g

W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (andra avdelningen)

den 17 april 2013 *

"Gemenskapsvarumirke — Ansokan om registrering som gemenskapsvarumarke av ordmarket
CONTINENTAL — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktir — Artikel 7.1 ¢ i férordning
(EGQ) nr 207/2009”

I mal T-383/10,

Continental Bulldog Club Deutschland eV, Berlin (Tyskland), inledningsvis foretréitt av advokaten
S. Vollmer, dérefter av advokaten U. Riihl,

sokande,
mot
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran), inledningsvis foretradd av S. Schiffner, dérefter av D. Walicka, bada i
egenskap av ombud,

svarande,
angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyrans forsta overklagandenamnd
den 23 juni 2010 (drende R 300/2010-1) om en ansdkan om registrering av ordkénnetecknet
CONTINENTAL som gemenskapsvarumarke,
meddelar

TRIBUNALEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden N.J. Forwood samt domarna F. Dehousse och J. Schwarcz (referent),
justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 7 september 2010,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
17 december 2010,

med beaktande av den skrivelse genom vilken sékanden aterkallade sin begdran om férhandling och
beslutet att, pd grundval av referentens rapport och med tillimpning av artikel 135a i tribunalens

rattegangsregler, avgora malet utan muntligt forfarande,

foljande

* Rattegangssprak: tyska.

SV
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Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, Continental Bulldog Club Deutschland eV, ingav den 7 september 2009 en ans6kan om
registrering av gemenskapsvarumadrke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EQG)
nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumérken (EUT L 78, s. 1).

Det sokta varumadrket utgors av ordkdnnetecknet CONTINENTAL.

De varor och tjanster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 31 och 44 i
Niceoverenskommelsen =~ om  internationell  klassificering av  varor och  tjanster vid
varumaérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg, och motsvarar foljande
beskrivning:

— klass 31: "Levande djur, ndmligen hundar”,

— klass 44: "Skotsel och uppfodning av hundar, nédmligen valpar och avelsdjur”.

Genom beslut av den 9 februari 2010 avslog granskaren ansokan om registrering av det sokta
varumirket med avseende pa samtliga varor och tjdnster, i enlighet med artikel 7.1 b och c i férordning
nr 207/20009.

Den 1 mars 2010 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmoniseringsbyran.

Genom beslut av den 23 juni 2010 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog harmoniseringsbyrans
forsta overklagandendamnd overklagandet med motiveringen att ordkdnnetecknet CONTINENTAL var
beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 med avseende pa de varor

och tjanster som ansokan avsidg, och saknade sirskiljningsformaga i den mening som avses i
artikel 7.1 b i samma férordning.

Parternas yrkanden
Sokanden har yrkat att tribunalen ska
— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— iandra hand ogiltigforklara det angripna beslutet i den man det avser "varor och tjénster” i klass 44,
och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersétta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta réttegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan aberopat tva grunder om &sidoséttande av artikel 7.1 c i férordning
nr 207/2009 och om asidosdttande av artikel 7.1 b i samma férordning.
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Den forsta grunden

Enligt sokanden gjorde 6verklagandendmnden en oriktig bedomning nér den fann att ordkédnnetecknet
CONTINENTAL var beskrivande for de ifragavarande varorna och tjansterna.

Harmoniseringsbyran har tillbakavisat sokandens argument.

Enligt artikel 7.1 c i forordning nr 207/2009 far varumairken inte registreras “som endast bestar av
tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjdnsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anviandning, virde, geografiska ursprung, tiden for deras framstéllande eller andra egenskaper hos
varorna eller tjansterna”.

Artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009 tjanar enligt fast rdttspraxis ett allménintresse, namligen att
upplysningar och kénnetecken som beskriver egenskaper hos de varor eller tjanster som ansokan avser
ska kunna anvindas fritt av alla (se tribunalens dom av den 12 juni 2007 i mal T-339/05,
MacLean-Fogg mot harmoniseringsbyran (LOKTHREAD), ej publicerad i réttsfallssamlingen, punkt 27
och dér angiven rattspraxis).

Kénnetecken eller upplysningar som i handeln visar egenskaper hos den vara eller den tjanst som
registreringsansokan avser anses enligt artikel 7.1 c¢ i forordning nr 207/2009 inte kunna fylla ett
varumirkes grundliggande funktion, ndmligen den att ange varans eller tjdnstens kommersiella
ursprung sa att den konsument som koper den vara eller den tjianst som kidnnetecknas av varumaérket
kan gora samma val vid ett senare kop, om erfarenheten varit positiv, eller gora ett annat val, om den
varit negativ (se domen i det ovan i punkt 13 nimnda malet LOKTHREAD, punkt 28 och dér angiven
rattspraxis).

Hiarav foljer att ett kdnnetecken omfattas av forbudet i denna bestdmmelse bara om det har ett
tillrackligt direkt och konkret samband med de ifrdgavarande varorna eller tjansterna, sa att
omsdttningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta en beskrivning av de
ifragavarande varorna och tjansterna eller en av deras egenskaper (se domen i det ovan i punkt 13
niamnda malet LOKTHREAD, punkt 29 och dir angiven réttspraxis).

Fragan huruvida ett kdnnetecken har beskrivande karaktir kan endast bedomas i forhallande till hur
omsittningskretsen uppfattar kdnnetecknet och i férhallande till de berérda varorna och tjansterna (se
domen i det ovan i punkt 13 nimnda malet LOKTHREAD, punkt 32 och dir angiven réttspraxis).

Det dr mot bakgrund av dessa 6vervdaganden som tribunalen ska préva huruvida harmoniseringsbyran,
sasom sOkanden har hdvdat, asidosatte artikel 7.1 ¢ i forordning nr 207/2009 nir den slog fast att
omsittningskretsen skulle uppfatta det sokta varumarket som beskrivande.

Omsittningskretsen och graden av uppmérksamhet hos denna

Sasom overklagandendmnden angav (punkt 12 i det angripna beslutet), riktar sig de aktuella varorna
och tjansterna savil till genomsnittskonsumenter i allménhet, saisom djurvinner som intresserar sig
for tjansten vard och passning av hundar, som till fackfolk, saisom hunduppfodare och personer som
driver djurbutiker. Betrdffande graden av uppmairksamhet hos omsédttningskretsen ska tribunalen
beakta overklagandendmndens definition i punkt 14 i det angripna beslutet. Enligt denna ér
omsittningskretsens uppmérksamhet “storre”, eftersom omsattningskretsen ar sarskilt uppmérksam pa
hundarnas stamtavla och egenskaper samt pa uppfodningsmetoden, och eftersom det &r fraga om
"varor” som inte kops dagligen eller tjanster som inte tas i ansprak dagligen. Trots att sokanden i
ansokan har hénvisat endast till "normalt informerade och skiligen uppméirksamma och medvetna
genomsnittskonsumenter”, har denne inte anfort nagot argument till stod for en sadan begransning av
omsittningskretsen. Denna begransning kan darfor inte godtas.
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Vid provningen av om 6verklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nédr den drog slutsatsen att
det sokta varumarket har beskrivande karaktdr, ska beaktas hur omsédttningskretsen i hela unionen
uppfattar detta varumirke. Enligt artikel 7.1 och 7.2 i forordning nr 207/2009 ska en
varumirkesansokan ndmligen avslds om ett registreringshinder foreligger betriffande &tminstone en
del av unionen. Granskaren gjorde darfor en riktig bedomning nédr han ansag att omséttningskretsen i
hela unionen skulle beaktas. Overklagandenimnden gjorde samma bedémning i punkt 3 i det angripna
beslutet.

Huruvida ordet continental har beskrivande karaktar

Tribunalen ska kontrollera huruvida 6verklagandendmnen gjorde en riktig bedomning nér den fann att
det, med avseende pd en pa detta sétt bestimd omsattningskrets, finns ett direkt och konkret samband
mellan ordkénnetecknet CONTINENTAL och de varor och tjanster som avses i varumérkesansoékan.

Sokanden har for det forsta inte bestritt 6verklagandendmndens bedomning i punkt 16 i det angripna
beslutet. Enligt denna syftade ordet continental pa ”“sddana adjektiv som europeisk, kontinental,
fastlandsk”.

Det framgir av bland annat punkt 17 och foljande punkter i det angripna beslutet att
overklagandendmnden ansag att det, for bedomningen att ordet i varumérkesansokan hade beskrivande
karaktdr, var avgorande att detta ord uppfattas som beteckningen for en bulldoggsras.
Overklagandenimnden stédde sig hirvid pa ett flertal webbplatser och diribland pa sékandens.
Overklagandenimnden ansdg i huvudsak att det var styrkt att uttrycket continental bulldog (som
anges pa engelska pa dessa webbplatser) avser en hundras som redan erkints i Schweiz av
Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG). Foremalet for sokandens verksamhet utgors av avel
och uppfédning av denna ras. Overklagandenimnden stédde sig pa sokandens webbplatser dven for att
bekrifta, dels att det ovanndmnda uttrycket hade valts for en ny hundras, for att skilja denna fran rasen
English bulldog, dels att det framgick att sokanden hade for avsikt att ge in en ansdkan om erkdnnande
av den nya rasen till Fédération cynologique internationale (FCI), sa snart de olika villkoren som stills
av denna organisation var uppfyllda (punkterna 20 och 23 i det angripna beslutet).

Overklagandenimnden drog direfter slutsatsen att ordet continental associerade till namnet pd en
kennel, eller till och med till namnet pa en bulldoggsras. Det namn som en uppfodare ger en ny ras
blir enligt 6verklagandenimnden namnet pa detta slags hund. Overklagandenimnden ansdg att denna
situation i viss man liknade forhallandena i friga om benidmning av véxtsorter. Overklagandenimnden
gjorde vidare géllande att det inte var betydelsefullt att sokanden hade for avsikt att bedriva “sluten
uppfodning”, eftersom dven hundar som inte hérrér direkt fran en sddan uppfodning, ur biologisk
synvinkel kan vara hundar av denna “ras eller art” enligt Overklagandendmndens uppfattning.
Overklagandenimnden ansdg av samma anledning att det inte var betydelsefullt att sékanden
nidmndes pa vissa continental bulldog-uppfodares webbplatser (punkterna 24-27 i det angripna
beslutet).

Overklagandenimnden ansdg slutligen att ansékan om registrering av det sokta varumirket borde
avslas dven med avseende pa tjansterna skotsel och uppfodning av hundar, nédmligen valpar och
avelsdjur, eftersom det &dr fraga om specialiserade tjanster, som bestims ndrmare genom namnet pa
kenneln (punkt 28 i det angripna beslutet).

Sokanden har bestritt 6verklagandenimndens bedomning. Sokanden har for det forsta gjort gillande
att overklagandendmnden begick ett misstag ndr den likstdllde det sokta varumirket med uttrycket
continental bulldog. For det andra avsag lagstiftaren att ge varumairkesinnehavarna mojlighet att
skydda ursprungsbeteckningar genom registrering. Lagstiftaren foreskrev till och med uttryckligen att
levande djur skulle kunna skyddas genom ett varumirke. Overklagandenimnden har tidigare
registrerat en hundras kallad elo som gemenskapsvarumirke. For det tredje beaktade
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overklagandendmnden ett absolut registreringshinder som inte foreskrivs i gemenskapens
varumirkesritt. Overklagandenimnden anférde namligen att den omstindigheten att det sokta
kdannetecknet hade anvints fore registreringen utgjorde ett hinder for registrering, eftersom detta
skulle kunna innebéra att detta kdnnetecken skulle fa en beskrivande karaktdr i framtiden. S6kanden
har for det fjarde hdavdat att det inte ar mojligt att gora en analog tillimpning av bestimmelserna i
fraga om bendmning av vixtsorter, eftersom skyddet av dessa grundar sig pa speciallagstiftning (lex
specialis). Overklagandenimnden gjorde hirvid dessutom en oriktig beddémning i friga om
begreppshierarkin. S6kanden har slutligen hévdat att ansokan om registrering inte utgor ett forsok att
registrera ett varumairke for en befintlig ras.

Tribunalen finner inledningsvis att det framgar av ansokan att sokanden inte har bestritt att det
foreligger ett visst samband mellan uttrycket continental bulldog och en ”blivande” hundras, det vill
sdga en ras som annu inte erkdnts som ras. Tribunalen erinrar harvid bland annat om att s6kanden i
ansokan har hévdat att omsittningskretsen inte skulle anvidnda uttrycket continental, utan continental
bulldog om den skulle ange en hundras. Detta framgar enligt sokanden av de utdrag fran webbplatser
som ingavs under forfarandet vid harmoniseringsbyran. Pa samma sitt har sokanden i ansdkan angett
att omsdttningskretsen, nidr den talar om de tjdnster som avses i varumirkesansokan, talar om
"hundskoétsel och hunduppfédning hos Continental Bulldog-klubben”. Dessa pastidenden bekriftas
endast genom sokandens forklaring i ansékan i samband med andra grunden for talan. Enligt denna
ansokte sokanden om registrering av det ifragavarande varumairket i syfte att "skilja sig fran andra
organisationer av bulldoggsuppfodare som strivar efter att en ras pa sikt ska erkénnas”. Dessa
organisationer utgors av bland andra Allgemeiner Club fiir Englische Bulldogs eV, Bulldog Club fiir
American Bulldogs och Internationaler Klub fiir Franzosische Bulldoggen eV (IFKB).

I ansokan har sokanden dessutom anvant uttrycket continental bulldog fér en hunds sérskilda
stamtavla. Sokanden har hdrvid hévdat att denna hund héarstammar fran en "sluten uppfédning”.
Enligt sokanden gor detta uttryck det mojligt att ange hundens ursprung och slaktskapsforhallanden.

Sokanden har harvid gjort gillande i huvudsak att en organisation som FCI kan ta artionden i ansprak
for att erkdnna en hundras och att det inte &r sékert att detta forfarande ger resultat. Det var i vart fall
ordet continental och inte uttrycket continental bulldog som soktes registrerat som
gemenskapsvarumarke.

Det framgar verkligen av de utdrag ur olika webbsidor som 6verklagandendmnden hénvisade till i det
angripna beslutet, bland annat i punkterna 3 och 19-22 i detta, att uttrycket continental bulldog kan
avse en hundras som erkénts atminstone i Schweiz av organisationen SKG. Detta erkdnnande gjordes
ar 2004 och betecknas till och med som "officiellt”.

Det framgar dven av ovanndmnda utdrag fran olika webbsidor att uppfodare av de hundar som kallas
continental bulldog anser att dessa tillhor en "sjdlvstandig” ras som stadigt forbattras, eller atminstone
tenderar att forbattras. I utdragen redogors for egenskaperna hos denna nya hundras och en jamforelse
gors med den erkdnda rasen English bulldog. Den nya rasen har, enligt de ovanndmnda webbplatserna
“inneburit en vésentlig forbattring i fraga om hélsa och motstdndskraft”. Uttrycket continental bulldog
anvéinds i dessa utdrag éven for tjansten hunduppfédning.

Pa de ovanndmnda webbplatserna anges, bland de mél som uppfodarna stréivar efter, “erkdnnande [av
rasen] av FCI” (punkt 3 i det angripna beslutet, den sista citerade webbplatsen, slutet).

Domstolen har slagit fast att prévningen av registreringsansokan inte &r en minimiprévning, utan ska
vara strikt och fullstindig for att forhindra otillborlig registrering av varumérken och for att med
hansyn till kraven pa réttssidkerhet och god forvaltning sdkerstélla att varumérken som med framgang
kan komma att ifragasittas vid domstol inte registreras (se, analogt, domstolens dom av den
6 maj 2003 i mal C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkterna 58 och 59).
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For att harmoniseringsbyran ska avsla en ansokan om registrering med stod av artikel 7.1 c i
forordning nr 207/2009 kriavs det inte att de kénnetecken eller upplysningar som ingar i ett
varumirke som avses i den bestimmelsen verkligen anvinds vid tidpunkten for registreringsansokan
for att beskriva sadana varor eller tjanster som dem som ansokan avser eller dessa varors eller tjdnsters
egenskaper. Sasom foljer av ordalydelsen i denna bestimmelse &r det tillrackligt att dessa kdnnetecken
och upplysningar kan anvédndas for sidana dndamal. En ansékan om registrering av ett ordkdnnetecken
ska séledes avslas enligt denna bestimmelse om atminstone en av dess potentiella betydelser avser en
egenskap hos de berorda varorna eller tjdnsterna (se, for ett liknande resonemang, domstolens dom av
den 23 oktober 2003 i mal C-191/01 P, harmoniseringsbyrdn mot Wrigley, REG 2003, s. 1-12447,
punkt 32).

Med avseende pa tillimpningen av ovanndmnda réttspraxis erinrar tribunalen om att tva av de fem
utdrag ur webbsidor som granskaren beaktade och som overklagandendmnden hénvisade till i sin
bedomning av hur omsittningskretsen uppfattar ordet continental, 4r webbplatser vars doménnamn
avslutas med forkortningen .ch, det vill siga som i forsta hand riktar sig till den schweiziska
omsittningskretsen. Eftersom det Schweiziska edsférbundet inte dr medlem i unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet (EES) ska tribunalen préva huruvida denna bevisning ar relevant for
provningen av huruvida det sokta varumirket har beskrivande karaktir i den mening som avses i
artikel 7.1 c i férordning nr 207/2009.

Forordning nr 207/2009 dr i och for sig en "text av betydelse for EES”. Den &r emellertid, enligt skal 2 i
denna, ett medel for att fraimja en harmonisk utveckling av de ekonomiska aktiviteterna "i hela
gemenskapen”, bland annat med hjédlp av varumérken som gor det mojligt att sdrskilja foretags varor
och tjanster oavsett granser. I forordning nr 207/2009 tillhandahalls en gemenskapsordning for

»a

varumirken, vilka "atnjuter samma skydd och far rattsverkan i hela gemenskapen”.

I artikel 7.2 i forordning nr 207/2009 anges a andra sidan att "[p]Junkt 1 ska tillimpas dven om
registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.

Eftersom fragan huruvida det sokta varumairket har beskrivande karaktir ska bedomas med avseende
pa omsittningskretsen i unionen, dr det endast i den man bevisning fran en stat som inte dr medlem i
unionen inverkar direkt pa uppfattningen hos den ovanndmnda omsattningskretsen som det &r relevant
att beakta denna bevisning.

Aven konsumenterna i unionen har tillging till de webbplatser vars dominnamn avslutas med
forkortningen .ch som anges ovan i punkt 34, bland annat vid sokningar efter hundraser och i
synnerhet bulldog med olika sokmotorer. Dessa webbplatser &r darfor inte irrelevanta for
bedomningen av omsittningskretsens uppfattning av inneborden i det ord som utgér det sokta
varumarket.

Bland de webbplatser som granskaren och darefter overklagandendmnden beaktade avslutas tre
domédnnamn med forkortningen .de, det vill siga de riktar sig i forsta hand till den tyska
omsittningskretsen. Dessa webbplatser innehaller samtliga relevanta upplysningar som anges ovan i
punkterna 29-31 och dven uppgiften att rasen continental bulldogg erkdnts i Schweiz av SKG samt
att SKG dar medlem i FCI. I punkt 20 i det angripna beslutet hinvisade 6verklagandendmnden vidare
till ett utdrag ur en webbsida som tillhor sokanden och som har ett domdnnamn som avslutas med
forkortningen .eu, det vill sdga den riktar sig bland annat till hela omsittningskretsen i unionen.
Denna webbplats innehaller i huvudsak detaljerade upplysningar om de sérskilda egenskaperna hos de
hundar som beskrivs som continental bulldog.

Overklagandenimnden gjorde dirfor en riktig bedémning nir den, efter en strikt och fullstindig

provning av registreringsansokan i enlighet med domen i det ovan i punkt 32 ndimnda malet Libertel,
fann att uttrycket continental bulldog redan vid tiden for ansékan om registrering kunde anvindas
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bade i Tyskland och resten av unionen som beteckning for en hundras som erkdnts i Schweiz, av
atminstone den del av omsittningskretsen som utgjordes av fackfolk, sésom hunduppfodare och
personer som driver djurbutiker.

Det ska hérvid beaktas att en saidan omsattningskrets 4r mer uppmairksam och har storre vetenskapliga
och sprakliga kunskaper. Omsittningskretsen maste anses ha kdnnedom om nyheter avseende
erkinnande av nya hundraser och de forfaranden som pagar vid behoriga organisationer. Det
“officiella” erkdnnandet av hundrasen i Schweiz, som &ven omtalas pa de tyska och europeiska
webbplatserna, gjordes redan ar 2004, det vill siga fem &ar innan registreringsansokan gjordes. De
webbplatser som 6verklagandendmnden lade till grund for sin bedomning &r skrivna pa tyska och i
vissa fall dven pa engelska. De innehéller fotografier pa hundar som tillhér den nya rasen och bredvid
dessa anges rasens namn. Det blir dirmed ldttare att uppfatta att det foreligger ett samband mellan
hundarna och uttrycket continental bulldog. Det ar déarfér rimligt att anta att upplysningar om att
rasen continental bulldog finns och upplysningar om verksamheten hos uppfodare som fortlopande
utvecklar sin uppfodning av dessa hundar har kunnat spridas i betydande omfattning bland berort
fackfolk.

Tribunalen anser dérfor att sokandens péstaende att FCI inte hade godként den nya rasen den dag da
ansokan om gemenskapsvarumarke gavs in saknar relevans. Detsamma géller pastaendet att det inte &r
styrkt att en eventuell ansokan till FCI i detta syfte med nodvindighet medfor att rasen godkénns.
Detta giller slutligen dven pastdendet att det forfarande som utmynnar i ett slutgiltigt godkdnnande av
en ny ras kan ta manga ar i ansprdk. Oberoende av huruvida FCI kommer att godkénna rasen, utgor
andra faktiska omstidndigheter som 6verklagandendmnden lade till grund fo6r sin bedomning tillriacklig
bevisning till stod for att d&tminstone en del av omsdttningskretsen uppfattar att uttrycket continental
bulldog avser en hundras (se ovan punkt 40). Dessa faktiska omstidndigheter utgors sarskilt av SKG:s
erkdnnande och beskrivningarna av egenskaperna hos continental bulldog-hundar pa de angivna
webbplatserna.

Sokanden har gjort gillande att hundrasen under alla omstédndigheter kommer att betecknas med hela
det ovanndmnda uttrycket och inte bara med ordet continental. Vid prévningen av detta argument ska
fast réttspraxis beaktas, enligt vilken fragan huruvida ett kannetecken har beskrivande karaktdr endast
kan bedomas i forhallande till hur omséttningskretsen uppfattar kédnnetecknet och i forhallande till de
berorda varorna och tjdnsterna (se ovan punkt 16).

Om det sokta varumirket skulle registreras, skulle omséttningskretsen se det huvudsakligen i
situationer dar det betecknade antingen varan “levande djur, ndmligen hundar” eller tjansterna
"Skotsel och uppfodning av hundar, namligen valpar och avelsdjur”. I ett sddant sammanhang skulle
en omsittningskrets bestdende av informerat fackfolk med kidnnedom om den ifrdgavarande
branschen och vana vid forfarandet for erkdnnande av hundraser, direkt och utan vidare eftertanke
uppfatta ordet continental som en hdnvisning till rasen continental bulldog, det vill siga som en
beskrivning av varorna eller tjinsterna eller deras egenskaper. Aven vissa djurvinner skulle uppfatta
ordet continental i denna mening, bland annat ndr de efterfragade tjansten hundskotsel for sina
hundar av denna ras eller nir de hade for avsikt att kopa en bulldogg. Sasom &verklagandendmnden
konstaterade i punkt 35 i det angripna beslutet, dr det rimligt att anta att hundvénner och de som
eventuellt vill skaffa hund, i allmdnhet har kinnedom om den hund de vill skaffa sig.

I motsats till vad sokanden har hédvdat kan det inte anses ha visats att omsdttningskretsen inte, utan
upplysningar om ”sldkte”, skulle forsta vilka hundraser som avses med uttrycken jack russel terrier,
airedale terrier, cocker spaniel och continental bulldog. De ovannimnda omstindigheterna, under
vilka omsdttningskretsen kommer i kontakt med uttrycken jack russel, airedale, cocker och
continental, underldttar uppenbarligen fér omséttningskretsen att sdtta dessa ord i tillriackligt direkt
samband med de ifragavarande hundraserna.
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Sasom angetts ovan i punkt 21 har ordet continental olika betydelser. Detta kan inte anses innebéra att
det blir omojligt eller ens svarare for omsdttningskretsen att uppfatta ett samband mellan en av de
mojliga betydelserna och beteckningen pa den ifrdgavarande rasen continental bulldog. Eftersom det
framgar av de utdrag ur webbsidor som citerades i det angripna beslutet att den nya rasen kallas sa
for att sdrskilja den fran den vilkdnda rasen English bulldog, bor &tminstone den del av
omsittningskretsen som utgors av fackfolk — vars goda kunskaper om det aktuella omradet och
sprakkunskaper bor beaktas — kunna uppfatta ett motsatsforhallande mellan “continental” och
"English” (engelsk) och ddrmed léttare se en hianvisning till den nya hundrasen i det ord som utgor
det sokta varumirket och som enligt ansokan ska anvdndas som beteckning for hundar,
hunduppfodning och hundskotsel. Vad sokanden anfort om att 6verklagandendmnden inte tillimpade
en korrekt begreppshierarki vad giller klassificering av djur i arter, slikten och raser, eller att den
likstdllde dessa begrepp, saknar under dessa omstdndigheter relevans i malet.

Inte heller sokandens pastaende att Overklagandenamnden gjorde sig skyldig till felaktig
rattstillaimpning nédr den ansag att omstidndigheterna nir ett nytt namn bestdms for en hundras liknar
forhallandena i frdga om bendmning av en véxtsort kan anses grundat. Sokanden har bland annat
gjort géllande att det i realiteten &r privata organisationer som ansvarar for det system for erkdnnande
av hundraser som uppfodare av continental bulldog deltar i eller vill delta i och att detta inte har
bindande rittsverkningar, eftersom vare sig nationella lagstiftare eller unionslagstiftaren har antagit
foreskrifter om skydd eller erkdnnande.

Det finns inte ndgon anledning att uttala sig om eventuella likheter mellan skyddet for vaxtsorter och
forevarande fall. Det ér tillrackligt att konstatera att det av sokandens pastaenden och de bestyrkande
handlingar som 6verklagandendmnden lade till grund for det angripna beslutet framgar att bade vissa
nationella och internationella kynologiska forbund sdésom SKG och FCI och de hundraser som erkints
av dessa organisationer respekteras av manga professionella och icke-professionella hunduppfodare.

Sokanden har i ansokan sjilv hinvisat till manga hundraser som erkints av dessa organisationer. A
andra sidan dr det genom de webbplatser, som Overklagandendmnden grundade det angripna beslutet
pa, styrkt att uppfodare av continental bulldog-hundar faster stor vikt vid att rasen erkdnns av de
angivna organisationerna. For det forsta kallas ndamligen ett erkdnnande av SKG ”officiellt” pa dessa
webbplatser. For det andra betonas att denna organisation dr medlem i FCI. For det tredje aberopas
att en FCI-domare, N, avgett ett utlaitande om ldmplighet for avel med avseende pa att en hund kunde
anses tillhora den ifragavarande rasen. Slutligen betonas att det var langt ifran ovédsentligt att FCI
erkdnde hundrasen.

Ytterligare omstiandigheter som talar for att omséttningskretsen anser att de kynologiska forbundens
forfaranden for erkdnnande av hundraser ar officiella eller tillrackligt officiella for att tillerkdnnas en
verklig status, vilket tribunalen inte kan bortse fran vid beddmningen av huruvida det sokta
varumadrket har beskrivande karaktdr, utgors av sokandens olika hdnvisningar till ”svarigheter” i
samband med FCLs forfarande for erkdnnande av en ras med en tillrackligt stabil taxon och till den
tid som kan forflyta innan en ansokan ger resultat. Den betydelse som detta forfarande tillmats
framgar av dessa hianvisningar.

Det skulle under dessa forhallanden vara fullstindigt artificiellt att, sasom sokanden verkar mena, lata
bedomningen av vilken inverkan det har att sddana organisationer som SKG eller FCI erkénner en
hundras endast avse eventuella "bindande” rattsverkningar som ett sadant erkdnnande har enligt olika
nationella réttsordningar eller unionsriatten. Sokanden har for oOvrigt inte visat att sadana
riattsverkningar inte foreligger. Det aligger tvartom oOverklagandendmnden och, om talan vdcks mot
overklagandendmndens beslut, tribunalen, att i enlighet med den rittspraxis som anforts ovan i
punkt 16 bedoma hur omsittningskretsen verkligen uppfattar ordet continental, som sokts registrerat
som varumadrke. Det &dr vid en sddan analys nodvéindigt att bedoma samtliga relevanta omsténdigheter,
vilket kan innebédra att sadana situationer beaktas dd denna uppfattning influeras av att
omsattningskretsen beaktar halvofficiella omstédndigheter och upplysningar utan att fasta avseende vid
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om dessa har nagra réttsverkningar. Inom i synnerhet foreningsvéirlden och hobby- och sportomradet
ar det inte ovanligt att handlingar fran icke-statliga organisationer tillméts stor betydelse. I forevarande
mal dr de omstdndigheter som tribunalen har erinrat om i de tva foregaende punkterna och i punkt 26,
tillrdckliga for att visa att handlingar fran de olika aktuella kynologiska férbunden, sésom handlingar
avseende erkdnnande av hundraser, kan ha verkligt inflytande pa hur omsattningskretsen uppfattar
den ifrdgavarande sektorn.

Nir vél en eller flera av de ovanndmnda organisationerna har avslutat forfarandet f6r erkdnnande av en
hundras, betecknar namnet pa denna ras, som en allmin term, de hundar som tillhér rasen, atminstone
for en del av omsittningskretsen.

Enligt domen i det ovan i punkt 33 nimnda malet Wrigley &r det tillrdckligt att ett ordkénnetecken, i
atminstone en av dess potentiella betydelser, avser en egenskap hos de berdrda varorna eller tjédnsterna
for att ett registreringshinder enligt artikel 7.1 c ska foreligga. Med beaktande av detta och med hansyn
till vad ovan anforts gjorde overklagandendmnden séledes inte en oriktig bedémning nér den slog fast
att omsittningskretsen direkt skulle komma att uppfatta det sokta varumirket, bestaende av ordet
continental, som en beskrivning av en bulldoggsras eller, betriffande de avsedda tjinsterna, som en
specificering av att dessa avsdg hundar av den rasen.

Denna slutsats paverkas inte av sokandens 6vriga argument

Med hinsyn till omstédndigheterna i malet anser tribunalen att sokandens argument, att lagstiftarens
avsikt varit just att ge innehavare av registrerade varumirken mojlighet att for egen del skydda
ursprungsbeteckningar, saknar relevans. Detsamma géller argumentet att lagstiftaren uttryckligen
foreskrivit att "levande djur” skulle kunna skyddas genom ett varumirke, och argumentet att ett
varumirke som registrerats for ett djur, rattsenligt kan anvindas endast avseende den avkomma som
omfattas av detta skydd, och att sokanden hade for avsikt att bedriva "sluten” uppfédning av hundar.

Tribunalen konstaterar for det forsta att artikel 7.1 ¢ i férordning nr 207/2009, jamférd med skal 7 i
samma forordning, utgor ett av lagstiftaren foreskrivet undantag i férhallande till férordningens syfte.
Detta syfte ar, enligt bland annat skilen 2, 3 och 8 i denna forordning, att ge foretag och andra
innehavare mojlighet att sérskilja sina varor och tjanster med ett gemenskapsvarumirke och darmed
garantera bland annat varans eller tjdnstens ursprung.

Det kan for det andra i och for sig inte generellt uteslutas att "levande djur” under vissa forutsattningar
skulle kunna skyddas genom ett gemenskapsvarumairke, vilket harmoniseringsbyran inte heller har
bestritt. Den fraga som uppkommer i forevarande mal é&r emellertid endast huruvida
overklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den avslog en ansokan om registrering av ett
ord som betecknar en befintlig hundras. Tribunalen har emellertid i bedémningen ovan i
punkterna 20-53 funnit att harmoniseringsbyran — under de sirskilda forhallandena i forevarande
mal, bland annat att hundrasen erkidndes i Schweiz redan ar 2004 och att continental bulldog-hundar,
enligt de olika webbplatser som citerades i det angripna beslutet, introducerades for
omsittningskretsen som en sjdlvstindig hundras — inte gjorde en oriktig bedomning nédr den fann att
ordet continental hade beskrivande karaktdr for varorna och tjansterna i fraga.

Sokanden har gjort géllande att uppfodningen skulle bedrivas som en ”sluten” uppfodning, vilket skulle
innebéra att enbart hundar med stamtavla som visar att de kommer fran denna uppfodning skulle ha
ratt att bendmnas med gemenskapsvarumairket ndr detta registrerats. Detta péastdende kan inte
tillmdtas storre betydelse dn de konsekvenser som oOverklagandendmnden ansett folja av att den
ovanniamnda rasen erkdnts av SKG och att det pa flera webbplatser anges att hundar som beskrivs
som continental bulldog tillhér en ny ras. Det dr genom dessa omstdndigheter styrkt att dtminstone
en del av omsittningskretsen uppfattar ett direkt samband mellan det ovanndmnda uttrycket och den
aktuella hundrasen, oberoende av huruvida sokanden bedriver "sluten” uppfédning.
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Beslutet att bedriva "sluten” eller 6ppen uppfodning ska fattas av uppfodarna sjilva. Detta forhallande
liknar den situationen att sdrskilda villkor foreskrivs for saluforingen, vilken enligt fast réttspraxis inte
kan anses relevant for varumérkesritten, eftersom den kan variera Over tiden och beroende pa
varumirkesinnehavarnas oOnskemal (se, analogt, tribunalens dom av den 23 september 2009 i
mal T-99/06, Phildar mot harmoniseringsbyran — Commercial Jacinto Parera (FILDOR), ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 68 och dér angiven réttspraxis).

Denna réttspraxis har visserligen uppkommit i samband med relativa registreringshinder, men ar
analogt tillimplig i mal avseende absoluta registreringshinder. Denna réttspraxis har sin utgangspunkt
i principen att den provning av risken for forvixling som harmoniseringsbyrans enheter ska gora i
samband med artikel 8.1 b i forordning nr 207/2009 avser framtida forhallanden. Denna
framtidsbedomning ska goras i ett allmanintresse, ndmligen att omséattningskretsen inte ska riskera att
forledas till misstag betraffande de ifrdgavarande varornas kommersiella ursprung. Denna beddmning
kan ddrmed inte goras beroende av varumirkesinnehavarnas kommersiella och till sin natur subjektiva
avsikter, oavsett om dessa genomforts (se, for ett liknande resonemang, tribunalens dom av den
12 januari 2006 i mal T-147/03, Devinlec mot harmoniseringsbyran - TIME ART (QUANTUM),
REG 2006, s. I1I-11, punkt 104).

Det mal av allménintresse som efterstravas med artikel 7.1 ¢ i férordning nr 207/2009 fordrar att
kdnnetecken eller upplysningar som ér beskrivande for egenskaperna hos den vara eller tjanst som
registreringsansékan avser ska kunna anvindas fritt av alla (se ovan punkt 13). Aven detta ger upphov
till en bedomning avseende framtida forhallanden. Denna framtidsbedémning avser huruvida
karaktdren hos de kdnnetecken eller upplysningar som registreringsansokan avser dr beskrivande,
vilket framgéar av domen i det ovan i punkt 33 ndmnda malet harmoniseringsbyran mot Wrigley. Inte
heller en sidan bedémning kan goras beroende av kommersiella och till sin natur subjektiva avsikter
hos dem som ansokt om registrering av varumirken, sasom sokandens avsikt att bedriva “sluten”
uppfédning.

Harvid kan tribunalen inte godta sokandens argument att ordet continental, d&ven om det skulle
foreligga ett frihallningsbehov for detta begrepp, far anvdndas av var och en for att beskriva en hund
som continental bulldog, under forutsittning att hunden verkligen tillhor den rasen, det vill sdga
under forutséttning att det ar friga om en hund som har en stamtavla som visar att den kommer fran
den ifragavarande “slutna” uppfodningen. Om det sokta varumairket registrerades skulle sokanden
namligen, trots att hundrasen erkdnts av en eller flera behoriga organisationer, fa ensamrétt enligt
forordning nr 207/2009 och bland annat artikel 9 och foljande artiklar i denna, som kan aberopas mot
tredje man som vill anvidnda detta varumaérke i néringsverksamhet utan sokandens medgivande.

Tribunalen kan inte heller godta sokandens pastiende att anvindning fore registreringen av ett
kéannetecken som sokts registrerat som gemenskapsvarumarke inte kan dberopas mot denna ansokan
om registrering och inte kan medfora att detta kdnnetecken, ens i framtiden, far en beskrivande
karaktdr. Bedomningen av i vilken omfattning omstindigheter som dger rum fore en ansdkan om
registrering kan inverka pa bedomningen av huruvida denna ansdkan ska avslds pa grund av de
registreringshinder som anges i artikel 7 i forordning nr 207/2009 &dr namligen, oavsett om det &r
fraga om édldre varumairkesregistreringar eller andra omstdndigheter, beroende av de konkreta
omstdndigheterna i det enskilda fallet (se, analogt, tribunalens dom av den 23 oktober 2008 i
mal T-158/06, Adobe mot harmoniseringsbyran (FLEX), ej publicerad i rattsfallssamlingen, punkt 52
och dér angiven réttspraxis). I forevarande mal dr det, i motsats till vad sokanden har gjort géllande,
inte fraga om att Overklagandendmnden tillimpade ett nytt absolut registreringshinder som inte
foreskrivs i gemenskapens varumdrkesrdtt, utan om att Overklagandenidmnden beaktade samtliga
relevanta omstdndigheter for att avgora hur omsdttningskretsen uppfattade kannetecknet vid
tidpunkten for ansokan om registrering.
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Betrédffande sokandens pastdende att avsikten inte varit att forsoka registrera ett varumérke for att
skydda en befintlig ras hanvisar tribunalen till punkterna 40 och 41 ovan. I dessa punkter slas fast att
delar av omsittningskretsen redan vid tiden for ansokan om registrering uppfattade uttrycket
“continental bulldog” och féljaktligen "continental” — ndr de anvdnds i samband med de aktuella
varorna och tjansterna — som en beteckning for den nya hundrasen.

Sokanden har for det fjairde hédvdat att harmoniseringsbyran tidigare tillimpade en annan
registreringspraxis och registrerade bland annat ett gemenskapsvarumirke avseende hundrasen elo.
Harmoniseringsbyran ska utova sin behorighet i enlighet med unionsréttens allménna principer, bland
annat principerna om likabehandling och god forvaltningssed. Med héansyn till dessa tva principer ska
harmoniseringsbyran, nir den behandlar en registreringsansokan, beakta de beslut som redan fattats i
fraga om liknande ansokningar och &dgna sdrskild uppmairksamhet at fragan huruvida det finns
anledning att besluta pd samma sitt (domstolens dom av den 10 mars 2011 i mal 51/10 P, Agencja
Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyran, REU 2011, s. I-1541, punkterna 73 och 74).

Harmoniseringsbyran ska emellertid, vid sidan om principerna om likabehandling och god
forvaltningssed, dven iaktta kravet pa rattssikerhet. Med hansyn till kraven pa rittssikerhet och god
forvaltning ska bedomningen av en registreringsansokan darfor vara strikt och fullstindig, for att
forhindra otillborlig registrering av varumirken. En sddan bedomning maste goras i varje enskilt fall.
En registrering av ett kinnetecken som varumirke ska provas utifran specifika villkor som é&r
tillampliga inom ramen for de faktiska omstindigheterna i det enskilda fallet och som é&r dgnade att
visa om det foreligger nagot registreringshinder for kdnnetecknet i fraga (domen i det ovan i punkt 65
niamnda malet Agencja Wydawnicza Technopol mot harmoniseringsbyran, punkterna 75 och 77 samt
dér angiven réttspraxis).

I det drende som aberopats av sokanden visades det, i motsats till i forevarande maél, emellertid inte att
SKG eller nagot annat motsvarande kynologiskt forbund hade erkiant rasen elo. Det visades inte heller
att omséattningskretsen fick kinnedom om att denna ras var en ny, sjélvstindig hundras. Sokanden kan
dérfor inte med giltig verkan aberopa det ovanndmnda dldre beslutet fran harmoniseringsbyran som for
ovrigt avsag ett annat varumaérke, for att visa att det angripna beslutet var rattsstridigt.

Inte heller s6kandens hanvisningar till andra varumirken som innehaller eller endast bestir av ordet
continental dr relevanta. Dessa varumirken, som sokanden har bilagt utdrag av till sin ansokan, avser
ndmligen andra varor och tjénster én de som avses i forevarande mal. Vissa av dem ér till och med
figurméarken och dr darfor inte jamforbara med varumarket i forevarande mal.

Med hinsyn till vad ovan anforts, finner tribunalen att 6verklagandendmnden inte gjorde en oriktig
bedomning ndr den slog fast att ordet continental var beskrivande for de aktuella varorna och
tjansterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i férordning nr 207/20009.

Talan kan saledes inte vinna bifall pa den forsta grunden.

Den andra grunden

Det framgar av artikel 7.1 i férordning nr 207/2009 att det racker att ett av de dér angivna absoluta
registreringshindren  foreligger for att kénnetecknet inte ska kunna registreras som
gemenskapsvaruméirke (se tribunalens dom av den 28 juni 2011 i mal T-487/09, ReValue
Immobilienberatung mot harmoniseringsbyran (ReValue), REU 2011, ej publicerad i
rattsfallssamlingen, punkt 80 och dar angiven rattspraxis). Det saknas darfor anledning att undersoka
sokandens andra grund, avseende asidosittande av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009.
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Det foljer for ovrigt av fast réttspraxis att ett varumérke som ar beskrivande for varors eller tjansters
egenskaper i den mening som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 207/2009 av denna anledning
nodvandigtvis saknar sirskiljningsformaga i forhallande till dessa varor eller tjanster i den mening som
avses i artikel 7.1 b i samma forordning (se domen i det ovan i punkt 71 ndmnda mélet ReValue,
punkt 81 och dér angiven réttspraxis).

Talan kan foljaktligen under inga omstdndigheter bifallas pa den andra grunden, avseende
asidosdttande av artikel 7.1 b i férordning nr 207/2009.

Talan ska saledes ogillas i dess helhet.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 872 i tribunalens rattegdngsregler ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att sokanden ska
forpliktas att ersdtta rattegdngskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, ska
harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

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

2) Continental Bulldog Club Deutschland eV ska ersitta riattegangskostnaderna.
Forwood Dehousse Schwarcz
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 17 april 2013.

Underskrifter
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