DOM AV DEN 28.2.2008 — MAL T-215/06

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 28 februari 2008

I mal T-215/06,

American Clothing Associates SA, Evergem (Belgien), foretritt av advokaterna
P. Maeyaert och N. Clarembeaux,

sokande,

mot

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

svarande,

angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta over-
klagandendamnd den 4 maj 2006 (drende R 1463/2005-1), om anstkan om registre-
ring av ett kinnetecken forestéllande ett 16nnlév som gemenskapsvarumairke,

meddelar

* Rattegangssprak: franska.
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FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras (referent) samt domarna F. Dehousse och
D. Svaby,

justitiesekreterare: bitradande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den
8 augusti 2006,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrdttens kansli den
24 oktober 2006,

efter forhandlingen den 6 november 2007,

foljande

Dom

Tillampliga bestimmelser

I artikel 7 i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemen-
skapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omréde 17, volym 2,
s. 3), i dess dndrade lydelse, foreskrivs foljande:

”1. Foljande far inte registreras:
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h) Varumérken som inte har godkints av behoriga myndigheter och som skall
végras registrering i enlighet med artikel 6[ter] i Pariskonventionen.

I artiklarna 1, 6, 6ter, 6sexies och 7 i Pariskonventionen for industriellt rattsskydd av
den 20 mars 1883, med dndringar och tilligg (Férenta nationernas fordragssamling,
volym 828, nr 11847, s. 108, SO 1970:60) (nedan kallad Pariskonventionen), fore-
skrivs foljande:

Artikel 1

”2) Det industriella rattsskyddet har till foremal patent, nyttighetsmodeller, industri-
ella monster och modeller, fabriks- eller handelsmérken, servicemirken, firma
samt ursprungsbeteckningar dvensom undertryckande av illojal konkurrens.

Artikel 6

1) Villkoren for anmilan och registrering av fabriks- och handelsmirken skall
bestimmas i varje unionsland [med vilket avses varje land pa vilket Pariskonven-
tionen dr tillamplig] av dess inhemska lagstiftning.
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Artikel 6ter

1) a)

c)

Unionslédnderna 6verenskommer att, nér vederborligt tillstand icke ldmnats,
végra eller forklara ogiltig registrering samt medelst limpliga atgérder
ingripa mot anvdndande sasom fabriks- eller handelsméarken eller delar darav
av unionslidndernas vapen, flaggor och andra statsemblem, av dessa linder
antagna officiella kontroll- och garantimérken och -stdmplar dvensom allt,
som ur heraldisk synpunkt utgor efterbildning dérav.

bestimmelserna under a) ovan skall ocksé vara tillimpliga pa vapen, flaggor
och andra emblem tillhérande internationella mellanstatliga organisationer,
av vilka en eller flera unionsstater 4r medlemmar, samt pa forkortningar
eller bendmningar pa sddana organisationer, dock med undantag for vapen,
flaggor, andra emblem, férkortningar och bendmningar som redan ar féremal
for gillande internationella 6verenskommelser syftande till att garantera
deras skydd.

Unionsland skall icke vara skyldigt att tillimpa bestdmmelserna under b)
ovan till nackdel for innehavare av réttigheter som i fragavarande land
forvérvats i god tro innan denna konvention trddde i kraft. Unionslanderna
skall icke vara skyldiga att tillimpa ndimnda bestimmelser nir den under a)
avsedda anvdndningen eller registreringen icke ér sddan att den hos allmén-
heten framkallar uppfattningen om ett samband mellan organisationen i
fraga och vapnen, flaggorna, emblemen, forkortningarna eller bendmning-
arna, eller om denna anvindning eller registrering sannolikt icke ar sddan att
den vilseleder allménheten rorande forefintligheten av ett samband mellan
brukaren och organisationen. ...
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For tillimpningen av dessa bestimmelser 6verenskommer unionsldnderna
att genom formedling av internationella byran i Bern 6msesidigt tillstalla
varandra forteckning over de statsemblem samt officiella kontroll- och
garantimérken och -staimplar, som de for nérvarande eller framdeles 6nskar
att helt och hallet eller inom vissa granser, stélla under skydd enligt denna
artikel, &vensom alla senare dndringar i denna forteckning. Varje unionsland
skall under lamplig tid halla de meddelade forteckningarna tillgdngliga for
allmédnheten.

Detta 6verlamnande av forteckningar dr dock icke obligatoriskt i fraga om
statsflaggor. ...

Artikel 6sexies

Unionslédnderna étar sig att skydda servicemdrken. De skall icke vara skyldiga att
sorja for registrering av sadana mérken.

Artikel 7

Beskaffenhet av den vara, pa vilken fabriks- eller handelsmérke dr avsett att anbringas,
ma icke i ndgot fall utgora hinder for registrering av market. ...”

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 23 juli 2002 en anstkan om registrering av gemenskapsvaru-
marke till harmoniseringsbyran i enlighet med forordning nr 40/94.
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4+ Det sokta varumairket, bestdende av en bild av ett 16nnlov samt bokstiaverna "rw”,
skrivna med versaler, placerade under bilden, dterges nedan:

s De varor och tjdnster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 18,
25 och 40 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumairkesregistrering av den 15 juni 1957, med andringar och tilldgg,
och motsvarar féljande beskrivningar:

— ”Léader och laderimitationer, samt varor framstéllda av dessa material och ej inga-
ende i andra klasser; djurhudar och pélsskinn, koffertar och resviskor; paraplyer,
parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror” (klass 18),

— ”Kléder, fotbeklddnader, huvudbonader” (klass 25),
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— ”Skréadderitjdnster; uppstoppning och preparering av djur; bokbinderi; behand-
ling, bearbetning och forddling av skinn, lader, péls och textil; filmframkallning
och kopiering av fotografier; triabearbetning; fruktpressning; kvarnmalning av
mjol; behandling, hdrdning och ytbearbetning av metall” (klass 40).

Genom beslut av den 7 oktober 2005, avslog granskaren ansokan om registrering av
det sokta varumaérket for samtliga berérda varor och tjanster med stod av artikel 7.1 h
i forordning nr 40/94, med motiveringen att varumarket skulle kunna ge allménheten
uppfattningen att det forelag ett samband mellan varumérket och Kanada, eftersom
lonnlovet i det sokta varumérket dr en efterbildning av Kanadas statsemblem.

Detta emblem, sasom det framgar av meddelandet av den 1 februari 1967 fran den
internationella byran vid Vérldsorganisationen for den intellektuella dganderdtten
(WIPO) till de stater som dr parter till Pariskonventionen, liksom av uppgifterna i
WIPO:s databas, ér atergivet nedan:
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Den 6 december 2005 6verklagade sokanden granskarens beslut med stod av artik-
larna 57-62 i férordning nr 40/94-.

Genom beslut av den 4 maj 2006 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket delgavs
sokanden den 29 maj 2006, avslog forsta 6verklagandendmnden s6kandens Gverkla-
gande och faststéllde granskarens beslut.

Pa grundval av de ovan i punkt 7 angivna omstindigheterna, fann 6verklagande-
nimnden att det roda lonnlovet var Kanadas emblem (punkt 11 i det angripna
beslutet). Med hénsyn till rattspraxis (forstainstansréttens dom av den 21 april 2004
i mal T-127/02, Concept mot harmoniseringsbyrin (ECA), REG 2004, s. 1I-1113,
punkt 40), ansag overklagandendmnden att det i det aktuella fallet skulle provas
huruvida det sokta varumarket inneholl nagon bestandsdel som kunde anses utgora
det kanadensiska emblemet eller, "ur heraldisk synpunkt”, en efterbildning dérav.
Forekomsten av ordelementet "rw” i det sokta varumarket utgor inget hinder mot
att tillimpa artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen (punkterna 12-14 i det angripna
beslutet).

Overklagandenimnden godtog hirvid inte skandens argument avseende skillnaden
i firg mellan 16nnlovet i det sokta varumirket och det kanadensiska emblemet.
Eftersom sokanden inte ndrmare angav nagon sirskild firg i registreringsansokan,
kunde det sokta varumairket aterges i vilken fiargkombination som helst, déribland
den roda firg som anvinds for det kanadensiska emblemet (punkt 15 i det angripna
beslutet).

Overklagandenimnden ansig dessutom att det inte fanns ndgon mirkbar skillnad
i utformningen av de tva 16nnléven. Det var i bada fallen fraga om samma 16nnlév
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med elva flikar i form av en femuddig stjirna med ett bladskaft, med synbart iden-
tiska mellanrum mellan flikarna respektive uddarna. Omséttningskretsen skulle f6lj-
aktligen uppfatta lonnlovet i det sokta varumérket som en efterbildning ur heraldisk
synpunkt av det kanadensiska emblemet (punkt 16 i det angripna beslutet). Om det
sokta varumarket registrerades skulle saledes allménheten kunna vilseledas betréf-
fande ursprunget for de varor och tjdnster som varumérket avser, dven med hdnsyn
till den stora méngfalden varor och tjénster som Kanada kan erbjuda och marknads-
fora (punkt 17 i det angripna beslutet).

Enligt 6verklagandendmnden paverkas inte ovanstdende dverviganden av sokandens
pastaende att sokandens varumirke RIVER WOODS ir vilként i Belgien, eftersom
den omsténdigheten att ett varuméirke har forvéarvat sérskiljningsforméga genom
anvindning inte har nagon relevans i det fall som avses i artikel 7.1 h i férordning
nr 40/94 (punkt 19 i det angripna beslutet). Overklagandenimnden godtog inte
heller de 6vriga argument som anforts av sokanden, som péstod sig ha registrerat
flera liknande nationella varumaiarken, daribland kanadensiska varumairken, och
aberopade harmoniseringsbyrans tidigare beslutspraxis avseende varumirken som
innehéller en flagga eller ett statsemblem (punkterna 20-22 i det angripna beslutet).

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara de angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta réittegangskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Riittslig bed6mning

Sokanden har till stod for sin talan aberopat en enda grund, ndmligen asidoséttande
av artikel 7.1 h i forordning nr 40/94. Forstainstansrétten anser det nédvandigt att
forst prova denna grund savitt avser de tjanster i klass 40 som avses i registrerings-
ansokan och, darefter, savitt avser de varor i klasserna 18 och 25 som avses i samma
ansokan.

Tjdnsterna i klass 40

Parternas argument

Sokanden har preciserat att sokanden kommer att utveckla sin talan utan att darvid
gora nagon dtskillnad mellan, & ena sidan, de varor som avses i den omtvistade
registreringsansokan och, & andra sidan, de tjdnster som avses déri, dven om det kan
finnas vissa oklarheter betriffande huruvida artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen é&r
tillamplig pa varumaérken for tjénster.
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Harmoniseringsbyran har tillstatt att artikel 6ter 1 a enligt den strikta ordalydelsen
endast ér tillimplig pa fabriks- eller handelsmérken, det vill siga varuméarken for
varor. Denna bestdmmelse innebdr saledes att de stater som ar parter till Pariskon-
ventionen, liksom stater och internationella organisationer, déribland Europeiska
unionen, som dr medlemmar av Virldshandelsorganisationen, vilka &r skyldiga att
iaktta artikel 6ter, inte dr skyldiga att végra eller ogiltigférklara registrering av kidnne-
tecken som innehaller eller ar efterbildningar av statsemblem eller andra officiella
kédnnetecken som varumairken for tjanster eller som bestandsdelar av varumérken for
tjanster. Enligt harmoniseringsbyréan star det emellertid staterna, liksom harmonise-
ringsbyran sjilv, obestridligen fritt att gora det.

For det forsta har WIPO, som administrerar Pariskonventionen, uttryckligen
godként denna mojlighet, sdsom framgér av sjunde stycket i “allmén information om
artikel 6ter i Pariskonventionen”, tillganglig pd WIPO:s hemsida pa Internet. Vidare
hénfors det i artikel 1 i forordning nr 40/94 uttryckligen till skyddet f6r "varuméarken
for varor eller tjdnster”, medan det ddremot i artikel 7 i samma férordning, som avser
absoluta registreringshinder, inte gors nagon atskillnad mellan varumérken for varor
respektive tjdnster. Vidare har forstainstansritten sjalv, i domen i det ovan i punkt 10
niamnda mélet ECA, bekriftat att artikel 6ter i Pariskonventionen dven ér tillimplig
pé varumadrken for tjanster, eftersom det varumérke som var i fraga i det malet avsag
savil varor i klass 9 som tjanster i klass 41 och forstainstansratten inte gjorde nagon
atskillnad mellan varor och tjanster nér den fann att det fanns fog for att, med stod av
artikel 6ter i Pariskonventionen, avsla ansokan om registrering av varumaérket.

Vid forhandlingen har harmoniseringsbyran foresprakat en extensiv tolkning av
artikel 6ter i Pariskonventionen, som enligt harmoniseringsbyran dven ar tillamplig
pa varumadrken for tjinster, eftersom denna sistnimnda varumaérkeskategori, sedan
artikel 6ter i Pariskonventionen antogs, har fatt en 6kad betydelse, jamférbar med
betydelsen av varumaérken for varor. I 6vrigt rekommenderar WIPO, enligt harmoni-
seringsbyran, en sadan tolkning av bestimmelsen.
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I sin svarsinlaga har harmoniseringsbyran dven gjort gillande att fragan huruvida
artikel 6ter i Pariskonventionen ir tillaimplig p&4 varumérken for tjdnster under alla
forhallanden inte &r i fraga vid forstainstansrétten. For det forsta har fragan inte aktu-
aliserats under forfarandena vid harmoniseringsbyrans enheter, och for det andra har
sokanden inte i ansokan tillrdckligt tydligt forklarat varfor ndmnda bestdmmelse inte
ar tillamplig pa varumaérken for tjanster. Vid forhandlingen har harmoniseringsbyran
emellertid medgett att forstainstansratten kan prova denna fraga trots att sékanden
inte har anfort ndgon sérskild argumentation i detta hdnseende. Detta har antecknats
i forhandlingsprotokollet.

Forstainstansrittens bedomning

Inledningsvis skall det papekas att sokanden, savil vid harmoniseringsbyrans enheter
som vid forstainstansrétten, i sak har anfort en enda grund, ndmligen &sidoséttande
av artikel 7.1 h i férordning nr 40/94, med motiveringen att ansdkan om registrering
av det sokta varumaérket inte kan avslas med stod av artikel 6ter 1 a i Pariskonven-
tionen, eftersom ndmnda varumérke varken utgors av Kanadas statsemblem eller "ur
heraldisk synpunkt” utgor en efterbildning dérav.

Fragan huruvida artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen ér tillimplig pa varumérken
for tjanster utgor emellertid en fraga vars 16sning dr nodvandig for att sdkerstilla en
korrekt tillaimpning av forordning nr 40/94 i forhallande till den grund som s6kanden
har anfort. For att avgora om det sokta varumaérket, sévitt det avser tjanster, utgor ett
varumaérke vars registrering eventuellt strider mot artikel 6ter 1 a, &r det ndmligen
nodvindigt att forst avgora huruvida ndmnda bestimmelse ér tillimplig pa varu-
mirken for tjdnster. Om sa inte dr fallet utgor harmoniseringsbyrans avslag pa
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ansokan om registrering av varumaérket for tjanster mycket riktigt ett dsidoséttande
av artikel 7.1 h i forordning nr 40/94 pa det sitt som s6kanden har gjort géllande,
utan att det dérvid dr nodvéndigt att prova huruvida det sokta varumérket innehaller
Kanadas statsemblem eller "ur heraldisk synpunkt” utgor en efterbildning dérav.

Fragan huruvida artikel 6ter i Pariskonventionen skall tillimpas pa varumérken for
tjianster ingar darfor bland de réttsliga forhallanden som gjorts gillande vid Gver-
klagandendmnden, dven om sokanden inte har yttrat sig angaende denna friaga och
dven om 6verklagandendmnden inte har prévat denna aspekt (férstainstansrittens
dom av den 1 februari 2005 i mal T-57/03, SPAG mot harmoniseringsbyran — Dann
och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 21). Denna fraga kan séledes
aberopas for forsta gdngen vid forstainstansrétten (domen i det ovanndmnda mélet
HOOLIGAN, punkt 22).

Av de skil som angetts i punkt 23 ovan ingar denna fraga ocksa bland de rittsliga
forhallanden som skall provas av forstainstansratten. Det skall ndmligen papekas
att forstainstansrétten, dven om den enbart skall prova tvisten i enlighet med de
yrkanden som framstéllts av parterna, pa vilka det ankommer att avgransa tvisten, inte
ar bunden enbart till de argument som parterna aberopat till stod for sina yrkanden,
med risk for att avgorandet annars skulle fattas pa felaktiga rittsliga grunder (domsto-
lens beslut av den 27 september 2004 i mél C-470/02 P, UER/M6 m.fl., ej publicerat i
rattsfallssamlingen, punkt 69, och av den 13 juni 2006 i mal C-172/05 P, Mancini mot
kommissionen, ej publicerat i réttsfallssamlingen, punkt 41). Detta giller i &n storre
utstrackning i det forevarande mélet, eftersom s6kanden har uttryckt tvivel avseende
mojligheten att tillimpa artikel 6ter i Pariskonventionen pa varumaérken for tjanster.
Sasom harmoniseringsbyran sjilv har medgett vid férhandlingen ingar denna fraga
saledes i tvisten och skall provas av forstainstansritten, eftersom denna prévning &r
nodvéndig for att besvara sokandens enda grund.

Forstainstansritten skall foljaktligen prova huruvida artikel 6ter i Pariskonventionen
dven 4r tillimplig pa varumérken for tjanster. I detta hinseende kan det konstateras
att bestimmelsen enligt dess ordalydelse enbart omfattar "fabriks- eller handels-
mérken”. Det framgar tydligt av artikel 1.2, artikel 6.1 och, slutligen, artikel 6sexies
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i Pariskonventionen, att det i konventionen gors atskillnad mellan & ena sidan
"fabriks- eller handelsmérken” vilka, sasom framgar av artikel 7 i konventionen,
registreras for varor och, & andra sidan, ”"servicemirken”[*]. [* I 6verensstimmelse
med terminologin i forordning nr 40/94 anvinds nedan begreppet "varumérken for
tjanster”. Overs. anm.] Eftersom artikel 6ter endast avser fabriks- och handelsmirken,
det vill sdga varumérken for varor, kan det konstateras att forbudet mot registrering
och anvdndning enligt denna bestimmelse inte avser varumaérken for tjanster.

Harmoniseringsbyran har emellertid gjort gillande att gemenskapslagstiftaren far
forbjuda registrering av varumérken, dven varumirken for tjédnster, som innehéaller
bestandsdelar som utgors av statsemblem, dven om den inte &r skyldig att gora det
enligt artikel 6ter i Pariskonventionen.

Forstainstansrétten konstaterar emellertid att artikel 7.1 h i férordning nr 40/94
endast innehaller en enkel hianvisning till artikel 6ter i Pariskonventionen, genom att
det déri anges foljande: "Foljande far inte registreras: [v]arumérken som ... skall vigras
registrering i enlighet med artikel 6[ter] i Pariskonventionen.” Eftersom artikel 6ter
i Pariskonventionen inte avser varumérken for tjanster, kan sddana varumaérken inte
utgora varumérken som enligt denna bestimmelse "[inte far] registreras” och kan
saledes inte omfattas av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 h i féorordning
nr 40/94. Enbart den av harmoniseringsbyran dberopade omstandigheten att det i
artikel 7 i forordning nr 40/94 inte gors nagon atskillnad mellan varumérken for varor
och varumairken for tjénster récker inte for att nd den motsatta slutsatsen, eftersom
en sadan dtskillnad gors i artikel 6ter i Pariskonventionen, till vilken artikel 7.1 h i
forordning nr 40/94 hénvisar.

Om gemenskapslagstiftaren hade haft for avsikt att dven savitt avser tjénster
forbjuda registrering av varumérken innehallande "vapen, flaggor och andra stats-
emblem”, skulle lagstiftaren inte ha begrénsat sig till att bara hédnvisa till artikel 6ter i
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Pariskonventionen, utan skulle i sjélva ordalydelsen av artikel 7 i férordning nr 40/94
ha infogat ett forbud mot att registrera, som gemenskapsvarumairke eller som en
bestandsdel dérav, “vapen, flaggor och andra statsemblem ... d&vensom allt, som ur
heraldisk synpunkt utgor efterbildning dérav”, och inte som nu, till f6ljd av hénvis-
ningen till artikel 6ter i Pariskonventionen, underforstatt men med noédvéndighet,
gjort atskillnad mellan varumaérken for varor och varumaérken for tjénster.

Domen i det ovan i punkt 10 nimnda malet ECA, som aberopats av harmoniserings-
byrén, innebdr inte att ovanstdende 6verviganden vederliggs, eftersom forstain-
stansritten i det malet 6ver huvud taget inte provade fragan huruvida artikel 6ter i
Pariskonventionen ér tillimplig pa varumérken for tjdnster, en fraga som parterna
for ovrigt inte hade aktualiserat i det malet.

Savitt slutligen avser harmoniseringsbyrans argument att artikel 6ter i Pariskonven-
tionen skall tolkas extensivt, kan detta inte godtas. For det forsta anges det i det enda
relevanta dokument fran WIPO som harmoniseringsbyran har aberopat (se punkt 19
ovan) endast att artikel 6ter i Pariskonventionen "inte innebar att stater som &r
parter till Pariskonventionen dr skyldiga att vdgra eller ogiltigforklara registrering
av eller forbjuda anvidndning av statsemblem eller andra officiella kinnetecken som
varumairken for tjanster eller som bestandsdelar av varumirken for tjanster. Det star
emellertid staterna fritt att géra det ...”. I motsats till vad harmoniseringsbyran har
gjort gillande talar séledes detta dokument inte alls for att bestimmelsen skall tolkas
extensivt. I ovrigt var det just i syfte att utstrdcka det skydd som varumérken for
varor atnjuter genom Pariskonventionen till varuméarken for tjanster som en sérskild
bestdmmelse lades till genom artikel 16 i varumérkeskonventionen, antagen i Geneéve
den 27 oktober 1994. Europeiska gemenskapen, som undertecknade konventionen
den 30 juni 1995, har emellertid inte ratificerat densamma.

For det andra, och framfor allt, kan det antas att gemenskapslagstiftaren nir forord-
ning nr 40/94 relativt nyligen antogs var medveten om betydelsen av varumérken for
tjidnster i den moderna handeln, och séledes skulle ha kunnat utvidga det skydd som
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statsemblem &tnjuter genom artikel 6ter i Pariskonventionen till att dven omfatta
varumirken for tjdnster. Lagstiftaren ansag det emellertid inte dndamalsenligt att
pa detta sétt utvidga de relevanta bestimmelsernas tillimpningsomrade, och det ar
inte gemenskapsdomstolens sak att sdtta sig i lagstiftarens stélle och tolka ndmnda
bestammelser, vars innebord pa intet sdtt &r tvetydig, contra legem.

Av det ovan anforda framgar att det angripna beslutet, eftersom det innebar avslag
pa ansokan om registrering av det sokta varumaérket for tjanster i klass 40, har anta-
gits i strid med artikel 7.1 h i forordning nr 40/94 och skall ogiltigforklaras.

Varorna i klasserna 18 och 25

Parternas argument

Sokanden har inledningsvis erinrat om forstainstansrittens réttspraxis betrédffande
tolkningen av artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen (domen i det ovan i punkt 10
ndmnda mélet ECA, punkt 39), och har av denna réttspraxis dragit slutsatsen att
registrering av ett varumaérke som, i likhet med det sokta varumérket, inte inkréktar
pa en stats ritt att kontrollera anvindningen av symbolerna for dess suverdnitet och
inte heller skulle kunna vilseleda allménheten i friga om ursprunget for de varor och
tjanster som varumdrket avser, inte kan végras pa grundval av denna bestammelse.

For det forsta har 6verklagandendmnden enligt skanden felaktigt ansett att fore-
komsten av ordelementet "rw” i det sOkta varumirket saknar relevans. Enligt
sokanden skall alltid genomsnittskonsumentens uppfattning beaktas, och sirskilt det
helhetsintryck som vederbérande far av varumérket (se, analogt, domstolens dom
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av den 16 september 2004 i mél C-404/02, Nichols, REG 2004, s. [-8499, punkt 35;
se @ven domen i det ovan i punkt 10 ndmnda mélet ECA, punkt 64). Genomsnitts-
konsumenten uppfattar dessutom vanligtvis ett varumérke som en helhet (domsto-
lens dom av den 11 november 1997 i mél C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191,
punkt 23).

I det nu aktuella fallet bildar ordelementet "rw”, en forkortning av sékandens huvud-
varumérke RIVER WOODS, en helhet tillsammans med det sokta varumérkets figur-
element. Dessutom skall hdnsyn tas till hur genomsnittskonsumenten skulle uppfatta
varumairket vid normal anvindning. Sokanden har i sin ansokan atergett bilder som
enligt sokanden ger en idé om en sadan uppfattning. Om hénsyn tas till det helhets-
intryck som det sokta varumirket ger vid normal anvidndning dr varje mojlighet att
tilldimpa artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 i det nu aktuella fallet utesluten.

For det andra har s6kanden gjort gillande att 6verklagandendmnden &ven gjorde fel
nédr den i punkt 16 i det angripna beslutet, betréffande l6nnlévet i det sokta varu-
mirket, ansig att "omsittningskretsen kan fa intryck av att det ar fraga om en heral-
disk efterbildning av det kanadensiska emblemet”.

Skyddet for statsemblem genom artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen avser likheter ur
en vél avgransad aspekt, nirmare bestamt efterbildningar "ur heraldisk synpunkt”.
Sokanden har i detta hdnseende papekat att "denna precisering uppenbarligen
begrinsar rickvidden av den forbjudna efterbildningen jamfért med vad som
normalt skulle anses oacceptabelt inom varumérkesritten. D& statsemblem ofta
innehaller vanliga symboler som ett lejon, en 6rn eller solen, &r efterbildningar
endast forbjudna om de ror de heraldiska egenskaperna hos den berdrda statens
kénnetecken. Symbolen som sadan kan saledes fortfarande anvéndas fritt och far
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anvéindas i sammansittningar av fabriks- eller handelsmérken” (protokoll fran revi-
sionskonferensen i Haag 1925, s. 245). Sokanden hénvisar dven till 6verldggningar vid
Lissabonkonferensen, som holls ar 1958 i syfte att gora en versyn av Pariskonven-
tionen, avseende fragan huruvida begréansningen av skyddet enligt artikel 6ter 1 a till
efterbildningar "ur heraldisk synpunkt” borde tas bort (protokoll fran Lissabonkonfe-
rensen, sidorna 129, 131, 139 och 140).

Sokanden har dessutom framhallit att artikel 6ter i Pariskonventionen inte, utom i
sarskilda fall, avser att skydda ett emblem nir detta anvéinds i en annan funktion én
som emblem. I likhet med varumirken eller andra sirskiljande kidnnetecken kan ett
emblem emellertid ha mer eller mindre vanligt forekommande egenskaper. Denna
omstindighet paverkar enligt sokanden det skydd som det ifrdgavarande emblemet
atnjuter genom artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen. Ett emblem med ganska vanligt
forekommande egenskaper, med endast ett fatal markerade heraldiska egenskaper,
har saledes endast ett mycket begrénsat skydd.

I det aktuella fallet har den kanadensiska regeringen meddelat WIPO att dess stat-
semblem utgors av samma roda 16nnlov som det som utgor en del av den natio-
nella kanadensiska flaggan. Enligt skanden ér den roda firgen pa lovet ett ytterst
betydelsefullt element. Detta framgar for det forsta av att det under rubriken "typ”
for inskrivning av detta emblem i WIPO:s databas anges att emblemet i fraga &r
ett "fairgemblem”, for det andra av den grafiska atergivningen av samma emblem i
databasen, och for det tredje av att den fidrgnyans som anvénds ér specifik och inte
motsvarar ndgon farg som &r sérskilt vanlig for lonnlov. Detta sista element sarskiljer
det kanadensiska emblemet fran den bild som man naturligt kommer att tinka pa
ndr man forestiller sig ett [onnlov.

Enligt sokanden &r det sjalvklart att det inte &r avsett att artikel 6ter i Pariskon-
ventionen skall gora det mojligt for Kanada att fd ensamritt till den naturliga
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avbildningen av ett 16nnlov, sérskilt inte som detta tréd inte bara véxer i Kanada. Det
sokta varumérket bestdr emellertid bara av en naturlig atergivning av ett 16nnlov i
svart farg. Om det sokta varumirket jamfors med det kanadensiska emblemet fran
grafisk synpunkt &r 16nnlévet i det sokta varumérket dessutom annorlunda genom
att dess bladskaft dr av en annan lingd. En genomsnittskonsument som kommer i
kontakt med det sokta varumarket vid normal anvandning av detsamma, skulle slut-
ligen uppfatta 16nnlovet i varumérket som en helhet tillsammans med det sérskil-
jande och dominanta ordelementet "rw”, och lonnlovet skulle dérvid inte uppvisa
nagra heraldiska egenskaper.

Under dessa forhallanden ér det omajligt att anse att det sokta varumaérket "ur heral-
disk synpunkt” utgor en efterbildning av det kanadensiska emblemet. En registrering
av detta varumirke skulle ndmligen inte innebédra nagot intrang vare sig i det kana-
densiska emblemet i sig eller i den kanadensiska statens kontroll av anvédndningen av
nidmnda emblem.

For det tredje har sokanden bestritt slutsatsen i det angripna beslutet (punkt 17)
enligt vilken en registrering av det sokta varumirket skulle kunna medfora att
allménheten blev vilseledd med avseende pa ursprunget for de varor och tjanster som
varumarket avser.

Sokanden har gjort gillande att, vid beddmningen av risken for vilseledande med
avseende pa ursprunget for de varor eller tjdnster som det sokta varumairket avser,
skall hansyn tas dels till genomsnittskonsumentens uppfattning, dels till de aktuella
varorna eller tjdnsterna. Dessutom ér det nodvéindigt att det samband som det sokta
varumadrket eventuellt antyder mellan & ena sidan de varor eller tjanster som varu-
mirket avser och & andra sidan ett land, dr sa direkt och konkret att genomsnitts-
konsumenten vilseleds (se, analogt, forstainstansrattens dom av den 12 januari 2005
i mél T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS mot harmoniseringsbyran (EURO-
PREMIUM), REG 2005, s. II-65, punkterna 24, 25 och 41).
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I det nu aktuella fallet kan helhetsintrycket av det sokta varumérket emellertid
inte medfora att genomsnittskonsumenten vilseleds. Hénvisningen i det angripna
beslutet till den stora mangfald varor och tjénster som Kanada, en av virldens storsta
ekonomier, kan erbjuda och marknadsfora paverkar inte denna standpunkt, eftersom
den omstindigheten giller dven for manga andra ldnder. Sokanden anser inte att det
i malet har pavisats ett tillrackligt konkret och direkt samband mellan & ena sidan de
varor och tjanster som avses med det sokta varumirket och & andra sidan det ifraga-
varande landet, det vill siga Kanada.

Tvirtom kommer en konsument som kommer i kontakt med det sokta varumérket,
med avseende pa de varor och tjanster som avses med varumérket, att uppfatta ett
ordelement som bildar en helhet tillsammans med ett dekorativt fantasielement
som pa sin hojd har en mycket svag geografisk konnotation. Denna konnotation ar
mycket mindre uppenbar dn i fallet med andra varumérken, sdsom till exempel varu-
mirket Mont Blanc, registrerat for blackpennor eller gradde. I de sistndmnda fallen
uppfattar konsumenten namligen inte nagot samband mellan ursprunget for black-
pennan eller gridden och regionen Mont Blanc. Dessutom &r det inom kladsektorn
vanligt med kédnnetecken av samma typ som det sokta varumaérket.

For det fjarde har sokanden gjort gillande att 6verklagandendmnden agerade felak-
tigt nér den fann att provningen av huruvida s6kandens varumérke RIVER WOODS
var vilként, liksom av sokandens anvdndning av varumédrken som hérletts fran detta,
sasom det sokta varumarket, saknade relevans i det aktuella fallet.

Savitt avser faktiska omstidndigheter har sokanden &beropat flera handlingar, som
bilagts ansokan, vilka enligt s6kanden visar att sokanden redan i stor utstrickning har
anvant dessa hirledda varumarken, sarskilt det sokta varumarket, och att sokandens
varumérke RIVER WOODS dessutom ér ett av Belgiens mest vilkdnda varumaérken.
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Ur rattslig synvinkel har sokanden preciserat att dess argumentation vid 6verklagan-
dendmnden inte avsag forvarv av sdrskiljningsformaga genom anvindning. Sokanden
har medgett att ett sddant pastaende vore irrelevant med hinsyn till ordalydelsen av
artikel 6ter i Pariskonventionen.

Sokanden anser emellertid att pa grund av den intensiva anvdndningen av dessa
hirledda mérken, och med hénsyn till att varumérket RIVER WOODS ér sé vilként,
skulle den konsument som kommer i kontakt med det sokta varumérket inte i
ndgot fall tro att de varor eller tjanster som varumérket avser hdrror fran Kanada
eller atnjuter nagot slags officiellt erkdnnande fran Kanadas sida. Anvéindningen och
fragan huruvida varumérket ar véilként utgor dérfor relevanta omstdndigheter vid
provningen av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 h i forordning nr 40/94
och av artikel 6ter i Pariskonventionen, sérskilt som ingen stat eller internationell
organisation har invdnt mot anvdndningen av varumirket RIVER WOODS eller
andra hérledda varumaérken tillhérande sokanden.

Slutligen har sokanden gjort gillande att overklagandendmnden inte i tillracklig
utstrackning har beaktat de andra tidigare nationella och gemenskapsrittsliga varu-
mirken innehallande en flagga eller ett statsemblem som sokanden aberopade vid
harmoniseringsbyran. Varje varumérke skall visserligen bedémas i forhallande till
sina egna egenskaper och inte pa grundval av tidigare beslutspraxis fran harmonise-
ringsbyran eller pa grundval av att varumaérket tidigare har registrerats eller vigrats
registrering i andra europeiska linder. Sddana omstandigheter kan emellertid utgora
relevanta indikationer avseende mojligheten att registrera ett kidnnetecken sasom
gemenskapsvarumairke.

Detta giller i dn storre utstrdckning nédr de andra dberopade registreringarna illus-
trerar tillimpningen av bestimmelser i internationella konventioner, sdsom Paris-
konventionen, eller praxis i det berérda emblemets ursprungsland. Detta land &r mest
lampat att definiera skyddsomfénget for sitt eget emblem och ér dessutom ursprunget
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till meddelandet av emblemet sdsom ett emblem som omfattas av artikel 6ter i Paris-
konventionen. Det dr darfor svart att motivera en strdngare uppfattning avseende
skyddsomfanget for det nationella emblemet utanfér det ndmnda landet d4n inom
det. Eftersom harmoniseringsbyran i det nu aktuella fallet pa visst sitt representerar
Kanada, dr harmoniseringsbyran i sjalva verket skyldig att beakta kanadensisk praxis
i fraga om skyddet for det berérda emblemet.

I detta hdanseende har s6kanden papekat att sokanden har ansékt om registrering som
kanadensiskt varumirke av ett varumérke som dr identiskt med det sokta. Ansdkan
avslogs inte pa grund av nagot absolut registreringshinder, utan drogs sedermera till-
baka av andra skl. For att registreringen av varumaérket skulle godkdnnas kravde den
kanadensiska varumérkesbyran enbart att sokanden skulle utfirda foljande avstaen-
deforklaring (disclaimer): ”[s]okanden avsédger sig ensamritt till anvdndning av ater-
givningen av lonnlévet med elva flikar i andra fall &n i samband med varumaérket”.
Den kanadensiska varumérkesbyrans stdndpunkt aterspeglar endast principen att
det ar "varumadrkets helhetsintryck” och "uppfattningen av det sasom en helhet” som
skall beaktas.

Sokanden har i 6vrigt registrerat tvd andra varumérken vid den kanadensiska varu-
maérkesbyran. Vart och ett av dessa varumirken bestér av ett 16nnlov, som i det ena
fallet técks av ett motiv inspirerat av Forenta staternas flagga, och i det andra fallet
innehaller bokstdverna "rw”. Dessa registreringar foregicks av att skanden lamnade
en avstdendeforklaring formulerad i samma ordalag som den som angetts i forega-
ende punkt. Bada de sistndmnda varumaérkena, liksom ett varumarke identiskt med
det sokta varumairket, har dven registrerats i Forenta Staterna.

Harmoniseringsbyran gjorde emellertid inte registreringen av det sokta varumarket
beroende av nagon liknande avstaendeforklaring, trots att den borde ha forutsett
en sddan mojlighet med hénsyn till att det var fraga om varumérken innehallande
bestdndsdelar som lanats fran emblem och symboler tillhérande en stat, vilka kan ge
upphov till tveksamheter avseende varumarkenas skyddsomfang.

II - 329



56

57

58

59

DOM AV DEN 28.2.2008 — MAL T-215/06

Sokanden har dessutom papekat att harmoniseringsbyrén sjélv har registrerat andra
varumaérken tillhorande sokanden, vilka mot bakgrund av det angripna beslutet hade
kunnat végras registrering. Sokanden har i sin ansokan atergett tre gemenskapsva-
rumérken som sokanden sédger sig vara innehavare av. Det forsta, registrerat som
nr 2793479, bestar av ett 16nnlév med bokstdverna "rw” inuti. Det andra, registrerat
som nr 2788115, bestar bland annat av ett 16nnlov tdckt av ett motiv forestillande
Forenta staternas flagga. Det tredje bestar, forutom av andra bestdndsdelar, av en
flagga som liknar Forenta staternas. Sokanden har i 6vrigt papekat att bade det sokta
varumdrket och de tre ovanndmnda varumirkena redan har godkints av Benelux
byra for immateriell 4ganderitt, liksom av andra nationella varumérkesbyréer.

Slutligen har sokanden papekat att harmoniseringsbyrans avslag pd ansékan om
registrering av det sokta varumaérket inte dr konsekvent med byrans praxis betrif-
fande varumairken innehallande en &tergivning av ett 16nnlov eller ndgot annat stats-
emblem. Sékanden har i ansokan atergett 29 kinnetecken bestdende av 16nnlov eller
flaggor och andra statsemblem samt lagt fram bevis for att samtliga kdnnetecken har
registrerats som gemenskapsvarumarken.

Harmoniseringsbyran har bestritt sokandens argument.

Forstainstansréttens bedomning

Syftet med artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen dr att forhindra registrering och
anvidndning av fabriks- och handelsmérken som é&r likadana som statsemblem eller
som uppvisar vissa likheter med dessa (domen i det ovan i punkt 10 nimnda mélet
ECA, punkt 39). Staters emblem skyddas, inte bara mot registrering och anvdndning
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av varumadrken som ér identiska med eller innehéller sidana emblem, utan ocksa mot
anvidndning i varumérken av sddant som "ur heraldisk synpunkt” utgor efterbild-
ningar av emblemen (domen i det ovan i punkt 10 ndmnda mélet ECA, punkt 40).

Den omstidndigheten att det sokta varumaérket i forevarande fall dven innehéaller
ordelementet "rw” utgor séledes inte i sig nidgot hinder for tillimpningen av ovan-
ndmnda artikel, i motsats till vad sokanden har gjort géllande (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovan i punkt 10 ndimnda malet ECA, punkt 41).

Sokanden saknar i detta sammanhang fog for sin hdnvisning till domen i det ovan i
punkt 35 nimnda malet Nichols, punkt 35. Till att borja med dr punkt 35 i domen,
som sOkanden aberopat, 6ver huvud taget inte relevant. Under alla férhallanden
skall det papekas att domen avser tolkningen av artikel 3.1 a och b i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13,
volym 17, s. 178). Det ér fraga om en bestimmelse vars ordalydelse dr analog med
den i artikel 7.1 a och b i férordning nr 40/94, enligt vilken det inte ar tillatet att
som gemenskapsvarumadrken registrera dels kdnnetecken som inte uppfyller kraven i
artikel 4, det vill sdga som inte kan utgora gemenskapsvarumairken, dels varumérken
som saknar sirskiljningsformaga.

Oavsett sokandens felaktiga hdanvisning &r det emellertid enligt fast rattspraxis riktigt
att, savitt avser sammansatta varumaérken, fragan huruvida varumarket har sarskilj-
ningsformaga kan provas delvis med avseende pa varje ord eller bestandsdel sedd for
sig, men den skall under alla forhallanden avgoras pa grundval av det helhetsintryck
som omsdttningskretsen far av varumérket, och inte pa grundval av antagandet att
bestdndsdelar som var och en for sig saknar sérskiljningsformaga inte tillsammans
kan ha sadan formaga. Enbart den omsténdigheten att varje enskild bestdndsdel sedd
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for sig saknar sdrskiljningsforméga hindrar ndmligen inte att den kombination som
de bildar kan ha sarskiljningsforméga (se domstolens dom av den 15 september 2005
i mal C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrén, REG 2005, s. I-7975, punkt 29, och
dér angiven réttspraxis).

Det framgar saledes av denna rittspraxis att enbart den omstidndigheten att en
bestandsdel i ett sammansatt varumérke saknar sdrskiljningsférméga inte hindrar
att varumarket i fraga registreras som gemenskapsvaruméirke om varumairket vid en
helhetsbeddmning besitter sadan sirskiljningsférmaga.

Sa dr ddremot inte fallet vad giller det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 h i
férordning nr 40/94, i vilken det hénvisas till artikel 6ter i Pariskonventionen. Enligt
den sistndmnda bestimmelsen dr det ndmligen inte bara otillatet att registrera varu-
mérken som bestér enbart av ett statsemblem och allt, som "ur heraldisk synpunkt”
utgor efterbildning dérav, utan dven att registrera eller anvinda statsemblem, och
allt som "ur heraldisk synpunkt” utgor efterbildningar av ett sidant emblem, som
bestdndsdel i ett sammansatt varumarke.

Vid bedémningen av ett sammansatt varumirke med utgdngspunkt fran denna
bestdmmelse skall saledes var och en av varumaérkets bestandsdelar beaktas, och det
rdcker att en av bestandsdelarna utgor ett statsemblem eller "ur heraldisk synpunkt”
utgor efterbildning dérav, for att det skall finnas hinder for att registrera det berérda
varumadrket, oavsett vilket helhetsintryck varumairket ger.

Aven sokandens hédnvisning till domen i det ovan i punkt 10 ndmnda malet ECA,
punkt 64, dr felaktig. For det forsta erinrar forstainstansrétten i punkt 64 i domen
endast om innehéllet i det beslut av dverklagandendmnden som var i fraga i malet.
For det andra hor denna punkt till den del av domen som avser det undantag som
inréttats genom artikel 6ter 1 ¢ i Pariskonventionen, och sérskilt omsattningskretsens
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uppfattning rérande forekomsten av ett samband mellan innehavaren av det sokta
varumérket och den internationella organisation vars emblem &terges i varumaérket.
Denna punkt i domen i det ovan i punkt 10 ndmnda malet ECA kan saledes inte
tolkas sa att den talar for registrering av ett varumirke som gemenskapsvarumarke
som forutom ett statsemblem eller ett emblem tillh6rande en internationell orga-
nisation dven innehaller andra bestandsdelar. Denna standpunkt har i sjdlva verket
uttryckligen forkastats genom domen i det ovan i punkt 10 ndmnda malet ECA (se
ovan punkt 59).

I det nu aktuella fallet skall forstainstansritten séledes prova huruvida det 16nnlov
som ingar i det sokta varumérket uppfattas som Kanadas statsemblem, eller som en
efterbildning dédrav "ur heraldisk synpunkt”. Sokanden har gjort gillande att sé inte
ar fallet, och har hérvid framhaéllit dels skillnaderna i fairg mellan l6nnlovet i det sokta
varumairket och det 16nnlév som utgoér Kanadas statsemblem, dels de grafiska skill-
naderna avseende de bada lonnl6vens skaft.

Savitt avser skillnaden i firg kan varumirket, med hinsyn till att registreringsan-
sokan inte innehaller ndgon uppgift om farger for det sokta varumairket, aterges i
vilken firgkombination som helst, och allts& dven som ett rott 16nnlév. Den omstén-
digheten att 16nnlovet i det kanadensiska emblemet ar rott saknar saledes betydelse i
det forevarande fallet (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 10
ndmnda malet ECA, punkt 45). I 6vrigt kan det kanadensiska emblemet, i likhet med
det 16nnl6v som ingar i det sokta varumarket, forekomma som svartvita reproduk-
tioner (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 10 ndimnda mélet
ECA, punkt 46).

Harav foljer att 6verklagandendmnden hade fog for att i punkt 15 i det angripna
beslutet avfirda s6kandens argument avseende skillnaden i firg mellan de bada
l6nnloven.
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Savitt avser de grafiska skillnaderna avseende de béda 1onnlévens skaft skall forsta-
instansrdtten, i syfte att avgora huruvida varumaérket strider mot bestimmelserna i
artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen, jamfora varumérket och det berdrda statsem-
blemet "ur heraldisk synpunkt”.

Vapen och andra heraldiska emblem ar utformade med utgangspunkt fran en relativt
enkel beskrivning med anvisningar avseende arrangemang och bakgrundsfirg, liksom
en uppriakning av emblemets olika bestandsdelar (till exempel ett lejon, en 6rn, en
blomma, och sé vidare), med anvisning om deras firg och position i emblemet. Den
heraldiska beskrivningen innehaller ddremot inte nagra detaljerade anvisningar om
emblemets utformning och dess enskilda bestdndsdelar. Detta innebér att samma
heraldiska beskrivning kan ge upphov till flera olika konstnérliga tolkningar av ett
och samma emblem. Var och en av dessa tolkningar kan visserligen uppvisa detalj-
skillnader i forhallande till de 6vriga, men icke desto mindre utgor samtliga tolk-
ningar efterbildningar av det berérda emblemet "ur heraldisk synpunkt”.

En jamforelse "ur heraldisk synpunkt” i den mening som avses i artikel 6ter i Paris-
konventionen skall séledes ske med utgangspunkt fran den heraldiska beskrivningen
och inte den geometriska beskrivningen, som till sin natur 4r mycket mer detaljerad
(domen i det ovan i punkt 10 ndimnda malet ECA, punkt 44).

I det nu aktuella fallet har Kanada meddelat WIPO:s internationella byra atergiv-
ningen av det 16nnl6v som utgor Kanadas statsemblem (se ovan punkt 7), utan att
dérvid forse den med nagon som helst beskrivning. Det dr emellertid uppenbart att
en heraldisk beskrivning av emblemet enbart skulle innehalla uppgiften att det var
fraga om ett rott 16nnlov utan att ytterligare precisera dess sérskilda utformning,
eftersom sadana preciseringar varken dr nédvéndiga eller brukliga for en heraldisk
beskrivning.
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Vid en jamforelse mellan det 16nnlév som meddelats vara den kanadensiska statens
emblem och det sokta varumairket framgar visserligen vissa skillnader i utformningen
med avseende pa skaftet pa de tva loven, eftersom de tva inskérningarna pa dmse
sidor om den mittersta tredjedelen av 16vet &r djupare pa lonnlovet i det kanaden-
siska emblemet. En detalj sdésom det exakta djupet pa dessa inskdrningar skulle emel-
lertid inte féorekomma i den heraldiska beskrivningen av det ifragavarande emblemet
men, i forekommande fall, i en mycket mer detaljerad geometrisk beskrivning, som
emellertid saknar relevans vid en jamférelse "ur heraldisk synpunkt”.

Harav foljer att 6verklagandendmnden hade fog for att i punkt 16 i det angripna
beslutet finna att "trots den lilla skillnaden mellan bredden pa skaften” pa de tva
loven "kommer omsittningskretsen i gemenskapen att uppfatta [det sokta varu-
mirket] huvudsakligen som en efterbildning av det kanadensiska emblemet”.
Aven om omsittningskretsen inte har definierats i det angripna beslutet kan det
bara roéra sig om den breda allménheten, for vilken de vanliga konsumtionsvaror
som avses med det sokta varumairket dr avsedda. Denna omsittningskrets, vilken
bestar av genomsnittskonsumenter som enligt rattspraxis (forstainstansréttens
dom av den 15 september 2005 i mal T-320/03, Citicorp mot harmoniseringsbyran
(LIVE RICHLY), REG 2005, s. [1-3411, punkt 69) anses vara normalt informerade
och skiligen uppmirksamma och medvetna, fister emellertid inte nagon sarskild
uppmirksamhet vid detaljer pd emblem och varumérken sasom, i det forevarande
fallet, skillnaden i bredd pé de tva ifragavarande lonnl6vens skaft.

Sokanden har &ven ifragasatt den slutsats som anges i punkt 17 i det angripna
beslutet, enligt vilken “registrering av det sokta varumérket skulle kunna vilseleda
omsittningskretsen med avseende pa ursprunget f6r de varor och tjdnster som varu-
mirket avser”.

I detta hidnseende skall det papekas att tillimpningen av artikel 6ter 1 a i Pariskon-
ventionen inte dr avhingig att det finns en risk for att omséttningskretsen vilseleds
i fraga om ursprunget for de varor som avses med det sokta varumairket eller i fraga
om forekomsten av ett samband mellan innehavaren av varumérket och den stat vars
emblem ingar i ndmnda varumaérke.
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Artikel 6ter 1 ¢ andra meningen, dédr det hénvisas till ett sdidant samband, avser
ndmligen endast sadana emblem och andra kénnetecken tillhdrande internationella
mellanstatliga organisationer som avses i punkt 1 b, och inte sadana statsemblem och
andra statskidnnetecken som avses i 1 a. Det dr uppenbart att de "nimnda bestdm-
melser”, som avses i artikel 6ter 1 ¢ andra meningen, avser de bestdmmelser som
ndmnts i punkt 1 c¢ forsta meningen, ndrmare bestdmt "bestimmelserna under b”,
betrdffande emblem tillhérande internationella organisationer. Denna tolkning
bekriftas av att det vid tva tillfillen i punkt 1 ¢ andra meningen, hanf6rs till "organi-
sationen” i fraga.

Savitt avser hdnvisningen i artikel 6ter 1 c andra meningen till "den under a) avsedda

. registreringen”, ar syftet dirmed endast att ange att bestimmelsen i 1 ¢ enbart
avser anvindning eller registrering “sdsom fabriks- eller handelsmérken eller delar
dédrav” av emblem tillhorande sddana organisationer som avses i b "dvensom allt, som
ur heraldisk synpunkt utgor efterbildning dérav”. Denna hénvisning kan ddremot
inte tolkas sa att undantaget i c dven géller statsemblem, eftersom en sadan utvidg-
ning av undantaget skulle strida mot resten av denna sistnimnda bestimmelses klara
ordalydelse.

Av det ovan anforda framgar att punkterna 17 och 18 i det angripna beslutet, vilka
ror mojligheten att omséttningskretsen uppfattar ett samband mellan s6kanden
och Kanada, saknar betydelse for avgorandet, eftersom detta med fog grundar sig
pa overvdgandena i punkterna 14—16 i det angripna beslutet, enligt vilka det sokta
varumairket innehaller en efterbildning "ur heraldisk synpunkt” av det kanadensiska
statsemblemet. Sokandens argument att 6verklagandendmndens slutsats i punkt 17 i
det angripna beslutet &r felaktig dr saledes irrelevant.

Detsamma géller argumentet avseende att overklagandendmnden inte har beaktat
sOkandens péstdende att s6kandens varumirke RIVER WOODS ér vilkdnt. Det
framgar ndmligen av sokandens forklaringar i detta hédnseende vid forstainstansrétten
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(se punkt 50 ovan) att skanden dberopade denna omstdndighet som motargument
mot stdndpunkten att omsattningskretsen nédr den kommer i kontakt med det sokta
varumaérket far uppfattningen att det finns ett ssmband mellan s6kanden och Kanada.
Sasom just har papekats saknar emellertid forekomsten av ett sddant samband, om
ett sadant antogs foreligga, relevans i det forevarande malet.

Slutligen saknar dven stkandens argument angiende de pastadda registreringarna
av andra nationella eller gemenskapsrittsliga varumirken, identiska eller jamférbara
med det sokta varumairket eller, mer allmént, innehéllande atergivningar av flaggor
eller andra statsemblem, relevans.

Vad betriffar harmoniseringsbyrans egen praxis, skall 6verklagandendmnderna
namligen fatta beslut enligt forordning nr 40/94 betréffande registrering av ett
kédnnetecken som gemenskapsvarumérke inom ramen for en normbunden beho-
righet, och de har siledes inte ndgon befogenhet att foreta skonsmaissiga bedom-
ningar. Fragan huruvida ett kinnetecken kan registreras som gemenskapsvarumérke
skall darfor enbart bedémas pa grundval av denna forordning, sdsom den tolkas av
gemenskapsdomstolen, och inte mot bakgrund av 6verklagandendmndernas tidigare
praxis (se domen i det ovan i punkt 10 nimnda malet ECA, punkt 71 och dér angiven
réattspraxis).

Vad betréffar de tidigare nationella registreringarna erinrar forstainstansratten om att
gemenskapsordningen for varumérken dr ett sjilvstindigt system, som bestar av en
samling regler och som syftar till att uppna de mal som &r specifika for detta system,
eftersom denna ordning skall tillimpas utan hénsyn till de nationella systemen.
Fragan huruvida ett kidnnetecken kan registreras som varumairke skall foljaktligen
endast provas pa grundval av den relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmonise-
ringsbyran och, i forekommande fall, gemenskapsdomstolarna, ar dédrfér inte bundna
av ett beslut som fattats i en medlemsstat, eller i ett tredjeland, i vilket faststallts att
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ett kinnetecken kan registreras som nationellt varumairke. Registreringar som redan
har &gt rum i vissa medlemsstater utgor séledes omstandigheter som kan beaktas,
men inte dr avgorande, vid prévningen av huruvida ett gemenskapsvarumairke skall
registreras. Samma sak géller a fortiori for registreringar av andra varumarken én det
som den forevarande ansékan avser (se domen i det ovan i punkt 10 ndmnda malet
ECA, punkt 70 och dér angiven rittspraxis).

Savitt avser pastdendet i det nu aktuella mélet att den kanadensiska varumérkesbyran
har en mindre restriktiv praxis, kan det konstateras att sokanden varken har bevisat
eller ens otvetydigt pastatt att de behoriga kanadensiska myndigheterna har godként
registrering av det sokta varumérket. Pastdendet att sokanden i Kanada har lamnat
in en ansokan om registrering av ett varumérke som ar identiskt med det sokta varu-
mairket och att den ansokan sedermera aterkallades av skil oberoende av artikel 6ter
i Pariskonventionen, visar inte pa nagot sétt att registrering har godkints. Sa linge
det saknas en slutlig registrering av det sokta varumaérket i Kanada, dr det inte pa
nagot sitt sdkert att de kanadensiska myndigheterna inte i ett senare skede i registre-
ringsforfarandet skulle ha invant mot att det sokta varumaérket innehaller ett likadant
16nnl6v som det som utgor Kanadas statsemblem.

Det framgar av det ovan anforda att 6verklagandendmnden inte &sidosatte bestim-
melserna i artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 eller artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen
ndr den avslog ansokan om registrering av det sokta varumérket for varor i klas-
serna 18 och 25. Talan skall saledes ogillas i den del den avser avslaget pa ansokan att
registrera det sokta varumérket for varor i klasserna 18 och 25.
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Riéttegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.3 i rittegangsreglerna
kan forstainstansrétten besluta att kostnaderna skall delas eller att vardera parten
skall béra sin rittegangskostnad om parterna 6msom tappar mélet pa en eller flera
punkter, eller om sérskilda omstidndigheter motiverar det.

Eftersom bada parterna delvis har tappat malet, skall varje part bédra sin
rattegangskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av forsta verklagandenimnden vid Byran for harmo-
nisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 4 maj 2006 (irende R 1463/2005-1) ogiltigfor-
klaras i den del som beslutet avser registrering av det sokta varumirket for
tjdnster i klass 40 i Niceoverenskommelsen om internationell klassificering
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av varor och tjanster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med
andringar och tilligg, vilken motsvarar foljande beskrivning: ”Skradderi-
tjanster, uppstoppning och preparering av djur; bokbinderi; behandling,
bearbetning och fordadling av skinn, lader, pils och textil; filmframkallning
och kopiering av fotografier; tribearbetning; fruktpressning; kvarnmalning
av mjol; behandling, hirdning och ytbearbetning av metall”.

2) Talan ogillas i 6vrigt.

3) Vardera parten skall bira sin riattegangskostnad.

Vilaras Dehousse Svéby

Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 28 februari 2008.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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