; Leasing av
atkomsttid till databaser”.

Sokanden 6verklagade detta beslut den 1 december 2006.

Genom beslut av den 5 juli 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog fjarde
overklagandenimnden dverklagandet och faststillde granskarens beslut. Overklagan-
dendmnden fann att artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 utgjorde hinder mot
registreringen av ordmérket Homezone. Den ansag att detta endast bestod av
upplysningar som i handeln visar egenskaper hos varorna eller tjinsterna. Over-
klagandendmnden angav vidare att det sokta varumérket inte gjorde det mgjligt att
sirskilja de ifragavarande varornas eller tjansternas kommersiella ursprung och att ett
ordmirke som visar dessa varors eller tjdnsters egenskaper pé ett direkt uppfattbart sétt
med nédvindighet saknar sérskiljningsformaga. Overklagandenimnden angav slut-
ligen att det inte gar att bortse fran registreringshindren enligt artikel 7.1 b och ¢ vid
tillimpningen av artikel 7.3 i férordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i forordning
nr 207/2009). Eftersom sokanden inte hade forebringat nigon bevisning for att
varumdrket etablerats i Forenade kungariket och Irland, omfattade registrerings-
hindren inte endast tysksprakiga, utan dven engelsksprakiga omraden.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

ogiltigforklara det angripna beslutet, och

forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna, inklusive kost-

naderna for forfarandet vid harmoniseringsbyrén.

Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

ogilla talan, och

forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Huruvida de handlingar som getts in forst vid tribunalen kan tilldtas

Sokanden har ingett olika handlingar under férhandlingen till stod for sitt svar pa en av
tribunalens skriftliga fragor.

Harmoniseringsbyrén har anmairkt att detta skett for sent.

Tribunalen gor foljande bedomning. Eftersom det inte dr nodvéndigt att inge nagon
handling for att besvara de fragor som tribunalen har stillt, kan dessa handlingar, som
getts in forst vid tribunalen, inte beaktas. Talan vid tribunalen syftar namligen till att
ratten ska prova lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut, i den mening som
avses i artikel 63 i forordning nr 40/94 (nu artikel 65 i forordning nr 207/2009), och
tribunalen ska darfor inte bedoma de faktiska omstiandigheterna pa nytt mot bakgrund
av handlingar som getts in forst vid tribunalen. Ovanndmnda handlingar ska séledes
avvisas utan att det d4r nodvéndigt att bedoma deras bevisvirde (se, for ett motsvarande
synsitt, forstainstansrittens dom av den 24 november 2005 i mal T-346/04, Sadas mot
harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. 1I-4891,
punkt 19, och av den 12 november 2008 i mal T-210/05, Nalocebar mot
harmoniseringsbyrdan — Limifiana y Botella (Limoncello di Capri), ej publicerad
i réattsfallssamlingen, punkt 16 och dir angiven réttspraxis).

Provning i sak

Till stéd for sin talan har sokanden &beropat tre grunder. I samband med den forsta
grunden, under vilken gjorts géllande att artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 har
asidosatts, har sokanden hivdat att ordkidnnetecknet Homezone, i motsats till vad
overklagandendmnden slog fast, inte visar de varor och tjénster som angavs i ansokan
om registrering. I samband med den andra grunden, under vilken gjorts géllande att
artikel 7.1 b i forordning nr 40/94 har &sidosatts, har sokanden héivdat att
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overklagandendmnden grundade sin bedémning pa att kénnetecknet endast har
beskrivande karaktdr, ndr den kom till slutsatsen att kdnnetecknet saknade sérskilj-
ningsférmaga och att 6verklagandendmnden inte visade att kdnnetecknet saknar
sarskiljningsformaga. I samband med den sista grunden, under vilken gjorts géllande
att artikel 7.3 i forordning nr 40/94 har &sidosatts, har sokanden péstitt att
kénnetecknet Homezone har forvirvat sirskiljningsformaga till f6ljd av anvindning.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94

— DParternas argument

Sokanden har hévdat att registreringshindret enligt artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94
ska tillimpas endast pa varumérken och upplysningar som direkt visar varorna eller
tjdnsterna. For att kunna gora gillande att ett varumairke visar varor eller tjanster, maste
detta forhallande vara sa klart och sékert att omsdttningskretsen omedelbart och utan
eftertanke kan sitta det sokta varumaérkets innebord i direkt och konkret samband med
de varor och tjdnster som avses med market. Det ska beaktas att omsattningskretsen,
och dven specialister, uppfattar kdnnetecken for varor och tjanster s som dessa
framtrdader och den ar vanligen foga benédgen att bedoma orden for att finna om de
betecknar nagot.

Enligt sokanden har 6verklagandendmnden inte forebringat bevisning for att det sokta
varumdirket uppfyller dessa krav. S6kanden har héavdat att 6verklagandendmnden inte
har angett pa vilket sitt ordet homezone, som inte betecknar nagot, skulle vara
beskrivande i géngse engelskt eller tyskt sprakbruk. Sokanden har tillagt att
overklagandendmnden felaktigt ansag att den tysksprakiga omséttningskretsen skulle
uppfatta homezone eller home zone i betydelsen bostad eller néromrade. Sokanden har
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slutligen péstatt att 6verklagandendmnden inte har visat att det foreligger ett direkt
samband mellan ordet homezone och de avsedda varorna och tjansterna eller dessas
egenskaper.

Harmoniseringsbyran har anfort att ordelementet homezone kan vara beskrivande for
de ifrdgavarande varornas och tjinsternas egenskaper. Enligt harmoniseringsbyran kan
homezone beteckna ett omride dér en lagre avgift tillimpas som kan jamforas med
priset pa det fasta nitet, ndgot som dr kinnetecknande for telekommunikationstjénster
som omfattas av klass 38. Sddana prisformaner dr relevanta dven med avseende pa
ovriga tjanster i klass 38 som vanligen erbjuds tillsammans med telekommunikations-
tjdnster. De varor i klass 9 och de tjanster i klass 42 som omfattas av ansokan om
registrering ar for 6vrigt oundgéngliga nér telekommunikationstjénster tillhandahalls.
Den omstidndigheten att dessa varor och tjinster kan anvdndas utanfor tele-
kommunikationsomradet utesluter inte att denna tekniska funktion, det vill sdga att
de anvinds for telekommunikationstjénster i klass 38, dr den egenskap som medfor att
kénnetecknet Homezone dr beskrivande for dessa. Kannetecknet Homezone kan
dessutom upplysa konsumenten om att de ifragavarande varorna och tjénsterna &r
avsedda att anvindas hemma eller att dessa tjanster asitts sarskilda avgifter i bostader.

Harmoniseringsbyrdn anser att skyldigheten att gora en helhetsbedomning av
ordkdnnetecknet har iakttagits. Det &dr for Gvrigt inte relevant att soka andra mojliga
betydelser av kénnetecknet Homezone, eftersom det rdcker att en av de mojliga
betydelserna har en karaktér som &ar beskrivande for de varor och tjanster som avses
i registreringsansokan.

Harmoniseringsbyran har hivdat att bedomningen av ett kidnneteckens beskrivande
karaktér ska grundas pa uppfattningen hos genomsnittskonsumenter och yrkesverk-
samma som konfronteras med de ifrdgavarande varorna i klass 9 och tjansterna
i klasserna 38 och 42. Att kidnnetecknet anvidnds i beskrivande syfte inom det tyska
sprakomradet har for 6vrigt konstaterats pa grundval av trovérdiga upplysningar.
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— Tribunalens bedémning

Enligt lydelsen i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 far varumirken som endast bestar av
kénnetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjansternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras
framstillande eller andra egenskaper hos varorna eller tjdnsterna inte registreras.

Det foljer vidare av artikel 7.2 i férordning nr 40/94 att ett kénnetecken inte ska
registreras om det dr av beskrivande karaktar eller saknar sérskiljningsférmaga pa en
medlemsstats sprak, trots att kdnnetecknet kan registreras i en annan medlemsstat
(domstolens dom av den 19 september 2002 i méal C-104/00 P, DKV mot
harmoniseringsbyran, REG 2002, s. I-7561, punkt 40).

Forbudet i artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 mot att som gemenskapsvarumérke
registrera sddana kinnetecken eller upplysningar &r avsett att fraimja en malsattning av
allménintresse, ndmligen att kinnetecken och upplysningar som beskriver egenskaper
hos de varor eller tjanster som registreringsansékan avser ska kunna anvindas fritt av
alla. Denna bestdmmelse hindrar siledes att sdidana kdnnetecken eller upplysningar
forbehalls ett enda foretag genom att de registreras som varumérke (domstolens dom
av den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoniseringsbyrdn mot Wrigley,
REG 2003, s. [-12447, punkt 31, och forstainstansréittens dom av den 14 juni 2007
i mal T-207/06, Europig mot harmoniseringsbyran (EUROPIG), REG 2007, s. I1-1961,
punkt 24).

For att omfattas av artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 &r det tillrackligt att ett
ordkénnetecken i atminstone en av sina potentiella betydelser visar en egenskap hos de
berérda varorna eller tjinsterna (domstolens dom av den 12 februari 2004
i mal C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 97, och
domstolens beslut av den 13 februari 2008 i mal C-212/07 P, Indorata-Servicos e Gestéo
mot harmoniseringsbyrén, ej publicerat i réttsfallssamlingen, punkt 35, se, analogt,
dven domstolens dom i det ovanndmnda maélet harmoniseringsbyran mot Wrigley,
punkt 32).
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Vid tillimpning av artikel 7.1 ¢ i forordning nr 40/94 ska det dérfor undersokas om det
ifrdgavarande kénnetecknet i atminstone en av sina potentiella betydelser visar en
egenskap hos de berérda varorna eller tjdnsterna.

Enligt rattspraxis ska ett kinneteckens sirskiljningsférmaga bedémas dels utifran de
varor eller tjdnster som registreringsansokan avser, dels utifran hur omsattningskretsen
uppfattar varumirket (férstainstansriattens dom av den 20 mars 2002 i mal T-356/00,
DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyran (CARCARD), REG 2002, s. I1-1963,
punkt 25, och av den 14 april 2005 i mal T-260/03, Celltech mot harmoniseringsbyran
(CELLTECH), REG 2005, s. II-1215, punkt 28).

I forevarande mal kan, sasom 6verklagandendmnden angav i punkt 16 i det angripna
beslutet utan att skanden har bestritt detta, ordet homezone, som bestar av engelska
ord, forstés inte bara av engelsksprakiga konsumenter, utan dven av bland annat de
flesta tysksprakiga konsumenterna. Ordet zone finns dven pa tyska och ordet home
tillhor det grundlaggande ordforradet i det engelska spraket. Omsattningskretsen ska
dérfor anses besta av engelsksprakiga och tysksprakiga konsumenter.

Eftersom de varor och tjédnster som avses dr menade for slutkonsumenterna, men delvis
aven for en specialiserad allménhet, bestar omséttningskretsen av bade yrkesverk-
samma och slutkonsumenter som &r normalt informerade och skiligen uppmaérk-
samma och medvetna.

Betréffande det sokta varumaérkets innebord framgér det av rittspraxis att for att ett
varumairke som bestar av ett ord eller en nybildning som dr en sammansittning av olika
bestandsdelar ska anses ha beskrivande karaktir i den mening som avses i artikel 7.1 ¢
i forordning nr 40/94, fordras att en eventuell beskrivande karaktir ska kunna
konstateras inte bara med avseende pé var och en av bestindsdelarna, utan dven pa
sjdlva ordet eller nybildningen (forstainstansrittens dom av den 12 juni 2007
i mal T-339/05, MacLean-Fogg mot harmoniseringsbyrdn (LOKTHREAD), ej
publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 30 och dér angiven rittspraxis).
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Ett varumérke som utgors av en nybildning, eller av ett ord som bestar av olika delar
som var for sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjdnster som registrerings-
ansokan avser, beskriver i sig egenskaper hos dessa varor eller tjénster i den mening som
avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, om det inte finns en mérkbar skillnad mellan
nybildningen eller ordet och enbart en summering av de delar som nybildningen eller
ordet bestar av. En forutsittning for att en saddan skillnad ska anses foreligga &r att
nybildningen eller ordet, pd grund av sammansittningens ovanliga karaktir
i forhéallande till ndmnda varor eller tjanster, ger upphov till ett intryck som &ar
tillrackligt avlagset fran det intryck som ges genom att de upplysningar som erhalls
genom de delar som ordet bestar av bara laggs samman, sa att nybildningen eller ordet
blir ndgot mer 4n summan av ndimnda delar. Det &r dven relevant att bedoma ordet
i fraga utifran de relevanta lexikaliska och grammatiska reglerna (se domen i det
ovannimnda malet LOKTHREAD, punkt 31 och dér angiven rittspraxis).

I forevarande mal dr kinnetecknet Homezone sammansatt av tva ord, home och zone,
som har sammanfogats till ett enda.

Ordet home betyder hem, bostad, hemvist, hemland pa engelska och motsvarar det
tyska ordet heim. Det andra ordet zone finns éven pa tyska och betyder pa bade engelska
och tyska zon eller begransat omrade. Bada dessa ord kan séledes ha beskrivande
karaktir, eftersom de har en exakt innebord.

Dessutom har ordet homezone, som dr en sammanstéllning av orden home och zone,
inte en ovanlig struktur. Detta slags kombination foljer tvirtemot de grammatiska
reglerna pé engelska och tyska. Detta medfor att den innebord som det omtvistade
kénnetecknet kan ges inte skiljer sig fran inneborden hos sammanséttningen av de bada
déri ingdende orden. Kénnetecknet kan darfor inte ge upphov till ett annat intryck én
det som uppkommer genom att de upplysningar som erhélls av de tva orden bara liggs
samman.

Sokanden har, sdsom 6verklagandendmnden angav i punkt 16 i det angripna beslutet,
medgett att orden home och zone har en innebdrd péa engelska. Sokanden anser
emellertid att detta uttryck betecknar gatorna i ett bostadsomréde inom vilket en viss
livskvalitet och hog sikerhet betonas genom att olika atgérder har vidtagits. Pa tyska
kan uttrycket forstas som ett omrdde med begrénsad trafik, en gata som utgor en
lekplats eller ett bostadsomrade. Enligt sokanden har 6verklagandendmnden inte visat
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att kdnnetecknet kan forstds som bostad, ndromrade eller som ett ord som for den
engelsk- eller tysksprakiga omséttningskretsen betecknar telekommunikationsvaror
eller -tjanster.

Tribunalen erinrar om att i enlighet med rittspraxis (se ovan punkt 21) ér det tillrackligt
att kinnetecknet, i en av sina potentiella betydelser, visar en egenskap hos de berérda
varorna eller tjansterna, for att det ska omfattas av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94.
Det framgar dessutom av den rittspraxis som angetts ovan i punkterna 26 och 27 att
ansbkan om registrering av ett varumérke som bestar av en nybildning kan avslas om
detta varumirke har beskrivande karaktdr. Sokanden kan darfor inte klandra
overklagandendmnden for att ha grundat sin bedomning pa en felaktig 6verséttning
av det omtvistade kinnetecknet och inte ha brytt sig om den enda innebérd som
kénnetecknet borde ges.

Overklagandenimnden begick dérfér inte nagot fel nér den av innebérden hos var och
en av bestindsdelarna drog slutsatsen att en mojlig inneboérd av ordelementet
homezone ar bostad eller ndromrade.

Eftersom 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den lade en av de
mojliga inneborderna hos det omtvistade kédnnetecknet till grund for sin bedémning,
ska det erinras om att ett sadant kdnnetecken for att omfattas av registreringshindret
enligt artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 maste ha ett tillrackligt direkt och konkret
samband med varorna eller tjansterna for att omsattningskretsen omedelbart och utan
eftertanke ska kunna uppfatta en beskrivning av de ifragavarande varorna eller
tjansterna eller av en egenskap hos dessa (domstolens beslut av den 5 februari 2004
i mal C-150/02 P, Streamserve mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-1461,
punkt 31, forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-106/00,
Streamserve mot harmoniseringsbyran (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723,
punkt 40, av den 20 november 2007 i méal T-458/05, Tegometall International mot
harmoniseringsbyran — Wuppermann (TEK), REG 2007, s. 1I-4721, punkt 80, och av
den 9 juli 2008 i mél T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyran — Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli (Mozart), REG 2008, s. II-1927, punkt 90).
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Det ska undersokas om sa dr fallet i forevarande mal med avseende pa de varor och
tjdnster som avses i varumérkesansokan.

— Telekommunikationstjanster i klass 38

I fraga om dessa tjanster drog 6verklagandendmnden, utifran tva olika sammanhang,
slutsatsen att ordet homezone har beskrivande karaktér.

Overklagandenimnden angav i punkterna 17 och 18 i det angripna beslutet att
tillhandahallare av mobiltelefonitjanster erbjuder vissa tjanster till priser som var
jamforbara med priserna pa det fasta telefonnétet ndr anvéndaren befinner sig i ett
omréade som han sjélv har definierat, och att vissa tillhandahallare, sésom framgar av
vissa exempel fran Internet som granskaren angav, anvénder ordet homezone for att
beskriva dessa tjanster och inte som ett varumarke.

Vidare fann 6verklagandendmnden, i punkt 19 i det angripna beslutet, att det saknade
betydelse huruvida det sokta kdnnetecknet redan anvindes for att beteckna den
mobiltelefonitjanst som beskrivs ovan, eftersom det for att en registreringsansékan ska
avslas pa grundval av artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 inte ar absolut nédviandigt att
kénnetecknet verkligen anvinds vid den tidpunkt da registreringsansdkan inges.
Overklagandenimnden tillade att kinnetecknet i férevarande mal i sig var dgnat att visa
den grundliggande egenskapen hos en sddan tjanst, ndmligen det omrade dir en ldgre
avgift tillimpas som kan jamforas med priset pa det fasta nitet.

Sokanden har hédvdat att dverklagandendmnden inte har redogjort f6r hur ordet
homezone hade anvints for att beteckna de ifragavarande tjénsterna.
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Tribunalen konstaterar att av de skdl som anges ovan i punkt 37 hinvisade
overklagandendmnden, efter att ha beskrivit de mobiltelefonitjénster som enligt
ndmnden betecknades med ordet homezone, till de exempel som granskaren hade
angett for att konstatera att vissa tillhandahallare anvénde ordet i beskrivande syfte.

Eftersom 6verklagandendmnden fattade sitt beslut i forhéllande till egenskaperna hos
vissa specifika mobiltelefonitjanster pa marknaden och inte i férhallande till de vanliga
egenskaperna hos telekommunikationstjinster oavsett om de finns pd marknaden, var
den, for att kunna fatta ett saidant beslut som den fattade, skyldig att visa att det sokta
varumirket hade beskrivande karaktir med avseende pa de ovannimnda mobiltele-
fonitjénsterna.

Med hénsyn till att 6verklagandendmnden begréinsade sig till att hanvisa till de exempel
fran mobiltelefonimarknaden som granskaren hade angett, utan att 6verklagande-
niamnden dirvid ens sammanfattningsvis beskrev dessa, ger det angripna beslutet inte
nagot stod for att varumirket Homezone har en beskrivande karaktédr betrdffande
telekommunikationstjédnster i klass 38.

Granskaren angav ndmligen de ovanndmnda exemplen till stod for ett resonemang som
syftade till att visa att det omtvistade kénnetecknet saknade sérskiljningsférmaga,
eftersom det redan hade anvints for att presentera varor och tjdnster pa den
ifrigavarande marknaden. Dessa exempel kan dérfor inte aberopas till stod for ett
resonemang som grundas pa artikel 7.1 c i forordning nr 40/94 och som avser ett
varumadrkes beskrivande karaktar.

Overklagandenimnden har dessutom inte forklarat pa vilket sitt dessa exempel skulle
kunna utgora skal for att varumérket Homezone har en beskrivande karaktar.
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Dessutom utgors de exempel som avses i det angripna beslutet, &ven om det antas att de
hade nédmnts i samband med bedomningen av en grund avseende &sidosittande av
artikel 7.1 cifoérordning nr 40/94, av artiklar fran Internet som granskaren presenterade
i form av en forteckning. Granskaren begréinsade sig till att ange artiklarnas rubriker
och vilka nétadresser de hade hidmtats fran samt till att citera ndgra meningar utan att
ange det exakta ursprunget. I dessa rubriker och meningar, som formodligen kommer
fran de ovanndmnda artiklarna, hdnvisas till ordet homezone utan nagon precisering av
ordets mojligheter att beteckna de ifrdgavarande tjansterna.

Inte heller granskarens slutsats pa grundval av upplysningar fran Wikipedia kan godtas,
eftersom den grundats pa en artikel fran ett kollektivt uppslagsverk pa Internet som kan
redigeras nér som helst, i vissa fall av samtliga anvandare och dven anonymt. Ett sddant
konstaterande vilar dédrfor pa osékra upplysningar.

Overklagandenimnden tillade att de atgarder som s6kanden hade vidtagit for att hindra
sina konkurrenter frdn att anvinda ordet homezone, sdisom framgéar av ett beslut om
interimistiska atgarder av den 5 september 2005, inte kunde férhindra att det ordet
utgér den uppenbara beteckningen for de ifrdgavarande tjinsterna. Overklagande-
ndmnden preciserade hirvid varken inneborden eller innehallet i det ovanndmnda
beslutet, pa vilket den hade grundat sin beddmning. Den angav inte heller sambandet
mellan detta beslut och bedomningen, som dessutom gavs formen av ett enkelt
pastaende.

Tribunalen tillagger att 6verklagandenimnden grundade sitt resonemang pa den
exakta premissen att ett kdnneteckens beskrivande karaktér inte dr beroende av om
varumirket verkligen anvinds (se ovan punkt 38). Overklagandenimnden inskrinkte
sig emellertid till att ange att kdnnetecknet Homezone var dgnat att visa att en liagre
avgift tillimpas for den beskrivna mobiltelefonitjénsten. Den hade angett att detta
kénnetecken kunde beteckna bostad eller ndromrade, men angav emellertid inte pé
vilket sétt kinnetecknet innebar en hinvisning till begreppet avgift och ddrmed kunde
beteckna en telekommunikationstjanst som kénnetecknas av en specifik prissattning.
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Hérav foljer att 6verklagandendmnden, som uttalade sig uteslutande betraffande vissa
mobiltelefonitjénster pa marknaden, inte visade att de omsténdigheter som den
grundade sitt resonemang pa verkligen forelegat. Overklagandenimnden pavisade
dérmed inte att varumérket Homezone kunde beteckna en telekommunikationstjanst
i klass 38 eller en av dennas egenskaper. Talan ska darfor bifallas pa den forsta grunden
med avseende pa dessa tjinster.

— Opvriga tjanster i klass 38

Betriffande dessa tjanster motiverade 6verklagandendmnden i punkt 20 i det angripna
beslutet avslaget pa ansokan om registrering av kidnnetecknet Homezone, i foljande
ordalag:

”Ovriga tjanster i klass 38 som registreringsansokan avsag medfdljer och r till stod for
telefonitjdnsterna med mdjlighet till en angiven lagre avgift. Nér telefoniavtalet ingas
tillhandahaller tjénsteleverantéren séledes ofta viss uthyrningsutrustning. Ett mobil-
telefoniavtal ger i dag ofta tillgang till onlinetjénster. Aven telefonupplysning och andra
tjidnster som nitoperatorer, informationsformedlingar och informationsleverantorer
tillhandahaller utgoér vanligtvis en del av det typiska helhetserbjudandet enligt ett
mobiltelefoniavtal. Avgiftsanpassning, inklusive mojligheten Homezone, har direkt
relevans dven for dessa tjanster.”

Vad avser den beskrivande karaktiren hos varuméirket Homezone for 6vriga tjanster
i klass 38, hdnvisade 6verklagandendmnden saledes sarskilt till telefonupplysning och
andra tjanster som nétoperatorer, informationsformedlingar och informationsleve-
rantorer tillhandahaller, varav vissa tillhandahalls online, i samband med helhets-
erbjudanden avseende mobiltelefoni som dessa operatorer vanligen erbjuder.
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Det framgér av detta skil att 6verklagandendmnden slot sig till att varumairket
Homezone hade en beskrivande karaktir med ledning av konstaterandet att de
ovannidmnda tjansterna dr forknippade med mobiltelefonitjanster som omfattar en
avgiftsmojlighet som kallas homezone, eftersom de erbjuds samtidigt med erbjudandet
om mobiltelefoni och berikar detta.

Sasom konstaterats ovan i punkterna 40-49 pavisade oOverklagandenimnden
emellertid inte att varumérket Homezone skulle kunna beteckna en telekommunika-
tionstjanst i klass 38 eller en av dennas egenskaper. Overklagandenimnden kunde
dérfor inte finna att detta varumirke har beskrivande karaktir dven med avseende pa
ovriga tjanster i klass 38 pd den enda grunden att dessa &r forknippade med
mobiltelefonitjéinster som omfattar avgiftsmojligheten homezone.

Overklagandenimnden angav dessutom inte att det finns ett direkt och konkret
samband som omséttningskretsen kan dra mellan varumérket Homezone, som kan
forknippas med geografisk placering och inte har nagot sammanhang med begreppet
avgift, och tjanster som tillhandahélls i férbindelse med onlinetjinster eller telefon-
upplysning. Det framgar dessutom inte av det angripna beslutet att sddana tjénster kan
erbjudas eller tillhandahéllas i enlighet med villkor som slis fast med hénsyn till
geografiska forhallanden.

Hérav foljer att 6verklagandendmnden inte pavisade att varumérket Homezone kunde
beteckna andra tjanster i klass 38 dn telekommunikationstjénster eller en av deras
egenskaper. Talan ska darfor bifallas pa den forsta grunden med avseende pé dessa
tjdnster.

— Varor och tjdnster i klasserna 9 och 42

Overklagandenimnden angav i punkt 21 i det angripna beslutet att ansékan om
registrering av varumirket Homezone skulle avslas betrédffande “apparater for
inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska
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databérare, databehandlingsutrustningar och datorer” i klass 9, eftersom dessa varor
"mojliggor tillhandahallande av den mobiltelefonitjénst som [varumérket] beskriver”.

Enligt 6verklagandendmnden é&r saledes skilet till att det ska anses att det omtvistade
kénnetecknet kan beteckna de ifrdgavarande varorna i klass 9 att dessa varor medfor att
den mobiltelefonitjanst som kidnnetecknet beskriver kan fungera.

Tribunalen finner att genom detta uttalande uppfyllde 6verklagandendmnden inte
kraven i den rdttspraxis som anges ovan i punkt 34. For att ett kinnetecken ska anses
vara beskrivande, maste det enligt denna réttspraxis visas att kdnnetecknet har ett
tillrdckligt direkt och konkret samband med varorna eller tjdnsterna for att omsatt-
ningskretsen omedelbart och utan eftertanke ska kunna uppfatta en beskrivning av de
ifrdgavarande varorna eller tjansterna eller av en egenskap hos dessa.

Genom att ange att de ifrdgavarande varorna i klass 9 "mojliggjorde” tillhandahallandet
av mobiltelefonitjdnster, beskrev Overklagandendmnden ett funktionellt samband
mellan dessa varor och en av tjdnsterna i klass 38, trots att det ankom pé den att ange att
det finns ett direkt och konkret samband som omséttningskretsen kunde dra mellan
ordet homezone, som kan forknippas med geografisk placering, och de ifrdgavarande
varorna avsedda for inspelning, upptagning, séndning eller atergivning av ljud och
bilder samt databehandling.

Aven om det antas att detta visats, ricker inte den omstindigheten — att en
mobiltelefonitjanst som kdnnetecknas av att en avgift tillimpas i férhéllande till var den
som utnyttjar tjansten befinner sig kan fungera med hjélp av dessa varor — for att slé fast
att kdnnetecknet Homezone har beskrivande karaktir, med avseende pé dessa varor
eller vissa av deras egenskaper. Kénnetecknets betydelse har dessutom inte négot som
helst samband med avgifter.
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Hérav foljer att 6verklagandendmnden inte pavisade att varumérket Homezone kunde
beteckna de ifragavarande varorna i klass 9 eller en egenskap hos dessa. Talan ska darfor
bifallas p& den forsta grunden med avseende pa dessa varor.

Overklagandenimnden angav att konstaterandet att de ifrdgavarande varorna i klass 9
gjorde det mojligt att tillhandahélla mobiltelefonitjansten dven géllde de tjénster
i klass 42 som gett upphov till invindningar.

Overklagandenimnden tillade att “ingenjérsverksamhetstjinster; datorprogram-
mering; programmerartjinster; producering av tekniska utlatanden; teknisk radgivning
och expertutlatanden; uthyrning av databehandlingsutrustning och datorer [samt]
teknisk projektering och planering av telekommunikationsanldggningar” i klass 42
“anvénd[es] for att tillhandahélla lamplig teknologi”.

Overklagandenimnden ansag slutligen att "tjinster inom omradet for en nitoperator,
informationsméklare och -leverant6r, namligen formedling och uthyrning av tider for
atkomst till databaser; forskning inom omradet telekommunikationsteknik; uppda-
tering av databasprogramvara; lagring av data i datordatabaser; installation, underhall
av databasprogramvara [och l]easing av atkomsttid till databaser” var "nédvandiga for
att samla in och behandla olika virden betraffande tjénsten (till exempel lokalisering
och omfattning av det bostadsomrade som anvdndaren har angett) och de uppgifter om
uppkoppling som dr noédvandiga for telefonrdkningen”.

Tribunalen pépekar att genom dessa skél anges inte att omséttningskretsen kunde sétta
ordet homezone i betydelsen bostad eller ndromréade i direkt och konkret samband med
de ifragavarande tjansterna.
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Skélet att tjdnsterna i klass 42 "mojliggor tillhandahéllande av den mobiltelefonitjénst
som [varumdrket] beskriver” dr otillrackligt p4 samma sitt som de skél som angetts
ovan i punkterna 58 och 59 betriffande de ifrigavarande varorna i klass 9. Aven om det
antas att detta visats, dr ddrfor den omstandigheten — att en mobiltelefonitjénst som
kdnnetecknas av att en avgift tillampas i férhéllande till var den som utnyttjar tjansten
befinner sig kan fungera med hjélp av de ifrdgavarande tjansterna i klass 42 — inte sddan
att det kan slas fast att kinnetecknet Homezone har beskrivande karaktir med avseende
pé sadana tjanster eller vissa av deras egenskaper.

Den teknologi som dr utmérkande for vart och ett av de ifrigavarande tjinsteslagen
i klass 42 tillhandahalls f6r den mobiltelefonitjanst som beskrivs ovan i punkt 59. Att
allmént och abstrakt ange att oidentifierad teknologi tillhandahalls &r inte tillrackligt for
att pavisa att kinnetecknet Homezone har beskrivande karaktir med avseende pa de
ovanndmnda tjdnsterna eller vissa av deras egenskaper, om det inte foreligger
omsténdigheter som gor det mojligt att sitta kédnnetecknet Homezone i samband
med de ifrdgavarande tjénsterna.

Slutligen ar skilet att de 6vriga ifrdgavarande tjdnsterna dr “nédviandiga for att samla in
och behandla olika virden betréiffande tjansten (till exempel lokalisering och
omfattning av det bostadsomrade som anvéindaren har angett) och de uppgifter om
uppkoppling som &r nédviandiga for telefonrakningen” inte sddant att det kan slas fast
att kannetecknet Homezone har beskrivande karaktér i forhallande till de ifragavarande
tjdnsterna eller vissa av deras egenskaper. Detta skil gor det dessutom inte mojligt att
for vart och ett av de ifrdgavarande tjédnsteslagen avgora pa vilket sitt dessa tjénster &r
noédvéndiga for att samla in och behandla olika vérden for mobiltelefonitjénsten och
uppgifter som dr nodvédndiga for faktureringen med avseende pid den geografiska
placeringen och omfattningen av anvdndarens bostadsomrade. Det framgar inte av
denna motivering att omséttningskretsen omedelbart och utan eftertanke uppfattar
kénnetecknet Homezone som beskrivande for en egenskap hos dessa tjanster.

Hérav foljer att 6verklagandendmnden inte pavisade att varuméarket Homezone kan
beteckna de ifragavarande tjédnsterna i klass 42 eller en egenskap hos dessa. Talan ska
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dérfor bifallas pa den forsta grunden med avseende pé dessa tjanster och dérmed
betréiffande samtliga varor och tjénster som registreringsansokan avser.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94

— DParternas argument

Sokanden har héavdat att 6verklagandendmnden ur den omsténdigheten att kdnne-
tecknet Homezone pastods ha beskrivande karaktir drog slutsatsen att detta saknar
sarskiljningsformaga och att det inte visats att det absoluta registreringshindret
iartikel 7.1 b i forordning nr 40/94 foreligger, eftersom det inte visats att kinnetecknet
har beskrivande karaktér.

Sokanden har vidare gjort géllande att 6verklagandendmnden inte gav nagot svar pa
flera av s6kandens argument.

Harmoniseringsbyran har anfort att det av den omsténdigheten att det ifrdgavarande
kénnetecknet konstaterats ha beskrivande karaktir foljer att det saknar sirskiljnings-
formaga. Overklagandenimnden var darfér inte skyldig att ange andra skal till att den
ansag att det ifragavarande kénnetecknet saknade sérskiljningsformaga. Harmonise-
ringsbyran har tillagt att kinnetecknet inte uppvisar nagra originella drag i visuellt eller
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fonetiskt hdnseende som kan gora det mojligt for omséttningskretsen att sérskilja
sokandens varor och tjanster fran andra foretags.

— Tribunalens bedémning

Enligt artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 far varumérken som saknar sérskiljnings-
formaga inte registreras.

Det framgar av fast rdttspraxis att de registreringshinder som anges i artikel 7.1
i forordning nr 40/94 ar oberoende av varandra och ska prévas separat (domstolens
dom av den 29 april 2004 i de férenade mélen C-456/01 P och C-457/01 P, Henkel mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-5089, punkt 45 och dér angiven rittspraxis).

Domstolen har dven preciserat att dessa hinder ska tolkas mot bakgrund av det
allménintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allméinintresse som ska
beaktas vid prévningen av vart och ett av dessa registreringshinder kan, och till och med
ska, aterspegla olika hinsynstaganden beroende pa vilket registreringshinder det &r
fraga om (domen i de ovanndmnda férenade mélen Henkel mot harmoniseringsbyran,
punkterna 45 och 46).
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Begreppet allménintresse som ligger till grund for artikel 7.1 b i férordning nr 40/94
sammanfaller uppenbarligen med varumérkets grundliggande funktion som ér att,
i fraga om en vara eller tjanst som kénnetecknas av varumirket, garantera
konsumenten eller slutanvindaren varans eller tjdnstens ursprung, si att det &r
mojligt att utan risk for forvixling sérskilja denna vara eller tjanst fran andra med ett
annat ursprung (domstolens dom av den 16 september 2004 i mal C-329/02 P, SAT.1
mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-8317, punkterna 23 och 27, av den
15 september 2005 i mal C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyran, REG 2005,
s. 1-7975, punkt 60, och av den 8 maj 2008 i mél C-304/06 P, Eurohypo mot
harmoniseringsbyran, REG 2008, s. I-3297, punkt 56).

I forevarande mal fann 6verklagandendmnden i punkt 24 i det angripna beslutet att
ansokan om registrering av det omtvistade varumarket skulle avslas pa grund av att
detta varumadrke inte gjorde det mojligt att sérskilja de ifragavarande varornas och
tjidnsternas kommersiella ursprung, eftersom varumairket visade dessa varors eller
tjdnsters egenskaper pa ett direkt uppfattbart sétt.

Overklagandenimnden bedémde saledes sirskiljningsformagan hos ordet homezone
genom att endast bedoma dess beskrivande karaktir i den mening som avses
i artikel 7.1 c i forordning nr 40/94. Det angripna beslutet innehaller ndmligen inte
nagon sérskild bedomning av det registreringshinder som anges i artikel 7.1 b
i forordning nr 40/94.

Overklagandenimnden bedémde varumirket Homezone men underlit dirvid att
beakta i synnerhet det allménintresse som artikel 7.1 b i férordning nr 40/94 ar sarskilt
avsedd att skydda, ndmligen att i friga om en vara eller tjinst som kénnetecknas av
varumadrket garantera varans eller tjénstens ursprung.
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Eftersom 6verklagandendmnden inte pavisade att ordet homezone hade beskrivande
karaktdr med avseende p& nagon av varorna eller tjinsterna i klasserna 9, 38 och 42,
kunde den dessutom inte sluta sig till att ordet saknade sérskiljningsférmaga.

Harav foljer att 6verklagandendmnden inte pavisat att varumérket Homezone saknade
sarskiljningsformaga med avseende pa varorna och tjansterna i klasserna 9, 38 och 42.
Talan ska dérfor bifallas pa den andra grunden.

Eftersom 6verklagandendmnden inte visat att varumédrket Homezone har beskrivande
karaktér och saknar sérskiljningsformaga med avseende pé de varor och tjédnster som
registreringsansokan avsag, ska det angripna beslutet ogiltigforklaras. Det saknas skal
att préva den tredje grunden avseende asidoséttande av artikel 7.3 i férordning nr 40/94
betréffande en sérskiljningsforméaga som ett varumarke, vilket har beskrivande karaktar
eller saknar sérskiljningsforméga, har forvarvat till f6ljd av anviandning.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har yrkat att harmoniserings-
byran ska forpliktas att ersétta rattegangskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyran
har tappat malet, ska sokandens yrkande bifallas och harmoniseringsbyran ska
forpliktas att ersétta sokandens réttegdngskostnad for forfarandet vid tribunalen.

II-180



84

02 (GERMANY) MOT HARMONISERINGSBYRAN (HOMEZONE)

Sokanden har vidare yrkat att tribunalen ska forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta
sokandens kostnader for det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyran.
Enligt artikel 136.2 i rittegangsreglerna ska nodvandiga kostnader som parterna haft
for forfarandet vid 6verklagandendmnden betraktas som erséttningsgilla kostnader.
Detta giller emellertid inte de kostnader som har uppkommit for forfarandet infor
granskaren. Sokandens yrkande, att harmoniseringsbyran, som tappat malet, ska
forpliktas ersitta kostnaderna f6r det administrativa forfarandet infor harmoniserings-
byran, kan séledes bifallas endast avseende s6kandens nddvéindiga kostnader for
forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjétte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av fjirde overklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller) (harmoniseringsbyran) den 5 juli 2007 (irende R 1583/2006-4)
ogiltigforklaras.
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2) Harmoniseringsbyran ska ersitta rittegangskostnaderna.

Meij Vadapalas Truchot

Avkunnad vid offentligt sammantrédde i Luxemburg den 10 februari 2010.

Underskrifter
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