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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjatte avdelningen)

den 7 september 2017 *

"EU-varumadrke - Ogiltighetsfoérfarande - EU-ordmairket Vermégensmanufaktur -
Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktdr - Sarskiljningsformaga saknas - Artikel 7.1 b och ¢
i forordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 52.1 a i forordning nr 207/2009”
I mal T-374/15,

VM Vermoégens-Management GmbH, Diisseldorf (Tyskland), foretratt av advokaterna T. Dolde och
P. Homann,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av S. Hanne, i egenskap av
ombud,

motpart,
varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen, var
DAT Vermoégensmanagement GmbH, Baldham (Tyskland), foretréatt av advokaten H.-G. Stache,
angdende ett Overklagande av det beslut som fattades av harmoniseringsbyrans femte
overklagandendmnd den 29 april 2015 (drende R 418/2014-5) om ett ogiltighetsforfarande mellan
DAT Vermogensmanagement och VM Vermogens-Management,

meddelar
TRIBUNALEN (sjatte avdelningen)

sammansatt av ordféranden G. Berardis samt domarna S. Papasavvas och O. Spineanu-Matei (referent),
justitiesekreterare: handlaggare: M. Marescaux,
med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 9 juli 2015,

med beaktande av EUIPO:s svaromal som inkom till tribunalens kansli den 21 september 2015,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
30 september 2015,

* Rattegangssprak: tyska.
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med beaktande av den dndrade sammanséttningen av tribunalens avdelningar,

med beaktande av omlottningen av malet till sjitte avdelningen och till en ny referent,

med beaktande av EUIPO:s skrivelse av den 15 november 2016, som tillfogades akten genom beslut av
den 28 november 2016, och sokandens och intervenientens yttranden 6ver denna skrivelse, vilka inkom
till tribunalens kansli den 13 respektive 12 december 2016,

efter forhandlingen den 8 mars 2017, dér intervenienten inte deltog,

foljande

Dom

I. Bakgrund till tvisten

Den 18 december 2009 gav klaganden, VM Vermogens-Management GmbH, in en ansdkan om
registrering av EU-varumaérke till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i enlighet
med rddets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumirken (EUT L 78,
2009, s. 1).

Det sokta varumadrket utgors av ordkdnnetecknet Vermégensmanufaktur.

De tjanster som registreringsansokan avsag omfattades av klasserna 35 och 36 i Nice6verenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tilldgg, och motsvarade, for var och en av klasserna, foljande beskrivning:

— Klass 35: "Annons- och reklamverksambhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjanster.”

— Klass 36: "Forsdkringsverksamhet; finansiella tjanster; monetdra tjdnster; portfoljforvaltning,
finansiella konsulttjanster; fastighetsmakleri.”

Ansokan om EU-varumirke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 26/2011 av den
8 februari 2011. Den 18 maj 2011 registrerades varumérket med registreringsnummer 8770042.

Den 30 juli 2012 gav intervenienten, DAT Vermogensmanagement GmbH, in en begiran till EUIPO
om att det bestridda varumairket skulle forklaras ogiltigt for samtliga tjanster det registrerats for. Till
stod for sin begdran gav intervenienten in bilagorna 1-6, som ndmns i punkt 3 i beslutet av den
29 april 2015 (nedan kallat det angripna beslutet), genom vilket EUIPO:s femte overklagandendmnd
bifoll overklagandet.

Den ogiltighetsgrund som aberopades till stod for begdran var den i artikel 52.1 a jamford med
artikel 7.1 b och c i férordning nr 207/20009.

Den 15 januari 2013 gav klaganden in ett yttrande, daterat den 9 januari 2013, och yrkade att begiran
om ogiltighetsforklaring skulle ogillas i sin helhet. Klaganden lade fram bilagorna 1-17, som namns i
punkt 5 i det angripna beslutet.

1 Nedan aterges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bér publiceras.
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Den 7 juni 2013 gav intervenienten in sitt yttrande 6ver klagandens yttrande av den 15 januari 2013
(nedan kallat yttrandet av den 7 juni 2013) jamte bilagorna 7-25, vilka ndmns i punkt 3 i det angripna
beslutet. Intervenienten begirde ocksa forlingning av fristen for att ligga fram kompletterande
bevisning som bolaget begart att fi ta del av fran Deutsches Patent- und Markenamt (Tyska patent-
och varumérkesmyndigheten) men dnnu inte hade fatt.

[uteldmnas]

Den 23 augusti 2013 gav intervenienten in ett nytt yttrande (nedan kallat yttrandet av den
23 augusti 2013), till vilken bifogats bilagorna 26-30, vilka ndmns i punkt 3 i det angripna beslutet.
Annulleringsenheten uppfattade felaktigt detta yttrande frdn intervenienten som ett yttrande fran
klaganden och delgav intervenienten yttrandet den 2 september 2013. Den underrittade ocksa de bada
parterna om att den kontradiktoriska fasen av forfarandet var avslutad. Samma dag upphdvde
annulleringsenheten, efter att ha upptéckt sitt fel, sitt meddelande till klaganden.

Den 14 oktober 2013 underrdttade EUIPO klaganden om att intervenientens begdran av den
7 juni 2013 om forlingning av fristen hade avslagits, eftersom intervenienten inte hade motiverat sin
begiran, och om att yttrandet av den 23 augusti 2013 inte skulle beaktas. EUIPO papekade for
klaganden att en kopia av intervenientens skrivelse av den 23 augusti 2013 upplysningsvis hade
oversants till klaganden. [uteldmnas]

Den 10 december 2013 avslog annulleringsenheten ansékan om ogiltighetsfoérklaring i dess helhet. Den
grundade i sak sitt beslut bland annat pa att det tyska ordet Manufaktur inte kunde ha en konkret
betydelse betriffande de tjanster som avsags, eftersom dessa dr av immateriell karaktdr. Enligt
annulleringsenheten hade kombinationen av det tyska ordet Vermogen och det tyska ordet
Manufaktur foljaktligen sarskiljningsforméga vid tidpunkten for ansdokan om registrering av varumaérket
(nedan kallad den relevanta tidpunkten). Den var inte av beskrivande karaktir i forhallande till
tjiansterna.

Intervenienten 6verklagade den 5 februari 2014 annulleringsenhetens beslut till EUIPO:s
overklagandendmnd, med stod av artiklarna 58-64 i forordning nr 207/2009. Den 10 april 2014 gav
intervenienten in en inlaga och redogjorde dar for skdlen for oOverklagandet, och lade fram de
handlingar som ndamns i punkt 8 i det angripna beslutet. Den 25 juni 2014 gav klaganden in ett
yttrande jamte de handlingar som ndmns i punkt 9 i det angripna beslutet.

Genom det angripna beslutet bifoll EUIPO:s femte overklagandendmnd intervenientens dverklagande.
Den fann for det forsta att de handlingar som klaganden och intervenienten lagt fram infor
overklagandendmnden bara var bevisning som kompletterade och konkretiserade den bevisning som
redan lagts fram och att det dérfor var inom dess utrymme for skonsmaéssig bedomning att godta
denna. For det andra fann den att det omstridda varumirket var beskrivande och saknade

sarskiljningsformaga. Den upphdvde darfor annulleringsenhetens beslut och forklarade varumérket
ogiltigt. [uteldmnas]

II1. Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta EUIPO att ersdtta rattegangskostnaderna. [uteldmnas]

EUIPO har yrkat att tribunalen ska
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— ogilla 6verklagandet, och
— forplikta klaganden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Intervenienten framforde inga formella yrkanden i sin svarsinlaga.
IV. Rittslig bedomning

A. Yrkandet om ogiltigforklaring av det angripna beslutet

[uteldmnas)

1. Den tredje grunden: Asidosdttande av artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009

Klaganden har gjort géllande att det var fel av dverklagandendmnden att sla fast att det omstridda
varumarket var beskrivande for de berdrda tjdnsterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i
forordning nr 207/2009. Enligt klaganden avgrdnsade overklagandendmnden for det forsta
omsittningskretsen felaktigt och gjorde for det andra en oriktig bedomning av hur det omstridda
varumairket uppfattas saval sett till helheten som till de enskilda bestandsdelarna.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument. [uteldmnas/

b) Hur varumdrket uppfattas

[uteldmnas)

2) Betydelsen av det tyska ordet Manufaktur

Overklagandenimnden angav, i allt visentligt, i punkt 25 i det angripna beslutet, — med hinvisning till
nédtversionen av den tyska ordboken Duden, men till f6ljd av ett skrivfel utan att aterge ordet "hog” —
att det tyska ordet Manufaktur harror fran de latinska orden manus (hand) och facere (gora) och avsag
“ett mindre industriellt eller kommersiellt foretag dar hogt specialiserade varor tillverkades, helt eller
delvis for hand, vilket bidrog till en hog kvalitetsniva”.

Aven om det #r ostridigt att det tyska ordet Manufaktur asyftar en plats fér varutillverkning, har
klaganden bestritt att det vid den relevanta tidpunkten dven kunde avse ett foretag som tillhandahaller
tjidnster och kunde asyfta individualiserade tjanster av hog kvalitet.

Vad giller anvindningen av det tyska ordet Manufaktur for tjdnster, fann overklagandendmnden, i
punkt 27 i det angripna beslutet, att intervenienten hade styrkt att det kunde anvéindas pa detta sitt
vid den relevanta tidpunkten, bland annat for finansiella tjanster. Intervenienten hade hénvisat till de
tyska sammansatta orden Finanzmanufaktur och Kreditmanufaktur (nedan kallade sammansattningen
Finanzmanufaktur respektive sammansattningen Kreditmanufaktur).

Intervenienten angav i bilaga till sitt yttrande av den 7 juni 2013 ett antal omstédndigheter, vilka ndmns
i punkt 3 i det angripna beslutet, som visar att det tyska ordet Manufaktur vid den relevanta
tidpunkten anvindes i samband med tjdnster, sdrskilt finansiella tjénster. Intervenienten lade fram
bilagorna 10, 11 och 18-21, av vilka framgar att sammansittningen Finanzmanufaktur och
sammansittningen Kreditmanufaktur anvindes langt dessforinnan.

4 ECLL:EU:T:2017:589
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Klaganden har emellertid gjort géllande att det maéste beaktas att omsittningskretsen bestar av den
breda allmédnheten. Bilagorna 10, 11 och 20 till yttrandet av den 7 juni 2013 kommer fran specialiserad
finanspress, och bilagorna 18 och 19 dr fran specialiserade engelska verk dversatta till tyska. Tribunalen
noterar darvidlag for det forsta att den omsténdigheten att det tyska ordet Manufaktur férekommer i
specialpressen inte betyder att omséittningskretsen inte kan uppfatta kopplingen mellan det ordet och
tjianster. Vad giller de tjanster som avses, och som ingar i klasserna 35 och 36, kan
omsattningskretsen, dven om den delvis bestar av den breda allmdnheten (se punkterna 36
och 37 ovan), tidnkas ldsa specialpressen, sirskilt finanspressen. For det andra framgar det inte av
bilagorna 18 och 19 till yttrandet av den 7 juni 2013 att det &ar fraga om Oversdttningar. I alla
héndelser anvinds ordet Manufaktur i dessa dokument, skrivna pa tyska, i samband med tjanster.

Det ir vidare inte relevant vad klaganden anfért om att sammanséttningen Finanzmanufaktur anvindes
i bilagorna 11 och 17 till yttrandet av den 7 juni 2013 inom citattecken eller som firma, vilket inte visar
att den dr beskrivande. Fragan ror ndmligen huruvida det tyska ordet Manufaktur vid den relevanta
tidpunkten kunde anvdndas avseende tjanster. Det framgar av dessa bilagor att sa var fallet, och
dessutom for finansiella tjanster. Av samma skdl ar det inte relevant att anfora att det tyska
sammansatta ordet Vermogensmanufaktur (nedan kallat sammansittningen Vermogensmanufaktur)
inte ingar bland de angivna exemplen eller att betydelsen av de tyska orden Finanz och Kredit nér de
anvénds tillsammans med det tyska ordet Manufaktur &r mer konkreta dn det tyska ordet Vermogen,
som anvédnds i ndimnda sammansittning.

Slutsatsen blir darfor att overklagandenamnden hade fog for att, i punkt 27 i det angripna beslutet,
finna att det tyska Manufaktur vid den relevanta tidpunkten kunde kopplas samman med tjénster.

Vad giller anviandningen av det tyska ordet Manufaktur for individualiserade tjanster av hog kvalitet,
fann overklagandendmnden i punkt 27 i det angripna beslutet att intervenienten hade styrkt att den
anvindningen forekom vid den relevanta tidpunkten.

Klaganden anser att det inte &r styrkt att det tyska ordet Manufaktur utlovar individualiserade
produkter eller en hog kvalitet. Detta argument kan inte godtas.

Vad for det forsta géller hanvisningen till hog kvalitet i punkt 25 i det angripna beslutet preciserade
overklagandendmnden, i allt védsentligt, med hédnvisning till natversionen av Duden, att det tyska ordet
Manufaktur avsag ett mindre industriellt eller kommersiellt foretag dar hogt specialiserade varor
tillverkades, helt eller delvis for hand, vilket bidrog till en hog kvalitetsniva (se punkt 40 ovan).
Klaganden har inte ifrdgasatt den definitionen i ordboken. Aven om &éverklagandenamnden inte namnt
att den existerade vid den relevanta tidpunkten, ska det papekas att savil klaganden som intervenienten
lagt fram utdrag frdn nitversionen av Duden fran ar 2012, som inneholl samma definition av det tyska
ordet Manufaktur som den som Overklagandendmnden anvdnde sig av, med ordet "hoég” inkluderat.
Det framgar dessutom vid en jamforelse mellan sjitte och sjunde upplagorna av pappersversionen av
Duden, fran ar 2006 respektive 2011, att hanvisningen till hog kvalitet lagts till i den senare upplagan.
Tar man, i likhet med EUIPO, hénsyn till att inneborden av ett ord foérdndras Gver tid och att en ny
upplaga av en ordbok kraver en tids forberedelse och sammastéllning, blir slutsatsen att det tyska
ordet Manufaktur fatt en annan innebord gott och vél fore ar 2011.

Vad for det andra giller hanvisningen till individualiserade produkter uttryckte det tyska ordet
Manufaktur — satillvida som det ar ostridigt att detta vid den relevanta tidpunkten hénforde sig till en
tanke om manuellt arbete - idén att produktionen var mer individualiserad &n vid
lopandebandtillverkning i en fabrik. I bilaga 10 till yttrandet av den 7 juni 2013, som bestir av en
tidningsartikel fran den 15 juni 2009, ndmns sammansittningen Finanzmanufakturen med en
betydelse som gor skillnad mellan & ena sidan l6pandebandtillverkning i fabrik och & andra sidan
manufaktur. Dessutom framgar idén om utveckling fran manufaktur till fabrikstillverkning och
ddrmed till en mindre individualiserad l6pandebandstillverkning &ven av bilaga 21 till yttrandet av den

7 juni 2013, frdn ar 2007, som ndmner de tyska uttrycken "Industrialisierung der Kreditprozesse”
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(industrialisering av kreditprocessen), "Die Kreditmanufaktur als Ausgangbasis” (kreditmanufaktur som
utgangspunkt) och ”"Von der Kreditmanufaktur zur Kreditfabrik” (frdn kreditmanufaktur
till kreditfabrik). Slutligen framgar idén om att bankerna maste erbjuda en mer individualiserad
produktion av bilagorna 18 och 19 till yttrandet av den 7 juni 2013, vilka innehaller information fran
ar 1927 och ar 1981 om att bankerna inte ska vara center for finansiell férmedling, utan
kreditmanufakturer.

Mot denna bakgrund finner tribunalen att det forelag omstidndigheter fore och efter den relevanta
tidpunkten som bekréftar definitionen av det tyska ordet Manufaktur i det angripna beslutet. Det ska
papekas att domstolen upprepade ginger slagit fast att omstandigheter som, fastin de avser tiden efter
det att registeringsansokan har getts in, gor det mojligt att dra slutsatser om situationen pa
ansokningsdagen kan beaktas utan att detta utgor felaktig réttstillimpning (se dom av den
6 mars 2014, Pi-Design m.fl./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P-C-340/12 P, ej publicerad,
EU:C:2014:129, punkt 60 och dir angiven rittspraxis; se éven, for ett liknande resonemang, beslut av
den 5 oktober 2004, Alcon/harmoniseringskontoret, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punkt 41).
Overklagandenimnden gjorde foljaktligen inte en oriktig bedémning nir den fann att #ven om det
tyska ordet Manufaktur forvisso ursprungligen avsag ett foretag dar varor tillverkas for hand, asyftade
det vid den relevanta tidpunkten &ven en individualiserad produktion och en hog kvalitetsniva och
kunde anvidndas pa detta sétt avseende tjanster. [uteldmnas]
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjitte avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.

2) VM Vermogens-Management GmbH ska bédra sina rittegangskostnader och ersitta
Europeiska unionens immaterialrittsmyndighets (EUIPO) rittegangskostnader.

3) DAT Vermogensmanagement GmbH ska bira sina rittegangskostnader.
Berardis Papasavvas Spineanu-Matei
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 7 september 2017.

Underskrifter
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