BESLUT AV DEN 18.3.2010 — MAL C-282/09 P

DOMSTOLENS BESLUT (femte avdelningen)
den 18 mars 2010*

I mal C-282/09 P,

angéende ett 6verklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
17 juli 2009,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), Strasbourg
(Frankrike), foretradd av P. Greffe och L. Paudrat, avocats,

sokande,

i vilket den andra parten é&r:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretradd av A. Folliard-Monguiral, i
egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,

meddelar

* Rittegangssprék: franska.
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DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Levits samt domarna M. Ilesi¢ (referent)
och M. Berger,

generaladvokat: P. Cruz Villalén,
justitiesekreterare: R. Grass,

och efter att ha hort generaladvokaten,

foljande

Beslut

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (nedan kallad CFCMCEE) har
yrkat att domstolen ska upphéva den dom som meddelades av Europeiska gemenska-
pernas forstainstansrétt den 20 maj 2009 i de forenade mélen T-405/07 och T-406/07,
CECMCEE mot harmoniseringsbyran (P@YWEB CARD och PAYWEB CARD) (REG
2009, s. II-1441)(nedan kallad den 6verklagade domen). Genom denna dom ogillade
forstainstansritten delvis klagandens talan om ogiltigforklaring av de beslut som fat-
tats av forsta 6verklagandendmnden vid Byran f6r harmonisering inom den inre mark-
naden (varumérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) den 10 juli 2007
(drende R 119/2007-1) och den 12 september 2007 (drende R 120/2007-1) (nedan
kallade de omtvistade besluten). Genom besluten avslogs ansdkan om registrering av
kéannetecknen P@YWEB CARD och PAYWEB CARD som gemenskapsvarumarken
(nedan kallade de berérda kannetecknen).
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Tillampliga bestimmelser

Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvaru-
mirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omride 17, volym 2, s. 3) har
upphévts genom radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumirken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1), vilken tridde i kraft
den 13 april 2009. I mélet vid forstainstansritten var forordning nr 40/94 emellertid
fortfarande tillamplig mot bakgrund av tidpunkten for de faktiska omstédndigheterna.

I artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94 féreskrivs foljande:

”"Foljande fér inte registreras:

b) Varumirken som saknar sérskiljningsformaga.

¢) Varumirken som endast bestar av kinnetecken eller upplysningar vilka i handeln
visar varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvidndning, virde,
geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjdnsterna”
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Artikel 73 i samma fo6rordning, angdende motiveringen av besluten, har foljande
lydelse:

"[Harmoniseringsbyréans] beslut skall innehalla beslutets grunder. Beslut far endast
grunda sig pa omstdndigheter som parterna har haft tillflle att yttra sig 6ver”

Bakgrund till tvisten

CFCMCEE ingav den 1 juni 2004 till harmoniseringsbyran en ansokan om registre-
ring som gemenskapsvarumaérke av de berérda kdnnetecknen.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 9, 36
och 38 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster
vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg (nedan
kallad Nicedverenskommelsen), och motsvarar for var och en av namnda klasser
beskrivningen i punkt 2 i den 6verklagade domen.

Genom beslut av den 18 och den 19 januari 2005 avslog granskaren vid harmonise-
ringsbyran ans6kan om registrering av de berérda kdnnetecknen, med hénvisning till
artikel 7.1 b och c i férordning nr 40/94.

Den 18 mars 2005 inkom CFCMCEE med ett yttrande 6ver harmoniseringsbyréns
invdndningar mot registreringen.
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Den 5 och den 7 december 2006 meddelade granskaren vid harmoniseringsbyran att
vederborande vidholl sina beslut om avslag pa ansokningarna om registrering med
avseende pé de varor och tjanster som angetts déri.

Den 16 januari 2007 6verklagade CFCMCEE de ovan ndmnda besluten.

Harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd avslog 6verklagandena, genom de
omtvistade besluten, och grundade sig darvid enbart pa artikel 7.1 b i forordning
nr 40/94.

CFCMCEE vickte talan vid forstainstansratten mot dessa beslut.

Den 6verklagade domen

I punkt 46 i den 6verklagade domen behandlade forstainstansrétten, mot bakgrund
av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, fragan om de berérda kidnnetecknens innebord.
Ritten slog dirvid fast att kinnetecknen dr sammansatta av ord som vart och ett har
en individuell inneboérd f6r en genomsnittskonsument som ar engelsksprakig eller har
grundldggande kunskaper i engelska. Forstainstansratten tillade i punkt 47 i ndimnda
dom att ”[k]ombinationerna p@yweb och payweb, som kan beteckna en kostnads-
belagd elektronisk infrastruktur eller IT-infrastruktur eller kostnadsbelagda tjédnster
som erbjuds i ett sddant sammanhang, kan inte ur genomsnittskonsumentens syn-
vinkel medfora att de sokta varumérkena uppfattas som ovanliga eller godtyckliga”
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Forstainstansritten fann att 6verklagandendmnden med giltig verkan kunde sla fast
att den engelsksprakiga omséttningskretsen omedelbart skulle uppfatta de sokta
varumirkena, savil med avseende pa de enskilda bestidndsdelarna som i sin helhet,
sasom "kort som mojliggor antingen en kostnadsbelagd atkomst till ett datakommu-
nikationsniit eller ett elektroniskt kommunikationsnét sdsom Internet eller elektro-
nisk betalning inom ramen for affdrstransaktioner som genomfors via ett sadant nat”
(punkt 50 i den 6verklagade domen).

I samband med bedémningen av de berorda kdnnetecknens sirskiljningsformaga
konstaterade forstainstansritten, i punkt 53 i den 6verklagade domen, att "de berorda
varorna och tjansterna i klasserna 9, 36 och 38 i Nice6verenskommelsen ér av mycket
varierande karaktir och ingér i olika grupper och kategorier av varor och tjénster”.

Darefter slog forstainstansritten fast, i punkterna 54 och 55 i den 6verklagade domen,
att ndr ett och samma registreringshinder anférs mot en hel kategori eller grupp av
varor eller tjdnster kan harmoniseringsbyran begrinsa motiveringen till en motive-
ring som giller f6r samtliga berérda varor eller tjdnster. Harmoniseringsbyrans moj-
lighet att anvénda sig av en sddan motivering far emellertid inte &ventyra syftet med
motiveringsskyldigheten enligt artikel 253 EG och artikel 73 forsta meningen i for-
ordning nr 40/94. Forstainstansritten ansag darfor att det skulle provas huruvida de
berérda varorna och tjansterna “har ett tillrackligt direkt och konkret samband med
varandra for att det ska kunna anses att de utgor en kategori eller grupp som ar sa
homogen att det dr mojligt for harmoniseringsbyran att anvénda sig av en samlad
motivering” Den fann slutligen att blott omstédndigheten att varorna eller tjénsterna
ingar i samma klass i Nice6verenskommelsen hirvid inte ér tillriacklig, med hansyn
till att det i dessa klasser ofta ingér varor eller tjdnster av vitt skilda slag mellan vilka
det inte nédvandigtvis finns ett tillrackligt direkt och konkret samband.

Vad giller varorna i klass 9 i Nicedverenskommelsen slog forstainstansritten fast i
punkt 59 i den 6verklagade domen att minnes- och mikroprocessorkort, magnetkort,
identitetskort (magnet- och mikroprocessorkort), betalnings-, kredit- och bankkort
(magnet- och mikroprocessorkort) och mekanismer for forhandsbetalning avsedda
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for tv-apparater utgoér en homogen grupp varor “med hénsyn till varornas egenskaper
och deras likartade, eller rent av identiska, funktioner”

I punkterna 61 och 62 i den 6verklagade domen fann forstainstansritten, savitt avsiag
grunden om asidosdttande av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, att talan skulle ogil-
las med avseende pa samtliga de i féregdende punkt nimnda varorna, men bifallas
— vilket slogs fast i punkterna 64 och 65 — med avseende p& magnetiska databérare.

Vad giller kreditkortstjanster och betalkortstjanster i klass 36 i Niceverenskommel-
sen fann forstainstansritten, och faststillde i det avseendet de omtvistade besluten,
att de 4r homogena p4 sa sitt att de avser bland annat transaktioner pa distans, som
kan genomforas tack vare ett betalkort kopplat till Internet eller ndgot annat dator-
nétverk. Forstainstansritten vidgick séledes att dessa tjanster kunde bli foremal f6r en
samlad motivering och att harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd hade gjort en
riktig beddmning nir den ansag att de berdrda kénnetecknen har en funktion i form
av en kommersiell presentation av ndmnda tjanster och att nimnda kénnetecken
saknar sérskiljningsformaga med avseende pa dessa tjanster (punkterna 75-78 i den
overklagade domen).

Forstainstansratten konstaterade sedan, i punkt 80 i den Gverklagade domen, att
ovriga berorda tjanster i klass 36 i Nicedverenskommelsen ”i viss man ar besldktade”
sinsemellan, eftersom de har ett gemensamt syfte, ndrmare bestamt utférandet av
affirstransaktioner inom forsakrings-, fastighets-, bank-, finans- och IT-omradena,
déribland betalning med kort, den sistndimnda transaktionen i forekommande fall
pa elektronisk vég. Forstainstansratten fann darfor att de, med avseende pa fragan
huruvida en samlad motivering var tillaten, kan anses utgéra en homogen grupp av
tjanster.

Forstainstansritten fann dérefter, i punkt 81 i den 6verklagade domen, att de berdrda
kénnetecknen inte har sérskiljningsformaga med avseende pé dessa tjdnster, efter-
som de karakteriseras av "mdjligheten att med hjéilp av ett kort kunna genomf6ra
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betalningstransaktioner pa distans eller pa elektronisk vdg i samband med affars-
transaktioner inom fastighets-, forsikrings-, bank-, finans- och IT-omrédena”

Vad giller tjdnsterna i klass 38 i Nice6verenskommelsen fann forstainstansritten, i
punkt 84 i den 6verklagade domen, att tjansterna bendmnda telekommunikationer,
kommunikation via datorterminaler, sindning av telegram, 6verforing av telegram,
information avseende telekommunikation, elektronisk post, sindning av meddelan-
den, datorstodd 6verforing av meddelanden och bilder, 6verforing via satellit, 6ver-
foring av information via Internet, intranidt och extranit, tjanster for sindning av
interaktiv datoriserad information, sindning av information som kommer fran en
databas, internationella datadverforingstjdnster mellan nitanslutna datorsystem och
direktoverforing av information utgoér en homogen grupp tjanster till f6ljd av den
gemensamma funktionen i form av 6verforing av uppgifter via Internet eller andra
kommunikationsnit. Ritten slog dérefter fast att de berérda kidnnetecknen betecknar
en egenskap som dessa tjinster har, ndimligen mojligheten att med hjalp av ett kort fa
atkomst till Internet eller andra kommunikationsnit och déar genomféra transaktio-
ner i form av 6verforing av data och andra direkttransaktioner, sdésom kop pa distans
med hjalp av ett magnetkort eller ett smartkort.

I punkt 93 i den 6verklagade domen fann férstainstansrétten slutligen, efter det att den i
punkt 12 i samma dom hade slagit fast att de omtvistade besluten antagits enbart pa
grundval av artikel 7.1 b i forordning nr 40/94, att fragan om tillimpningen av arti-
kel 7.1 c i férordning nr 40/94 inte var foremal f6r den aktuella talan.

Sammanfattningsvis kom forstainstansrétten till tva slutsatser. For det forsta ogiltig-
forklarade den delvis de omtvistade besluten, ndmligen i den man de innebar avslag
pa ansokningarna om registrering av de berdrda kénnetecknen som gemenskapsva-
rumdrken for foljande varor och tjénster:

— fotografiska och kinematografiska apparater och instrument samt apparater och
instrument for signalering, kontroll (6vervakning), apparater for inspelning,
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utsédndning, atergivning av ljud eller bilder; grammofonskivor, elektroniska kalen-
drar, automatiska distributionsmaskiner, videoband, sedelautomater, biljettauto-
mater, utmatare av kontoutdrag, kameror (kinematografiska apparater), video-
kameror, videokassetter, cd-romskivor, streckkodslasare, cd-skivor (audio-video),
optiska cd-skivor, detektorer for falska mynt, disketter, magnetiska databérare,
optiska databérare, videobildskdrmar, databehandlingsapparater, interkommu-
nikationsapparater, grinssnitt (data), lasare (data), programvara (registrerade
program), Overvakningsprogram (datorprogram), datorer, kringutrustning for
datorer, registrerade datorprogram, registrerade operativprogram (for datorer),
radiotelefonianldggningar, mottagare (audio, video), telefonapparater, tv-appara-
ter, tidregistreringsapparater, sindare (telekommunikation), centralenheter (pro-
cessorer) for datorer, i klass 9 i Niceoverenskommelsen, och

informationsbyréer (nyheter) speciellt inom banksektorn, kommunikation via
radiofoni, kommunikation via telefon, sindning av telegram, 6verforing av tele-
gram, utsindning av tv-program, radioutsidndning, televisionssiandning, uthyr-
ning av apparater for telekommunikation, uthyrning av apparater for sindning av
meddelanden, uthyrning av telefoner, mobil radiotelefoni, telefontjinster, i klass
38 i Nicedverenskommelsen.

For det andra ogillade forstainstansrétten talan vad giller registreringen av de berérda
kénnetecknen som gemenskapsvarumaérken for foljande varor och tjénster:

— minnes- och mikroprocessorkort, magnetkort, identitetskort (magnet- och mik-

roprocessorkort), betalnings-, kredit- och bankkort (magnet- och mikroproces-
sorkort), mekanismer for forhandsbetalning avsedda for tv-apparater i klass 9 i
Nice6verenskommelsen,
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— kreditkortstjinster och betalkortstjinster i klass 36 i Niceverenskommelsen,

— fastighetsmaékleri, olycksfallsforsikring, factoring, bankrorelse, finansiella tjéns-

ter, monetdra tjdnster, kreditinstitut, inkassobyrder, finansiella analyser, for-
sakringsverksamhet, finansiering av hyrkop, fastighetsbedomning (vdrdering),
utstillande av vérdebevis, sparbanker, bildande, investeringar och placering av
kapital, borgenirstjinster (garantier), vaxlingskontor, verifikation av checker,
utfirdande av resekuponger, finansiell konsultation, forsiakringsmakleri, fast-
ighetsmakleri, borsmékleri, krediter, deponering av virdesaker, deponering av
virdesaker i kassaskdp, sparbanker, varderingar och finansiell virdering (forsak-
ringsverksamhet, banker, fastighet), forvaltningstjanster, finansieringstjinster,
finansiell information (forsdkringsverksamhet, banker, fastighet), investeringar
och kapitalinvestering, elektronisk 6verforing av penningmedel, ekonomisk for-
valtning, finansiell information och bankverksamhet, uppbord av hyror, sjukfor-
sakringsgaranttjanster, sjoforsikringsgaranttjinster, hypoteksbanker, finansiella
transaktioner, bankverksambhet, finansiell sponsring, utlaning (finans), finansiella
transaktioner, livforsakring, forvaltning av virdekonton, finans- och bankinfor-
mation via direktanslutning, interaktiv datoriserad finans- och bankinformation,
med undantag for, med avseende pa samtliga tjdnster i registreringsansékningar-
na, tjdnster som ror hélsovard och medicinsk teknologi fran betalande utomsta-
ende, i klass 36 i Nicedverenskommelsen, i den méan tillhandahallandet av dessa
tjdnster forutsatter eller ror anvindning av ett kort;

telekommunikationer, informationsbyraer (nyheter) speciellt inom banksek-
torn, kommunikation via radiofoni, kommunikation via telefon, utsdndning av
tv-program, radioutsdndning, televisionssindning, uthyrning av apparater for
telekommunikation, uthyrning av apparater for sindning av meddelanden, uthyr-
ning av telefoner, mobil radiotelefoni, telefontjéinster, 6verforing av information
via Internet, intranit och extranit, tjanster for séndning av interaktiv datoriserad
information, sandning av information som kommer frén en databas, internatio-
nella dataéverforingstjdnster mellan nitanslutna datorsystem, direktoverforing
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av information, med undantag for, med avseende pa samtliga tjénster i regist-
reringsansokningarna, tjdnster som ror halsovard och medicinsk teknologi fran
betalande utomstéaende, i klass 38 i Nicedverenskommelsen, i den man tillhanda-
hallandet av dessa tjanster forutsétter eller ror anvindning av ett kort.

Parternas yrkanden

CFCMCEE har yrkat att domstolen delvis ska upphdva den 6verklagade domen och
forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen i forsta hand ska avvisa 6verklagandet
ochiandrahand ogilladet, samtforplikta CFCMCEE attersittarittegangskostnaderna.

Overklagandet

Det framgar av artikel 119 i domstolens rittegéngsregler att om det dr uppenbart
att overklagandet helt eller delvis inte kan tas upp till provning, eller om det helt
eller delvis dr uppenbart ogrundat, kan domstolen vid varje tidpunkt, med referen-
tens rapport som underlag och efter att ha hort generaladvokaten, avvisa eller ogilla
overklagandet helt eller delvis, genom motiverat beslut.
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A — Parternas argument

CFCMCEE har inom ramen for den forsta av de tvd grunderna till stod for over-
klagandet gjort gillande att forstainstansratten har asidosatt artikel 73 i forordning
nr 40/94 genom att faststélla de omtvistade besluten savitt avser avslaget pa ansok-
ningarna om registrering av de berérda kidnnetecknen for foljande varor och tjanster:

— identitetskort(magnet-ochmikroprocessorkort),iklass9iNice6verenskommelsen,

— fastighetsmékleri, olycksfallsforsikring, inkassobyréer, finansiella analyser, for-
sakringsverksamhet, fastighetsbedomning (viardering), utstillande av véirdebevis,
sparbanker, véixlingskontor, verifikation av checker, utfirdande av resekuponger,
finansiell konsultation, forsakringsmaikleri, fastighetsmékleri, bérsmékleri, depo-
nering av virdesaker, deponering av virdesaker i kassaskap, virderingar och fi-
nansiell virdering (forsikringsverksamhet, banker, fastighet), finansiell informa-
tion (forsikringsverksamhet, banker, fastighet), ekonomisk forvaltning, finansiell
information och bankverksamhet, uppbord av hyror, sjukforsakringsgaranttjans-
ter, sjoforsakringsgaranttjanster, livférsakring, finans- och bankinformation via
direktanslutning, interaktiv datoriserad finans- och bankinformation, i klass 36 i
Niceodverenskommelsen, och

— kommunikation via datorterminaler, sindning av telegram, 6verforing av tele-
gram, information avseende telekommunikation, elektronisk post, sindning av
meddelanden, datorstodd 6verforing av meddelanden och bilder, 6verféring via
satellit i klass 38 i Niceoverenskommelsen.
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CFCMCEE har i detta avseende angett att harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd
begriansade sig till att gora en bedémning av sirskiljningsférmégan hos de berérda
kénnetecknen som var 6vergripande for samtliga berdrda varor och tjdnster, utan att
i beslutet ange skilen med avseende pa var och en av varorna och tjénsterna i fraga.

Med hénsyn till att dessa varor och tjanster inte utgdr en homogen grupp ér de
omtvistade besluten och den dverklagade domen enligt klaganden uppenbart brist-
falligt motiverade, vilket innebar att forstainstansrétten har asidosatt artikel 73 i for-
ordning nr 40/94.

Enligt CFCMCEE ér varor och tjinster homogena enbart om de bade dr av samma art
och har samma funktion. Om dessa tva kumulativa kriterier inte ar uppfyllda, vilket
de enligt klaganden inte &r i forevarande fall, &r en samlad motivering utesluten.

CFCMCEE har genom sin andra grund, som avser asidoséttande av artikel 7.1 b i
forordning nr 40/94 vad géller minnes- och mikroprocessorkort, magnetkort, identi-
tetskort (magnet- och mikroprocessorkort), betalnings-, kredit- och bankkort (mag-
net- och mikroprocessorkort) och mekanismer for forhandsbetalning avsedda for
tv-apparater, i klass 9 i Niceverenskommelsen, gjort géllande att forstainstansrétten
grundade sin slutsats att de berorda kédnnetecknen saknar sdrskiljningsformaga pa att
de dr av beskrivande karaktér. Forstainstansrétten gjorde enligt CFCMCEE dérmed
en oriktig tolkning av punkt 54 i domstolens dom av den 8 maj 2008 i mal C-304/06 P,
Eurohypo mot harmoniseringsbyran (REG 2008, s. I-3297), enligt vilken de registre-
ringshinder som anges i artikel 7.1 b—d i férordning nr 40/94 &r oberoende av varan-
dra och ska provas separat.

Enligt harmoniseringsbyran kan den behoriga myndigheten, nér ett och samma regist-
reringshinder anfors mot en hel kategori eller grupp av varor eller tjanster, begransa
sig till en motivering som &r 6vergripande for samtliga berérda varor eller tjanster.
Harmoniseringsbyran har dessutom frambhallit att CFCMCEE blandar ihop fragan
om varu- och tjanstekategoriernas homogenitet med fragan om vad de varumérken
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som omfattas av en ans6kan om registrering betecknar (och huruvida de saknar sir-
skiljningsformaga), vilken behandlas nidr varumérkena bedéms i férhallande till var
och en av dessa kategorier. Vid bedomningen av huruvida artikel 73 f6rsta meningen
i forordning nr 40/94 har asidosatts dr enbart den forsta fragan relevant. Den andra
fragan &r bara relevant i samband med provningen av en grund avseende asidosat-
tande av artikel 7.1 b i samma férordning.

Harmoniseringsbyran anser dessutom att CFCMCEE:s péstaende att varorna och
tjidnsterna dr homogena, vilket dr en nddvéndig forutsittning for att en registrerings-
ansokan ska kunna avslas genom en samlad motivering, enbart om de ér av samma art
och har samma funktion &r uppenbart ogrundat. CFCMCEE har ndmligen inte styrkt
att kriterierna om art och funktion dr kumulativa. Under alla férhallanden beaktade
forstainstansrétten bade de berérda varornas art och deras funktion.

Harmoniseringsbyran har slutligen gjort géllande att CFCMCEE:s 6verklagande
dessutom ska avvisas, eftersom forstainstansritten inte gjorde nagon materiellt orik-
tig beddmning av de faktiska omstédndigheterna i den 6verklagade domen.

Domstolens bedomning

Sasom framgar av domstolens tidigare rittspraxis ska bedéomningen av huruvida
absoluta registreringshinder foreligger avse var och en av de varor eller tjdnster som
omfattas av registreringsansokan. Vidare ska den behoriga myndighetens beslut om
avslag pa ans6kan om registrering av ett varumirke i princip vara motiverat med avse-
ende pa var och en av ndimnda varor eller tjénster (se analogt dom av den 15 febru-
ari 2007 i mal C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, REG 2007,
s. [-1455, punkt 34).
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Savitt avser sistndmnda krav har domstolen emellertid angett att den behoriga myn-
digheten kan begridnsa motiveringen till en motivering som géller fér samtliga berérda
varor eller tjdnster nir samma registreringshinder anférs mot en hel kategori eller
grupp av varor eller tjanster (domen i det ovanndmnda malet BVBA Management,
Training en Consultancy, punkt 37).

Den behoriga myndighetens mojlighet i ndimnda avseende fir vidare inte utdvas i
strid med det grundlidggande kravet att alla beslut om avslag avseende rattigheter
som foljer av gemenskapsritten ska kunna understéllas en domstolsprévning som
ska syfta till att sakerstélla att skyddet av réttigheten é&r effektivt och som darfor ska
avse huruvida motiveringen dr lagenlig (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovannidmnda mélet BVBA Management, Training en Consultancy, punkt 36 och dar
angiven réttspraxis).

I det aktuella fallet framgar det av punkt 55 i den 6verklagade domen att forstain-
stansridtten mot bakgrund av ndimnda réttspraxis korrekt drog slutsatsen att en sadan
mojlighet bara finns med avseende pa varor och tjanster som har ett tillrackligt direkt
och konkret samband med varandra for att det ska kunna anses att de utgor en kate-
gori eller grupp som ér tillrdckligt homogen. Dessutom delar domstolen forstain-
stansrittens bedomning i ndimnda punkt att blott omstandigheten att varorna eller
tjidnsterna ingar i samma klass i Nicedverenskommelsen hirvid inte ar tillracklig for
att de ska anses tillrackligt homogena, eftersom det i ndimnda klasser ofta ingar varor
eller tjanster av vitt skilda slag mellan vilka det inte nédvandigtvis finns ett tillrdckligt
direkt och konkret samband.

I punkt 56 i den 6verklagade domen fann forstainstansritten att avsaknad av motive-
ring dr en grund som ror tvingande ritt. Dérefter kontrollerade den i punkterna 58—92
i samma dom dels att 6verklagandendmnden hade provat att de berérda kdnneteck-
nen saknar sirskiljningsforméga med avseende pa de varor och tjdnster med avseende
pa vilka ans6kningarna om registrering som gemenskapsvarumaérken av dessa kénne-
tecken avslogs, dels att den darvid i tillracklig grad hade motiverat sin bedomning.

Betriffande de varor i klass 9 i Nicedverenskommelsen med avseende pé vilka kla-
ganden har yrkat att den 6verklagade domen ska upphévas, fann forstainstansrétten,
i punkt 59 i ndimnda dom, att varorna, med hénsyn tagen till deras egenskaper och
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deras likartade, eller rent av identiska, funktioner, utgor en tillrdckligt homogen grupp
varor for att harmoniseringsbyran ska ha ritt att anvinda en samlad motivering.

Pa samma sitt fann forstainstansritten, i punkt 80 i samma dom, att de tjénster i klass
36 i Niceoverenskommelsen med avseende pa vilka klaganden har yrkat att den 6ver-
klagade domen ska upphévas har en gemensam egenskap eller ett gemensamt syfte,
nidrmare bestdmt utférandet av affarstransaktioner, dédribland betalning med kort —
den sistndmnda transaktionen i férekommande fall pa elektronisk vdg. Forstainstans-
rétten slog saledes fast att de, med avseende pa fragan huruvida en samlad motivering
ar mojlig, kan anses utgora en homogen grupp tjénster.

Savitt slutligen giller de tjanster i klass 38 i Nice6verenskommelsen med avseende
pa vilka klaganden har yrkat att den 6verklagade domen ska upphévas fann forsta-
instansritten i punkt 84 i nimnda dom att de utgér en homogen grupp tjinster som
har ett direkt samband med omradet informationsteknik och Internet, liksom att de
har den gemensamma egenskapen att de innefattar mojligheten att med hjélp av ett
kort fa atkomst till Internet eller andra kommunikationsnit och dér genomfora trans-
aktioner i form av 6verforing av data och andra direkttransaktioner, saisom kop och
betalning pa distans.

Domstolen anser déarfoér att CFCMCEE:s invdndning, i samband med den férsta grun-
den, att forstainstansrétten har &sidosatt artikel 73 i forordning nr 40/94 genom att
inte i tillrdcklig utstrackning motivera sitt konstaterande att de varor och tjanster med
avseende pd vilka klaganden har yrkat att den 6verklagade domen ska upphévas ar
tillrackligt homogena, dr uppenbart ogrundad.

Aven CFCMCEE:s invindning — i samband med samma grund — att forstainstans-
ratten byggde ndmnda konstaterande pa felaktiga kriterier 4r uppenbart ogrundad.
Det foljer ndmligen inte pd ndgot sitt av den réttspraxis som forstainstansrétten
erinrade om i punkt 55 i den 6verklagade domen att de kriterier som dr relevanta
for bedomningen av huruvida varorna och tjansterna &r homogena ar av kumulativ
karaktdr och att de enbart avser varornas och tjansternas art och funktion. I likhet
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med vad som angetts ovan i punkterna 41-43, anser domstolen séledes att forstain-
stansrétten, vid beddmningen av huruvida ndmnda varor och tjénster &r homogena,
med rétta beaktade bland annat varornas och tjansternas karaktdr, grundliggande
gemensamma egenskaper och deras funktioner.

I den man som CFCMCEE inom ramen for den forsta grunden har kritiserat for-
stainstansrittens konstateranden i samband med ndmnda bedémning ska det erin-
ras om att ett 6verklagande ska vara begrénsat till réattsfragor, enligt artikel 225.1 EG
och artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga. Forstainstansrétten ar ndmligen
ensam behorig att faststélla och bedoma de relevanta faktiska omstandigheterna och
att bedoma bevisningen. Beddmningen av de faktiska omstdndigheterna och bevis-
ningen dr darfor inte — utom i det fall da dessa har missuppfattats — en rittsfraga
som i sig dr understélld domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande (se, bland
annat, dom av den 18 juli 2006 i mal C-214/05 P, Rossi mot harmoniseringsbyran,
REG 2006, s. [-7057, punkt 26).

Klaganden har emellertid inte gjort gillande att forstainstansrétten i samband med
ndmnda konstateranden har missuppfattat de faktiska omsténdigheter eller den bevis-
ning som den har understillts. Overklagandet kan siledes inte bifallas savitt avser den
forsta grunden i den man denna innebar kritik av dessa konstateranden, eftersom det
ar uppenbart att 6verklagandet inte kan tas upp till sakprévning i den delen.

Hérav framgar att det dr uppenbart att 6verklagandet inte kan bifallas savitt avser
den forsta grunden, eftersom det delvis dr ogrundat och delvis inte kan tas upp till
sakprovning i den delen.

Vad giller den andra grunden ska det papekas att det framgar av punkt 54 i domen
i det ovanndmnda maélet Eurohypo mot harmoniseringsbyran att det, dven om till-
lampningsomradena for de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 b—d i
férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumérken i viss man 6verlappar varandra, inte
desto mindre framgar av fast réttspraxis att de registreringshinder som anges i arti-
kel 7.1 i ndimnda férordning ar oberoende av varandra och ska provas separat.
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Forstainstansritten provade forst, i punkterna 30-34 i den 6verklagade domen, huru-
vida det forelag ett sddant registreringshinder som anges i artikel 7.1 b i férordning
nr 40/94. I samband didrmed erinrade rétten om den réttsliga grunden och om prin-
ciperna i rittspraxis for bedomningen av ett sokt varumirkes sérskiljningsformaga.
Darefter analyserade den, i punkterna 35-51 i samma dom, omsittningskretsens
uppfattning av de berérda kdnnetecknen. Den kom till slutsatsen att 6verklagande-
niamnden med giltig verkan kunde slé fast att nimnda kénnetecken vid en helhetsbe-
domning inte var ovanliga eller godtyckliga och att den engelska omsittningskretsen
omedelbart uppfattar dem, savil med avseende pa de enskilda bestdndsdelarna som
i sin helhet, sdisom kort som mojliggér antingen en kostnadsbelagd atkomst till ett
datakommunikationsnit eller ett elektroniskt kommunikationsnit sdsom Internet,
eller elektronisk betalning inom ramen for affarstransaktioner som genomfors via ett
sddant nit. Slutligen provade forstainstansrétten, i punkterna 58—62 i den 6verkla-
gade domen, huruvida de berérda kdnnetecknen hade sérskiljningsforméaga i forhal-
lande till de varor i klass 9 i Nice6verenskommelsen med avseende pa vilka klaganden
har yrkat att den 6verklagade domen ska upphévas.

I enlighet med vad forstainstansrétten slog fast i punkt 61 i den 6verklagade domen
innebdr den omstdndigheten att de absoluta registreringshindren 6verlappar varan-
dra bland annat att ett ordmérke som &r beskrivande for varors eller tjdnsters egen-
skaper av detta skdl kan sakna sérskiljningsférmaga i forhallande till samma varor
eller tjanster, med forbehall for att det kan finnas andra skal for avsaknaden av sér-
skiljningsférméga (se analogt domen i det ovanndmnda malet Eurohypo mot harmo-
niseringsbyran, punkterna 54 och 69 och dir angiven rittspraxis).

Forstainstansritten gjorde saledes en riktig bedémning nér den i punkt 60 i den 6ver-
klagade domen fann att de berérda kdnnetecknen &r beskrivande med avseende pa
de berorda varorna, vilka ingér i klass 9 i Nice6verenskommelsen, med f6ljden att de
saknar sarskiljningsformaga.

Overklagandet kan siledes inte bifallas savitt avser den andra grunden, eftersom
overklagandet dr uppenbart ogrundat i den delen.

Mot bakgrund av ovanstiende ska 6verklagandet ogillas i sin helhet.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rattegangsreglerna, som ér tillamplig pd& mél om 6verklagande
enligt artikel 118, ska tappande part forpliktas att ersétta rittegangskostnaderna, om
detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att CFCMCEE ska forpliktas att
ersitta rattegdngskostnaderna. Eftersom CFCMCEE har tappat maélet, ska harmoni-
seringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) ska ersitta
rattegangskostnaderna.

Underskrifter
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