g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 3 juli 2013*

"Gemenskapsvarumérke — Ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke av ordmérket NEO —
Absoluta registreringshinder — Sarskiljningsforméga saknas — Artikel 7.1 b i férordning (EG)
nr 207/2009 — Beskrivande karaktiar — Artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 — Omfattningen av
overklagandendmndernas provning — Prévningen i sak dr beroende av att overklagandet kan tas upp
till sakprovning — Artiklarna 59 och 64.1 i forordning nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet —
Artikel 75 i forordning nr 207/2009 — Provning av sakforhallandena pa eget initiativ — Artikel 76 i
férordning nr 207/2009”
I mal T-236/12,
Airbus SAS, Blagnac (Frankrike), foretrétt av advokaterna G. Wiirtenberger och R. Kunze,
sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretradd av O. Mondéjar Ortuiio, i egenskap av ombud,

svarande,
angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandenamnd
den 23 februari 2012 (drende R 1387/2011-1) om en ans6kan om registrering av ordkénnetecknet
NEO som gemenskapsvarumarke,
meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden O. Czicz (referent) samt domarna I. Labucka och D. Gratsias,
justitiesekreterare: handldggaren T. Weiler,
med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 29 maj 2012,
med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 28 september 2012,

efter forhandlingen den 12 mars 2013,

foljande

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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DOM AV DEN 3.7.2013 — MAL T-236/12
AIRBUS MOT HARMONISERINGSBYRAN (NEO)

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Airbus SAS, ingav den 23 december 2010 en ansdkan om registrering av
gemenskapsvarumairke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG) nr 207/2009 av
den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumadrket utgors av ordkannetecknet NEO.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 7, 12 och 39 i
Niceoverenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av  varor och  tjanster  vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och motsvarar foéljande
beskrivning:

— Klass 7: "Flygplansmotorer; maskiner och maskinverktyg, sérskilt for tillverkning och reparation av
flygmotorer; motorer, ej for landfordon; kopplingar och transmissionsdelar (dock ej for
landfordon); turbiner, ej for landfordon; hjéilpaggregat; delar och kopplingsanordningar till
ovanniamnda produkter”.

— Klass 12: "Fordon; fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften, till sjoss och med jarnvig;
luftfartyg; rymdfarkoster; satelliter; uppskjutningsraketer for rymdfarkoster; luftballonger;
flygplansstrukturer; aeronautiska anordningar, maskiner och apparater; propellrar; militdra
transportfordon, speciellt i luften; delar och kopplingsanordningar till ovanndmnda produkter”.

— Klass 39: "Navigeringstjanster; lufttransporter; tjanster for forvaring av luftfartyg och delar till
luftfartyg; tjdanster for ateranvandning och éatervinning av luftfartyg och delar till luftfartyg; tjanster
for certifiering och atercertifiering av fordon; teknisk flygprovning; tjinster avseende
flygtrafikledning; tjanster avseende flygsdkerhet; flygplatsdrift; tankning av fordon; tjanster avseende
flygtankning”.

Genom skrivelse av den 10 maj 2011 upplyste harmoniseringsbyran sokanden om sitt beslut att
varumadrket, enligt artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009, inte kunde registreras for de
varor i klasserna 7 och 12 som angavs i ansokan. Varumairket registrerades emellertid for tjénsterna i
klass 39.

Sokanden overklagade detta beslut till harmoniseringsbyran den 6 juli 2011 och yrkade att beslutet
skulle upphévas i sin helhet.

Harmoniseringsbyrans forsta oOverklagandendmnd avslog overklagandet genom beslut av den
23 februari 2012 (nedan kallat det angripna beslutet).

Overklagandenimnden angav inledningsvis att den enligt artikel 64.1 i férordning nr 207/2009 ir
behorig att pa eget initiativ prova ansokan med avseende pa samtliga absoluta registreringshinder i
artikel 7 i samma forordning, och att den hérvid inte &r bunden av granskarens resonemang.
Overklagandenimnden drog slutsatsen att den hade befogenhet att ta upp prévningen pa nytt dven
betriffande de tjanster for vilka granskaren hade bifallit registrering.

Overklagandenimnden provade forst overklagandet mot bakgrund av artikel 7.1 ¢ i forordning
nr 207/2009. Den angav hérvid att de aktuella varorna och tjansterna riktade sig bade till den stora
allminheten och till fackmin. Overklagandenimnden ansdg att konsumenten #r mycket uppmirksam
pa grund av varornas och tjansternas art, och att den del av omsittningskretsen som bestar av
fackmén per definition ar mer uppmaérksam.
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Overklagandenimnden konstaterade direfter att det omstridda varumirket bestar av prefixet neo, som
betyder ny pa atminstone sex av Europeiska unionens sprak, namligen engelska, franska, tyska,
grekiska, spanska och portugisiska. Denna slutsats paverkas inte av att ordet neo aldrig upptrader
ensamt, utan som ett prefix. I motsats till andra prefix har ordet neo enligt 6verklagandendmnden en
tydlig och sérskild betydelse. Ordet neo ar dessutom ett sjilvstindigt ord, det betyder "ny” pa
nygrekiska. Overklagandenimnden fastslog dessutom att omsittningskretsen drar slutsatsen att ordet
neo pa de ovanndmnda spriaken avser nagot nytt och modernt eller ndgot som Overensstimmer med
den senaste tekniska utvecklingen. Det ifragavarande kdnnetecknet dr darfor endast lovordande och
avsett att betona de positiva egenskaperna hos de varor och tjdnster som omfattas av det sokta
varumarket.

Overklagandenimnden drog slutsatsen att kinnetecknet NEO, enligt omsittningskretsens uppfattning,
kan anvindas for att beskriva en vésentlig och onskvird egenskap hos de varor och tjédnster som
registreringsansékan avsdg. Overklagandenimnden ansdg att den omstindigheten att varorna och
tjdnsterna dr nya eller aktualiserade enligt de senaste tekniska normerna éar tilltalande for
omsittningskretsen, oavsett om denna bestir av fackmén eller av den stora allménheten.

Overklagandenimnden prévade direfter éverklagandet mot bakgrund av artikel 7.1 b i férordning
nr 207/2009. Den angav hérvid att ordet neo dr ett allmént ord som anvinds i olika sammanhang som
ett lovordande eller sdljframjande ord som avser nagot som &r nytt eller som 6verensstimmer med den
senaste tekniska utvecklingen. Enligt oOverklagandendmnden fanns det ingenting som vinde
omsittningskretsens uppmérksamhet mot annat dn den normala innebdrden hos det aktuella ordet.
Det finns dérfér enligt ndmnden ingenting hos ordet neo som, utéver dess siljframjande eller
lovordande grundbetydelse, gor det mdjligt for omséttningskretsen att enkelt och snabbt minnas det
som ett sirskiljande varumirke fér de avsedda varorna och tjinsterna. Overklagandenimnden drog
slutsatsen att omsattningskretsen inte skulle uppfatta det sokta varuméirket som en ursprungsangivelse
for de aktuella varorna.

Overklagandenimnden fann slutligen att det sokta varumirket inte kunde registreras pd endast den
grunden att harmoniseringsbyran mojligen registrerat kannetecken som sékanden anser vara liknande.

Overklagandenimnden fann dérfor att det sékta varumirket saknade sirskiljningsférméaga som kunde
gora det mojligt att sdrskilja de varor och tjdnster som avsags i ansokan om registrering i den mening

som avses i artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009, och att "granskaren [hade gjort] en
riktig bedomning nér granskaren avslog ansokan om registrering av det ifragasatta varumarket”.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyréan att ersétta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan i dess helhet, och

— forplikta sokanden att ersitta réttegangskostnaderna.
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Rittslig bedomning

Sokanden har &beropat fyra grunder till stod for sin talan. Som forsta grund har det gjorts géllande att
artiklarna 64.1 och 59 i férordning nr 207/2009 asidosatts. Den andra grunden avser asidosédttande av
artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009. Savitt avser den tredje grunden har sokanden
gjort géllande att artikel 75 i forordning nr 207/2009 asidosattes. Sokanden har som fjarde grund gjort
gallande asidoséttande av artikel 76 i forordning nr 207/2009.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artiklarna 64.1 och 59 i forordning nr 207/2009

I den forsta grunden har sokanden gjort gillande att 6verklagandendmnden asidosatte artiklarna 64.1
och 59 i foérordning nr 207/2009, genom att den pd nytt tog upp provningen av registreringsansokan
med avseende pa de tjdnster i klass 39 betraffande vilka granskaren hade bifallit ansokan.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument och har hévdat att 6verklagandendmnden
gjorde en riktig bedomning enligt bestimmelserna i forordning nr 207/2009 och réttspraxis.

Tribunalen gor foljande bedomning. Genom denna grund uppkommer fragan huruvida
overklagandendmnden har behorighet att prova en registreringsansokan med avseende pa de absoluta
registreringshindren och betraffande samtliga varor och tjdnster som anges i ansokan, nir den som
har ansokt om registrering overklagar granskarens beslut att bifalla ansokan avseende de angivna
tjdnsterna och att avsld ansokan avseende varorna, samt har begirt att o6verklagandendmnden ska
upphéva det angripna beslutet i dess helhet.

Overklagandenimnden ansg att den enligt artikel 64.1 i férordning nr 207/2009 hade behéorighet att —
pé eget initiativ — pa nytt ta upp provningen av en registreringsansokan betréffande samtliga varor och
tjidnster som avsags i ansokan och med avseende pa samtliga de absoluta registreringshinder som anges
i artikel 7 i forordning nr 207/2009, trots att granskaren hade bifallit ansdkan med avseende pa de dari
angivna tjansterna.

Det framgar av artikel 64.1 i forordning nr 207/2009 att 6verklagandendmnden, efter det att den har
provat om 6verklagandet dr befogat, ska avgora dverklagandet, och att den darvid far vidta de atgérder
som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det Overklagade beslutet. Det framgar av denna
bestimmelse att overklagandendmnden, till foljd av att granskarens beslut att avsla ansokan har
overklagats, kan gora en ny, fullstindig provning av registreringsansokan i sak, det vill siga bade en
rittslig prévning och en provning av de faktiska omstindigheterna. Overklagandenimnden ska siledes
sjalv prova registreringsansokan genom att bifalla eller avsla den, och darmed faststilla eller upphava
det overklagade beslutet (se, analogt, domstolens dom av den 13 mars 2007 i mal C-29/05 P,
harmoniseringsbyran mot Kaul, REG 2007, s. I-2213, punkterna 56 och 57).

Behorigheten att gora en ny, fullstindig provning av registreringsansokan i sak, det vill siga bade en
rattslig provning och en prévning av de faktiska omstdndigheterna, &r emellertid beroende av
huruvida overklagandendmnden kan ta upp overklagandet till sakprovning (se, analogt, domstolens
dom av den 2 mars 2011 i mal C-349/10P, Claro mot harmoniseringsbyran, ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 44).

I artikel 59 forsta meningen i férordning nr 207/2009 foreskrivs att "[e]n part far 6verklaga ett beslut
som gatt honom emot”. Parterna i forfarandet vid harmoniseringsbyran far saledes 6verklaga den ldgre
instansens beslut till 6verklagandendmnden endast om en begiran eller en ansdkan har avslagits. Om
en parts ansokan daremot har bifallits genom den lagre instansens beslut, far denna inte overklaga
beslutet till o6verklagandendmnden (se, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av den
14 december 2011 i mal T-504/09, V6lkl mot harmoniseringsbyran — Marker Vélkl (VOLKL), REU
2011, s. I1-8179, punkt 55 och dér angiven réttspraxis).
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Det framgar av artikel 59 forsta meningen i forordning nr 207/2009 att nédr granskaren, sasom i
forevarande mal, avslar en registreringsansokan endast med avseende pa de varor som har angetts i
ansokan, men bifaller ansokan med avseende pa de tjanster som har angetts dari, kan det
overklagande som inges av varumirkessokanden rdttsenligt endast avse granskarens avslag pa
registreringsansokan for de varor som har angetts déri. Varumirkessokanden kan déremot inte till
overklagandendimnden med giltig verkan oOverklaga granskarens bifall till registreringsansokan
betridffande tjénsterna.

Aven om sokanden &verklagade granskarens beslut och yrkade att detta skulle upphivas i sin helhet,
overklagades detta beslut enligt artikel 59 forsta meningen i forordning nr 207/2009 rattsenligt till
overklagandendmnden endast i den del som granskaren hade avslagit sokandens ansokan.

Overklagandenimnden 6verskred séledes grinserna fér sin behorighet enligt artikel 64.1 i férordning
nr 207/2009, jamford med artikel 59 forsta meningen i samma forordning, eftersom den pa eget
initiativ pa nytt tog upp provningen av registreringsansokan betriffande de déri angivna tjansterna och
med avseende pa de absoluta registreringshinder som anges i artikel 7 i férordning nr 207/2009, och
dessutom slog fast att det sokta varumirket saknade sérskiljningsformaga som gjorde det mojligt att
sdrskilja dessa tjanster i den mening som avses i artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i samma férordning.

Det angripna beslutet ska darfor ogiltigforklaras till den del det slas fast att det sokta varumarket &r
beskrivande och saknar sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i
férordning nr 207/2009 betriffande de tjanster i klass 39, for vilka granskaren bif6ll registrering.

Den andra grunden: Asidoséiittande av artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009

Enligt sokanden har harmoniseringsbyran inte styrkt att prefixet neo sett for sig har en tydlig och
sarskild betydelse som omedelbart kan kdnnas igen av fackmén i den aktuella branschen. Om det
dessutom beaktas att fackmin i den aktuella branschen stoter pa varumirket NEO i “den sokta
formen”, det vill sdga skrivet med versaler och anvidnt som en slogan utan nagot (textméssigt)
sammanhang — pa till exempel en flygplanskropp — kan det inte férnekas att varumérket kommer att
ses som en ursprungsangivelse med sérskiljningsformaga.

Harmoniseringsbyran har hdvdat att sokanden inte har visat att de grekiska konsumenterna inte
uppfattar ordet neo som ett beskrivande ord som inte &ar sérskiljande med avseende pa de
ifragavarande varorna och tjdnsterna. Sdsom anges i punkt 25 i det angripna beslutet dr ordet neo ett
sjalvstandigt ord pa grekiska och betyder "ny”. Det &r rimligt att anta att atminstone de grekiska
konsumenterna i omsittningskretsen i forsta hand uppfattar ordet neo i en direkt beskrivande och
lovordande betydelse, ndmligen att varorna och tjdnsterna ar nya. Sokandens argument att ordet neo
skrivs med versaler eller anviands i sdrskilda sammanhang kan inte anses péaverka konsumenternas
intryck nér de ser ordet.

Tribunalen gor foljande bedomning. Det framgar av provningen av den forsta grunden att det angripna
beslutet ska ogiltigforklaras pa grund av asidosittande av artikel 64.1 i forordning nr 207/2009, jamford
med artikel 59 i samma forordning, i den del det sokta varumirket forklarades sakna
sdrskiljningsformaga for de tjanster med avseende pa vilka granskaren hade bifallit ansékan. Mot
denna bakgrund kommer tribunalen att préva den forevarande grunden — avseende asidoséttande av
artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i férordning nr 207/2009 — endast betriffande de varor med avseende pa
vilka granskaren avslog ansokan.
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Med avseende pa argumentet att overklagandendmnden inte iakttog artikel 7.1 ¢ och 7.2 i férordning
nr 207/2009, erinrar tribunalen om foljande. Varumirken som endast bestar av tecken eller
upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjansternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anviandning, vérde, geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna far inte registreras enligt artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009.

For att omfattas av forbudet enligt artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 ska ett kédnnetecken ha ett
tillrackligt direkt och konkret samband med de ifragavarande varorna eller tjansterna, si att
omsittningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en beskrivning av de
ifragavarande varorna eller tjansterna, eller av en av deras egenskaper. Genom lagstiftarens uttryck
“egenskap” betonas att de kdnnetecken som avses i bestimmelsen endast dr de som anvéinds for att
visa en egenskap hos de varor eller tjanster som anges i registreringsansokan och som
omsittningskretsen ldtt kan kdnna igen. En ansokan om registrering av ett kdnnetecken kan séledes
avslas med stod av artikel 7.1 c¢ i forordning nr 207/2009 endast om det &ar rimligt att anta att
omsittningskretsen faktiskt kommer att kdnna igen det som en beskrivning av en av de ndmnda
egenskaperna (se tribunalens dom av den 24 april 2012 i mal T-328/11, Leitheit mot
harmoniseringsbyran (EcoPerfect), punkt 16 och dir angiven réttspraxis).

Forbudet i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 mot att som gemenskapsvarumérke registrera sddana
kdnnetecken eller upplysningar &r avsett att framja en malsittning av allménintresse, ndmligen att
kdannetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjanster som
registreringsansokan avser ska kunna anvindas fritt av alla. Denna bestimmelse hindrar séledes att
sadana kénnetecken eller upplysningar forbehalls ett enda foretag genom att de registreras som
varumirke (se tribunalens dom av den 10 februari 2010 i mal T-344/07, O2 (Germany) mot
harmoniseringsbyran (Homezone), REU 2010, s. II-153, punkt 20 och dér angiven rattspraxis).

Det foljer vidare av artikel 7.2 i férordning nr 207/2009 att ett kidnnetecken inte ska registreras om det
ar av beskrivande karaktdr eller saknar sérskiljningsformaga pa en medlemsstats sprak, trots att
kdannetecknet kan registreras i en annan medlemsstat (tribunalens dom av den 23 november 2011 i
mal T-59/10, Geemarc Telecom mot harmoniseringsbyran — Audioline (AMPLIDECT), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 24 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande fall gjorde 6verklagandendmnden en riktig bedomning nér den i punkt 24 i det angripna
beslutet bedomde att varorna i registreringsansokan riktade sig bade till den stora allménheten och till
fackmén och att omsittningskretsen kommer att vara mycket uppmérksam.

Sokanden har inte bestritt att ordet neo ér ett sjalvstandigt ord pa nygrekiska och att det betyder "ny”
pé det spraket, vilket overklagandendmnden angav i punkt 25 i det angripna beslutet.

Tribunalen finner att omséattningskretsen, utan att behova gora nagra komplicerade tankeoperationer,
forstar att ndar kdnnetecknet NEO anvinds pa nygrekiska for de varor som angavs i
registreringsansokan syftar det pa nagonting som &r nytt, modernt eller overensstimmer med den
senaste tekniska utvecklingen. P& nygrekiska ar detta kédnnetecken, sdésom 6verklagandendmnden fann i
punkt 26 i det angripna beslutet, endast lovordande och avsett att betona de positiva egenskaperna hos
de varor som angavs i registreringsansokan. Nér overklagandendamnden angav dessa skil, grundade den
— vilket den har ritt att géra — sin bedomning pa omstandigheter som hanfor sig till den praktiska
erfarenhet som i allmdnhet erhélls i samband med saluféring av varor (se, for ett liknande
resonemang, tribunalens dom av den 14 december 2011 i mdl T-237/10, Vuitton Malletier mot
harmoniseringsbyran — Friis Group International (Atergivning av en ldsanordning), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 49).

Det ar hdrvid irrelevant att omséttningskretsen ar mycket uppmarksam.
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Som harmoniseringsbyrdn har anfort, ar det ocksa irrelevant att det sokta kdnnetecknet skrivs med
versaler och ska anvindas som en slogan. Enligt tribunalens praxis ér ett ordmérke ett mérke som
uteslutande bestar av bokstéver, ord eller ordsammansattningar, som skrivs med tryckbokstiver i ett
standardtypsnitt, utan sarskilda grafiska sardrag. Det skydd som uppkommer till f6ljd av registreringen
av ett ordmirke avser det ord som anges i registreringsansokan och inte den sdrskilda grafiska eller
stilistiska utformning som varumaérket eventuellt har (se forstainstansréittens dom av den 22 maj 2008 i
mal T-254/06, Radio Regenbogen Horfunk in Baden mot harmoniseringsbyran (RadioCom), ej
publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 43 och dir angiven rittspraxis). Med hénsyn till detta kan
tribunalen inte godta s6kandens argument att ordet neo skrivs med versaler och ska anvdndas som
slogan.

Av vad som anforts foljer att overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning betraffande de varor
som omfattas av det sokta varumirket ndr den ansag att kdnnetecknet NEO ar beskrivande for den
del av omsidttningskretsen som behdrskar nygrekiska. Att det sokta varumérket har beskrivande
karaktdr i en del av unionen ar tillrackligt for att registreringsansokan ska avslas enligt artikel 7.1 ¢
och 7.2 i férordning nr 207/2009. Det ar darfor inte nédvandigt att avgéra huruvida kédnnetecknet har
beskrivande karaktdr med avseende pa de aktuella varorna pa de 6vriga sprak som anges i det angripna
beslutet.

Av detta foljer att tribunalen inte kan godta sokandens invindning att Gverklagandendmnden inte
iakttog artikel 7.1 ¢ och 7.2 i férordning nr 207/2009.

Vad for det andra betréffar invdndningen att 6verklagandendmnden inte iakttog artikel 7.1 b och 7.2 i
forordning nr 207/2009, erinrar tribunalen om att tillimpningsomradena for artikel 7.1 c och 7.1 b i
forordning nr 207/2009 overlappar varandra i viss man. De beskrivande kénnetecken som avses i
artikel 7.1 c i denna forordning saknar ndmligen &ven de sérskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i samma férordning. Den sistnamnda bestammelsen skiljer sig dock fran den forstnamnda,
pa sa sitt att den omfattar samtliga situationer dar ett kdnnetecken inte kan sarskilja ett foretags varor
eller tjanster fran andra foretags (domstolens dom av den 10 mars 2011 i mal C-51/10 P, Agencja
Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyran, REU 2011, s. I-1541, punkterna 46 och 47).

I forevarande fall grundade overklagandendmnden slutsatsen att det sokta varumirket saknade
sarskiljningsformaga pa att det ifragavarande kdnnetecknet hade beskrivande karaktér. I punkt 34 i det
angripna beslutet konstaterade overklagandendmnden nidmligen att ordet neo ar ett allmént ord som
anvinds i olika sammanhang som ett lovordande eller siljframjande ord med hénvisning till nagot
som dr nytt eller Overensstimmer med den senaste tekniska utvecklingen. Enligt
overklagandendmnden fanns det ingenting som vinde omsittningskretsens uppmérksamhet mot annat
dn den normala innebdrden hos det aktuella ordet.

Sasom angetts ovan i punkt 40, ska kidnnetecknet NEO anses vara beskrivande i den mening som avses
i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 for den del av omsittningskretsen som behérskar nygrekiska
och med avseende pa de varor som angavs i registreringsansokan. Enligt den réttspraxis som anges
ovan i punkt 42 &dr redan den omstidndigheten att kdnnetecknet NEO anses ha beskrivande karaktér
tillracklig for att kinnetecknet ska anses sakna sidrskiljningsforméga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009, med avseende pa de varor som angavs i registreringsansokan
péa nygrekiska och ur omsittningskretsens synvinkel.

Att det sokta varumirket saknar sarskiljningsformaga i en del av unionen ar tillrackligt for att
registreringsansokan ska avslas enligt artikel 7.1 b och 7.2 i férordning nr 207/2009. Det &r darfor inte
nodvandigt att avgora huruvida varumadrket har sdrskiljningsformaga pa de ovriga sprak som anges i
det angripna beslutet.
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Overklagandenimnden kunde siledes, utan att géra ndgon felaktig rittstillimpning, sluta sig till att
kdannetecknet NEO saknade sdrskiljningsforméaga i den mening som avses i artikel 7.1 b och 7.2 i
forordning nr 207/2009, med avseende pa de varor som angavs i registreringsansokan.

Talan kan foljaktligen inte bifallas pa den andra grunden.

Den tredje grunden: Asidoséttande av artikel 75 i forordning nr 207/2009

I den tredje grunden har sokanden gjort géllande att overklagandendmnden asidosatte artikel 75 i
forordning nr 207/2009, eftersom den inte tog hdnsyn till harmoniseringsbyrans och de nationella
patentverkens tidigare registreringspraxis, och eftersom den inte beaktade harmoniseringsbyrans beslut
avseende varumirket NEO. Sokanden har hiavdat att 6verklagandendmnden meddelade ett beslut som
stod i strid med harmoniseringsbyrans beslutspraxis och att den inte lamnade nagon objektiv och
detaljerad motivering for sin avvikande uppfattning. Sokanden anser att o6verklagandendmnden
asidosatte sokandens rétt att yttra sig samt skyldigheten att avge en fullstindig motivering till sitt
beslut, eftersom den inte beaktade att varumidrket NEO hade registrerats i unionens medlemsstater.
Kraven i artikel 75 i forordning nr 207/2009 iakttogs inte i Overklagandendmndens argument att
prefixet neo betyder ny pa atminstone sex av Europeiska unionens sprak. Enligt sokanden ér
argumentet for vagt for att sokanden ska ha mojlighet att bedoma réckvidden av motiveringen for
avslag. Det fordras didremot att sokanden far kiénnedom om vilka medlemsstater avslaget var
tillampligt pa enligt harmoniseringsbyrans uppfattning. Sokanden kan nédmligen vilja omvandla sin
ansokan om gemenskapsvarumarke till nationella ans6kningar.

Harmoniseringsbyran har bestritt sékandens argument och har hdvdat att dverklagandendmnden inte
var bunden av sin tidigare beslutspraxis eller av de nationella patentverkens praxis och att
overklagandendimnden hade motiverat sitt beslut korrekt i detta avseende. Harmoniseringsbyran har
betonat att det foreskrivs i artikel 7.2 i forordning nr 207/2009 att punkt 1 i denna bestammelse ska
tillaimpas &ven om registreringshindren finns i endast en del av unionen. I foérevarande fall
specificerade harmoniseringsbyran atminstone sex sprak pa vilka varumérket var beskrivande.
Harmoniseringsbyran har &dven gjort géllande att forfarandet fér omvandling enligt forordning
nr 207/2009 endast ar en mojlighet for varumarkessokanden. Invindningen om att det dr omojligt att
avgora den territoriella omfattningen av avslaget med héansyn till en eventuell ansokan om omvandling
avser darfor endast ett framtida och osdkert rattsforhéllande. En sokande kan emellertid inte aberopa
framtida och osékra forhallanden for att motivera sitt intresse av att fi den angripna rittsakten
ogiltigforklarad.

Betriffande argumenten att harmoniseringsbyrans beslutspraxis inte iakttogs, erinrar tribunalen om att
harmoniseringsbyran ska utova sin behorighet i enlighet med unionsréttens allmdnna principer. Med
hénsyn till principerna om likabehandling och god forvaltningssed ska harmoniseringsbyran beakta de
beslut som redan fattats i fraga om liknande ansokningar och &dgna sdrskild uppmairksamhet éat fragan
huruvida det finns anledning att besluta pd samma sétt. Samtidigt som harmoniseringsbyran tillimpar
dessa principer ska den emellertid iaktta legalitetsprincipen. Den som ansOker om registrering av ett
kannetecken som varumairke kan foljaktligen inte till sin egen forman aberopa en eventuell rittsstridig
atgird som gynnat nagon annan for att uppna ett likadant beslut. Dessutom ska, med héansyn till
kraven pa rattssikerhet och god forvaltningssed, bedomningen av en registreringsansokan vara strikt
och fullstindig for att forhindra att varumérken registreras pa ett otillborligt siatt. En sddan
bedomning maste darfor goras i varje enskilt fall. En registrering av ett kdnnetecken som varumérke
ska provas utifran specifika villkor som ér tillimpliga inom ramen for de faktiska omstandigheterna i
det aktuella fallet och som visar om det foreligger nagot registreringshinder for kédnnetecknet i fraga
(se, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av den 8 november 2012 i mal T-415/11, Hartmann
mot harmoniseringsbyran (Nutriskin Protection Complex), punkt 36 och dir angiven réttspraxis).
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I forevarande mal drog harmoniseringsbyran — efter en helhetsbedomning och med beaktande av
omsdttningskretsens uppfattning — slutsatsen att det sokta varumérket pa nygrekiska uppenbarligen
visar varornas art och kvalitet. Sdsom framgér ovan av punkterna 40—46 &r detta i sig tillrackligt for
att inte registrera ordkidnnetecknet NEO som gemenskapsvarumairke for de ifrdgavarande varorna
enligt de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i férordning nr 207/2009. I
motsats till vad sokanden har gjort gillande, finner tribunalen saledes att registreringsansokan
betriffande ordkénnetecknet NEO som beddomdes — for de varor som angavs i registreringsansokan —
i enlighet med rattspraxis och pa grundval av en korrekt tolkning och tillimpning av artikel 7.1 b och
¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009.

Pa grundval av artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009 &r det angripna beslutet saledes
rattsenligt  betriaffande  frdgan  huruvida kdnnetecknet NEO  kunde registreras som
gemenskapsvarumaérke for de aktuella varorna. Det framgar dérvid av rdttspraxis (se ovan punkt 50)
att detta beslut inte kan anses felaktigt bara pd den grunden att overklagandeniamnden inte foljde
harmoniseringsbyrans beslutspraxis.

Med avseende pa argumenten att de nationella varumérkesmyndigheternas registreringspraxis inte
foljdes, erinrar tribunalen om fdljande. Det foljer av fast réttspraxis att registreringar som redan
vidtagits i medlemsstaterna utgér omsténdigheter som — utan att vara av avgorande betydelse —
enbart kan beaktas vid gemenskapsvarumaérkesregistrering (se tribunalens dom av den 22 maj 2012 i
mal T-110/11, Asa mot harmoniseringsbyran — Merck (FEMIFERAL), punkt 52 och dir angiven
rittspraxis). Gemenskapsordningen for varumérken &r ett sjélvstindigt system. Harmoniseringsbyran
och i forekommande fall gemenskapsdomstolen &ér déarfér inte bundna av ett beslut som fattats i en
medlemsstat om att ett kdnnetecken kan registreras som nationellt varumairke (se forstainstansrittens
dom av den 9 juli 2008 i mal T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyran — Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli (Mozart), REU 2008, s. I1I-1927, punkt 45 och dér angiven rittspraxis).

Pa grundval av artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i féorordning nr 207/2009 ar det angripna beslutet réttsenligt
betriffande fragan huruvida kidnnetecknet NEO kunde registreras som gemenskapsvarumarke for de
aktuella varorna (se ovan punkt 51). Detta beslut kan darfor inte anses felaktigt bara pa den grunden
att overklagandendmnden inte foljde beslutspraxis fran vissa nationella varumirkesmyndigheter i
medlemsstaterna.

Genom invdndningen att artikel 75 i forordning nr 207/2009 asidosattes, eftersom
overklagandendimndens argument var for vaga, har sokanden i huvudsak klandrat
overklagandendmnden for att denna gjorde ett allmént pastdende att prefixet neo betyder ny pa
atminstone sex av Europeiska unionens sprak. Sokanden anser sig ddrmed inte ha haft mojlighet att
besluta betriffande vilka medlemsstater denne skulle begira omvandling av sin ansékan om
gemenskapsvarumadrke till en ansokan om nationellt varumarke enligt artikel 112 och foljande artiklar
i forordning nr 207/2009. Eftersom sokanden anser sig kunna begdra omvandling endast i de
medlemsstater ddr det registreringshinder som harmoniseringsbyran gjorde géllande inte var
tillampligt, ar det nodvindigt att gora en detaljerad undersokning av rittsliget i de olika
medlemsstaterna. Overklagandenimnden &sidosatte, enligt sokanden, artikel 75 i férordning
nr 207/2009 genom att inte tillhandahalla ndgon sadan detaljerad undersokning.

Tribunalen gor i denna del foljande bedomning. Enligt lydelsen i artikel 112.2 b i foérordning
nr 207/2009 fir omvandling av en ansdkan om gemenskapsvarumirke eller av ett
gemenskapsvarumadrke till en ansokan om nationellt varumérke inte ske for skydd i en medlemsstat
dér det i enlighet med harmoniseringsbyrans beslut foreligger ett registreringshinder for eller grund
for att upphéva eller ogiltighetsforklara en ansékan om gemenskapsvarumirke eller
gemenskapsvarumarket.
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I denna bestimmelse alaggs harmoniseringsbyran emellertid endast att iaktta innehallet i ett sadant
beslut. Denna bestimmelse kan ddremot inte medféra en avvikelse fran artikel 7.2 i forordning
nr 207/2009. Enligt den sistndmnda bestimmelsen ska de absoluta registreringshindren i artikel 7.1
tillimpas dven om registreringshindren finns i endast en del av unionen. Det skulle innebéra en
forvanskning av innehéllet i artikel 7.2 i forordning nr 207/2009 om artikel 112.2 b i férordning
nr 207/2009 tolkades s3, att 6verklagandendmnden — ndr den avgor ett overklagande av granskarens
beslut att avsla en registreringsansokan pa grund av att det sokta varumérket har beskrivande karaktar
och saknar sdrskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i férordning nr 207/2009
— &r tvungen att gora en detaljerad undersokning av kénnetecknets sérskiljningsformaga i samtliga
medlemsstater, trots att det dr uppenbart att det enligt omséttningskretsens uppfattning och med
avseende pa de varor eller tjanster som anges i registreringsansokan har beskrivande karaktir pa
spraket i en av medlemsstaterna.

Det finns saledes inte nagot stod for att artikel 112.2 b i forordning nr 207/2009, jamford med
artikel 75 i samma forordning, dven syftar till att Overklagandendmnden — ndr den avgor ett
overklagande av granskarens beslut att avsld en registreringsansokan pa grund av att det sokta
varumirket har beskrivande karaktir och saknar sirskiljningsforméaga i en del av unionen i den
mening som avses i artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009 — ska gora en detaljerad
undersokning av kidnnetecknets sirskiljningsformaga i samtliga medlemsstater med avseende pa de
varor eller tjdnster som anges i registreringsansokan.

Talan kan saledes inte vinna bifall pa den tredje grunden.

Den fidrde grunden: Asidosdittande av artikel 76 i forordning nr 207/2009

I den fjarde grunden har sokanden gjort gillande att 6verklagandendmnden &sidosatte artikel 76 i
forordning nr 207/2009, eftersom den inte stodde sitt beslut med bevisning for att beteckningen neo,
sedd for sig sjilv, anvinds som ett allmint, lovordande eller siljframjande ord i niringsverksambhet,
bland annat inom den bransch som é&r aktuell i forevarande mal och pa atminstone sex europeiska
sprak. Sokanden har anfort att 6verklagandendmnden gjorde allmidnna och omotiverade pastienden
men inte nagon bedémning av omstdndigheterna i drendet.

Harmoniseringsbyran har bestritt sékandens argument.

Tribunalen gor foljande bedomning. Det anges visserligen i artikel 76.1 i forordning nr 207/2009 att
harmoniseringsbyran pa eget initiativ ska prova sadana sakforhéllanden som skulle kunna innebéra att
ett absolut registreringshinder enligt artikel 7.1 i férordning nr 207/2009 blir tillimpligt. Nar en
sokande - trots harmoniseringsbyrans beddmning - gor gillande att ett sokt varumérke har
sarskiljningsformaga, ankommer det emellertid pa sokanden att tillhandahalla konkreta och
valgrundade upplysningar till stod for att det sokta varumairket har ursprunglig sédrskiljningsformaga
eller har forvarvat sdrskiljningsforméga till foljd av anvidndning (domstolens dom av den
25 oktober 2007 i mal C-238/06 P, Develey mot harmoniseringsbyran, REG 2007, s. 1-9375,
punkterna 49 och 50).

Overklagandenimnden grundade sin slutsats att det sokta varumirket hade beskrivande karaktir och
saknade sérskiljningsformaga bland annat pa att ordet neo ér ett sjilvstandigt ord pa nygrekiska och
att det betyder "ny” pa det spraket. I fraga om de varor som anges i registreringsansokan forstar
omsdttningskretsen dérfor att kdnnetecknet NEO péa nygrekiska syftar pd nagonting som &ar nytt,
modernt eller i Overensstimmelse med den senaste tekniska utvecklingen.

Sasom angetts ovan (se punkt 35 och foljande punkter) utgor slutsatsen att det sokta varumérket har

beskrivande karaktir och saknar sdrskiljningsformaga i en del av unionen ett tillriackligt skal for att
registreringsansokan ska avslas enligt artikel 7.1 b och ¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009.
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Sokanden har dessutom inte aberopat nagra konkreta och vilgrundade uppgifter till stod for att
kéannetecknet NEO enligt omséttningskretsen skulle ha sérskiljningsformaga och inte vara beskrivande
péa nygrekiska i fraga om de varor som omfattas av registreringsansokan.

Argumenten om asidoséttande av principen om att harmoniseringsbyran ska prova sakférhallandena pa
eget initiativ enligt artikel 76 i férordning nr 207/2009 kan saledes inte godtas. Talan kan saledes inte
bifallas med stod av den fjarde grunden.

Talan kan bifallas pa den forsta grunden, avseende asidoséttande av artiklarna 64.1 och 59 i férordning
nr 207/2009. Det angripna beslutet ska dérfor ogiltigforklaras till den del det slas fast att det sokta
varumérket dr beskrivande och saknar sarskiljningsformaga i den mening som avses i artikel 7.1 b och

¢ samt 7.2 i forordning nr 207/2009 betriffande de tjanster i klass 39, for vilka granskaren bif6ll
registreringsansokan. Talan kan inte bifallas pa de 6vriga grunderna och ska darfor ogillas i ovrigt.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 i tribunalens réttegdngsregler kan rétten besluta att kostnaderna ska delas eller att

vardera parten ska bdra sina kostnader, om parterna émsom tappar malet pa en eller flera punkter. I

forevarande mal har sokandens talan bifallits endast avseende de tjanster for vilka granskaren bif6ll

registreringsansokan. Vardera parten ska darfor bara sina rattegangskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som meddelades av forsta overklagandenimnden vid Byran fér harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) den
23 februari 2012 (drende R 1387/2011-1) ogiltigforklaras i den del det avser tjinster som
omfattas av klass 39 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjanster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Vardera parten ska bira sina rittegangskostnader.
Czicz Labucka Gratsias
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 3 juli 2013.

Underskrifter
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