CONCEPT MOT HARMONISERINGSBYRAN (ECA)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 21 april 2004 *

I mal T-127/02,

Concept — Anlagen u. Gerite nach *"GMP” fiir Produktion u. Labor GmbH,
Heidelberg (Tyskland), foretritt av advokaten G. Hodapp,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran) foretrddd av G. Schneider, i egenskap av
ombud,

svarande,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn den 18 februari 2002 (drende
R 466/2000-2) avseende en ansbkan om registrering av ett figurmidrke med det
verbala inslaget ECA som gemenskapsvarumairke,

* Rittegdngssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,
justitiesekreterare: byrddirektoren J. Plingers,

med hinsyn till det skriftliga férfarandet och efter forhandlingen den 26 november
2003,

foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 7 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade Iydelse, féreskrivs foljande:

1. Foljande far inte registreras:
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CONCEPT MOT HARMONISERINGSBYRAN (ECA)

h) Varumirken som inte har godkints av behoriga myndigheter och som skall
vigras registrering i enlighet med artikel 6b[*] i Pariskonventionen. [*I 6verens-
stimmelse med konventionens lydelse enligt SO benimns denna artikel nedan
6ter. Overs. anm.]

Artikel 6ter i Pariskonventionen for skydd av den internationella dganderitten av
den 20 mars 1883 med dndringar och tilligg (nedan kallad Pariskonventionen)
innehéller féljande bestimmelser:

»1. a)

Unionsldnderna [det vill siga de linder som konventionen ir tillimplig
pd] 6verenskommer att, ndr vederborligt tillstdnd icke limnats, vigra eller
forklara ogiltig registrering samt medelst limpliga dtgdrder ingripa mot
anvindande sisom fabriks- eller handelsmirken eller delar dirav av
unionsldndernas vapen, flaggor och andra statsemblem, av dessa linder
antagna officiella kontroll- och garantimirken och stimplar 4vensom allt,
som ur heraldisk synpunkt utgor efterbildning dérav.

Bestimmelserna under a) ovan skall ocksd vara tillimpliga pd vapen,
flaggor och andra emblem|[, forkortningar och benimningar] tillhrande
internationella mellanstatliga organisationer, av vilka en eller flera
unionsstater dr medlemmar, samt pé férkortningar eller bendmningar pa
sddana organisationer, dock med undantag for vapen, flaggor, andra
emblem, foérkortningar och benidmningar som redan dr foremdl for
gillande internationella 6verenskommelser syftande till att garantera

deras skydd.

Unionsland skall icke vara skyldigt att tillimpa bestimmelserna under b)
ovan till nackdel for innehavare av rittigheter som i ifrdgavarande land
forvirvats i god tro innan denna konvention tridde i kraft. Unionslin-
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derna skall icke vara skyldiga att tillimpa nimnda bestimmelser nir den
under a) avsedda anvindningen eller registreringen icke dr sddan att den
hos allminheten framkallar uppfattningen om ett samband mellan
organisationen i friga och vapnen, flaggorna, emblemen, férkortningarna
eller benimningarna, eller om denna anvindning eller registrering
sannolikt icke dr sddan att den vilseleder allminheten rorande forefintlig-
heten av ett samband mellan brukaren och organisationen.

Bestimmelserna under punkt 1. b) av denna artikel &r tillimpliga pa
internationella mellanstatliga organisationers vapen, flaggor, andra
emblem, férkortningar och benimningar endast i den man organisatio-
nerna genom foérmedling av internationella byrdn till unionsldnderna
avgett en forteckning 6ver dem.

Bakgrund till tvisten

Den 16 mars 1999 ingav sokanden, med stdd av rddets forordning nr 40/94 en
ansbkan om registrering av gemenskapsvarumairke till Byrdn for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (nedan kallad
harmoniseringsbyran).
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CONCEPT MOT HARMONISERINGSBYRAN (ECA)

Registreringsanskan avsdg det varumirke som &terges nedan:

De varor och tjanster fér vilka registrering har begirts ingar i klasserna 9, 41 och
42 i den mening som avses i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjdnster vid varumirkesregistrering, av den 15 juni
1957, med dndringar och tilligg, och svarar mot foljande beskrivning:

— klass 9: ”Maskinvara, programvara, ... databérare”,

— klass 41: ”Arrangerande och héllande av kollokvier, seminarier, symposier,
kongresser och konferenser; undervisning, utbildning; konsultation avseende
utbildning och fortbildning”,

— klass 42: ”Utarbetande, uppdatermg och underhill av datorprogram; design
av datorprogram; konsultationer inom omrddet datorer; uthyrning av
datormaskinvara och -programvara; uthyrning av dtkomsttid till databaser”.
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Granskaren meddelade sokanden genom skrivelse av den 13 september 1999 att
varumirket enligt artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 inte kunde registreras
eftersom det inneholl en imitation av symbolen for Europarddet (vilken aterges
nedan). Granskaren ansdg att den cirkel av stjirnor som denna kidnda symbol
karaktiriseras av hade anvints i det s6kta varumairket och att det gav intrycket att
varumirket avsdg en underorganisation till Europaridet eller ett sirskilt program
som Europarddet har 13tit uppritta eller deltar i. Enligt granskaren forstirks detta
intryck av bokstavskombinationen EC, som dr en foérkortning for ”European
Community” och som finns med i forkortningen ECA. Granskaren framholl
vidare att det skyddade emblemet ofta férekommer enbart i svartvitt pa
papperskopior.

Sokanden inkom genom skrivelse av den 12 november 1999 med yttrande
avseende granskarens invidndningar.

Genom beslut av den 8 mars 2000 avslog granskaren registreringsanstokan med
stod av artikel 7.1 h i férordning nr 40/94.

Den § maj 2000 6verklagade sokanden granskarens beslut till harmoniserings-
byrdn med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Im-1122



10

1u

12

13

14
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Andra 6verklagandendimnden ogillade 6verklagandet genom beslut av den
18 februari 2002 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet). I huvudsak ansig
overklagandendmnden att det foreldg en stor likhet mellan cirkeln av stjarnor pa
det ifrdgavarande varumirket och pa det emblem som anvinds av Europariddet
och Europeiska gemenskapen eller Europeiska unionen (nedan kallat det
europeiska emblemet), och mellan den verksamhet som bedrivs av dessa
institutioner och de varor och tjinster som omfattas av registreringsansékan,
och att kombinationen av cirkeln av stjirnor och bokstavssviten E, C, A far
konsumenterna att gbra vissa associeringar.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har, genom ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
18 april 2002, vickt forevarande talan.

Harmoniseringsbyran inlimnade sin svarsinlaga den 5 augusti 2002.

Som en atgird for processledning anmodades harmoniseringsbyrin att inkomma
med en handling. Harmoniseringsbyran efterkom denna begiran.

Parterna utvecklade sin talan och svarade p& forstainstansrittens frigor vid
forhandlingen den 26 november 2003.
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15 Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

- — ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Huruvida vissa argument kan tas upp till sakprovning

17 Vad betriffar de argument som sékanden hidnvisar till i punkt 39 i sin ans6kan
och som sdkanden har anfért under férfarandet vid harmoniseringsbyran, erinrar
forstainstansritten inledningsvis om att ansokan enligt artikel 44.1 i forstain-
stansrittens rittegingsregler skall innehdlla en kortfattad framstillning av de
grunder som &beropas. Dessa uppgifter skall vara tillrackligt klara och precisa f6r
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att svaranden skall kunna forbereda sitt férsvar och forstainstansritten skall
kunna préva talan, i féorekommande fall utan att ha tillging till andra uppgifter
(forstainstansrittens dom av den § juli 2000 i mal T-111/99, Samper mot
parlamentet, REGP 2000, s. I-A-135 och s. 1I-611, punkt 27, och av den
18 oktober 2001 i mal T-333/99, X mot ECB, REG 2001, s. I-3021, punkt 114).

Forstainstansrdtten erinrar om att dven om innehdllet i en ansékan kan
understodjas och kompletteras i specifika avseenden, genom hinvisning till
utdrag ur bifogade handlingar, kan en generell hinvisning till andra skrifter, dven
om dessa 4r bifogade anstkan, inte kompensera fridnvaron av visentliga delar av
den rittsliga argumenteringen, som enligt ovannimnda bestimmelse skall
aterfinnas i sjélva ans6kan (domen i det ovan i punkt 17 nimnda mélet X mot
ECB, punkt 115, och forstainstansrittens beslut av den 21 maj 1999 i mal
T-154/98, Asia Motor France m.fl. mot kommissionen, REG 1999, s. 1I-1703,
punkt 49).

I férevarande fall har sékanden endast angett foljande i sin ansékan (punkt 39):

"For att undvika att upprepa oss i onédan hinvisar vi, som en komplettering till
de argument som har utvecklats ovan, till samtliga argument som vi utvecklade
skriftligen under forfarandet vid harmoniseringsbyrdn. Dessa argument ingdr
uttryckligen och i sin helhet i férevarande framstillning.”

Séledes anger sSkandebolaget varken i vilka specifika avseenden det vill
komplettera sin ansokan genom denna hidnvisning, eller i vilka bilagor som dessa
eventuella argument terfinns.

Under dessa omstindigheter dr forstainstansritten inte skyldig att i bilagorna
soka ritt pa de argument som sokanden mojligtvis hinvisar till och att underséka
dem, eftersom sddana argument inte kan tas upp till sakprévning.
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Den enda grunden: Asidosiittande av artikel 7.1 h i forordning nr 40/94

Sokanden har i huvudsak gjort gillande att artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 har
dsidosatts genom det ifrdgasatta beslutet, eftersom registrering har vigrats ett
mirke som inte omfattas av férbudet i denna bestimmelse. S6kandens argument
kan delas upp i tvd delar. Den forsta delen avser ett dsidosittande av artikel 6ter 1
a och 6ter 1 b i Pariskonventionen, och den andra delen avser ett sidosdttande av
artikel 6ter 1 ¢) i samma konvention.

Forsta delen: Asidosittande av artikel 6ter 1 a och 6ter 1 b i Pariskonventionen

— Parternas ar: gument

Sokanden har gjort gillande att registrering endast kan vigras med stod av
artikel 7.1 h i férordning nr 40/94 jamford med artikel 6ter i Pariskonventionen
om det i det enskilda fallet rér sig om en efterbildning frdn heraldisk synpunkt.

Soékanden har konstaterat att det europeiska emblemet, som dtnjuter skydd enligt
artikel 6ter i Pariskonventionen, har getts en precis och detaljerad utformning.
Sokanden har hinvisat till den geometriska beskrivningen av det europeiska
emblemet som har f6ljande lydelse:
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»Emblemet har formen av en bl4, rektangulir flagga vars lingd ir en och en halv
ging hojden. Tolv guldfirgade stjirnor bildar en osynlig cirkel, dir avstindet
mellan tvd intilliggande stjirnor alltid 4r lika stort. Cirkelns mittpunkt ir
samtidigt skdrningspunkt {or rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en
tredjedel av flaggans hojd. Varje stjirna har fem uddar, och dessa tangerar
ombkretsen pd en osynlig cirkel vars radie motsvarar en artondel av flaggans hojd.
Samtliga stjirnor avbildas stdende, dvs. s att den 6vre spetsen pekar i samma
riktning som flaggstingen och tva spetsar bildar en rit linje som &r vinkelrit mot
flaggstdngen. Stjarnornas lige pd cirkeln motsvarar timstrecken pd en klocka.
Deras antal ir en ging for alla faststillt.”

Soékanden har ocksd hinvisat till beskrivningen av den monokromatiska
reproduktionen av det europeiska emblemet: ”Om svart 4r den enda tillgéingliga
firgen skall rektangelns konturer och stjarnorna vara i svart, medan bakgrunden
behills vit.”

Sokanden har gjort gillande att det s6kta varumirket inte ir identiskt med detta
emblem. S&lunda kan 6verklagandenimndens ogillande endast pd sin hojd vara
motiverat om varumirket utgér en efterbildning av det europeiska emblemet fran
heraldisk synpunkt, vilket inte ir fallet.

Enligt sokanden betyder termen heraldisk ”som avser skdldemirken”. Det borde
sdledes rora sig om en efterbildning avseende skéldemirken. Enligt heraldikens
regler fir skoldemirkena inte innehdlla ndgot verbalt inslag, utan endast
firgmissiga och figurativa inslag ("Heraldik”, Brockhaus Enzyklopidie in 24
Biinden, 19:e upplagan, f.a. Brockhaus, Mannheim, 1989, volym 9, s. 696).

Sokanden har gjort gillande att eftersom det sékta varumirket innehédller det
verbala inslaget ECA och det enligt heraldikens regler inte kan forekomma ndgra
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verbala inslag i mitten pi ett skoldemirke, kan det sokta varumirket inte utgora
ndgon efterbildning frin heraldisk synpunkt. Stkanden har hinvisat till doktrin
enligt vilken det endast kan vara friga om efterbildning frin heraldisk synpunkt
om varumirket, trots forindringen av statsemblemet eller nigot annat tecken,
behéller karaktiren av skéldemirke och i handeln uppfattas som ett statsemblem
eller som bendmningen pd en internationell mellanstatlig organisation. Det
heraldiska intryck som ett emblem som anvinds som varumirke ger (den
heraldiska stilen) férsvinner nir skoldemirket eller stimpeln - till exempel

vlagsnas Statsemblemets motiv som sddant kan anvindas fritt, men 4tergivandet
av motivet fir inte utgdra en efterbildning av statsemblemet (K.H. Fezer,
Beck’scher Kommentar zum Markenrecht, Miinchen, 2001). Sokanden anser att
emblemets heraldiska intryck upphér om den rektangulira flaggan, som
symboliseras av den rektanguldra bakgrunden, avligsnas.

Sokanden har ocksid 4beropat ett utkast till en artikel som utformades av
Nationernas férbunds expertkongress i samband med inforandet av begreppet
»efterbildning av statsemblem” i Pariskonventionen och som innehéller foljande
text:

“Endast sidana reproduktioner som frin heraldisk synpunkt skiljer sig fran
originalet endast genom sekundira kinnetecken skall anses utgora efterbildningar
av statsemblem eller vapen i den mening som avses i forsta punkten [i artikel 6ter i
Pariskonventionen].”

Enligt sokanden var lagstiftarens avsikt att en efterbildning enligt principerna i det
slutliga protokollet till Pariskonventionen skall anses foreligga endast for det fall
skillnaden mellan denna och emblemet 4r obetydlig frdn heraldisk synpunkt, det
vill siga med avseende pd skoldemarket. S8 ar hir inte fallet.
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For ovrigt dr cirkeln av stjdrnor pd det sékta varumirket inte identisk med den pa
det europeiska emblemet. Enligt sékanden foreligger tydliga skillnader mellan
stjdrnornas métt, radierna for cirklarna av stjirnor samt férhillandet mellan varje
stjdrnas radie och radien for cirkeln av stjirnor.

Dessutom har s6kanden gjort gillande att det frén heraldisk synpunkt dr av
grundliggande betydelse att en flagga alltid dr rektangulir. Det stkta varumairket
har dock en fyrkantig bakgrund som inte pdminner om en flaggas vanliga
rektanguldra bakgrund. Dessutom innehiller flaggor inga verbala inslag.

Sokanden har gjort géllande att det sokta varumirket, vid en jimforelse med en
flaggas eller en nationell symbols vanliga kdnnetecken, frin heraldisk synpunkt
inte endast skiljer sig frdn det europeiska emblemet genom sekundira
kinnetecken, utan genom ett grundliggande inslag. Det verbala inslaget i det
sokta varumdrket utgdr just det inslag som i egenskap av ett enkelt nyckelord som
dr latt att memorera normalt sett dr mer utmirkande for ett varumirke 4n nigra
grafiska dtergivningar sdsom en cirkel av stjirnor vilken som helst.

Sdledes har det sokta varumirket vissa individuella framtridande kinnetecken
som skiljer sig tydligt frdn det europeiska emblemets kinnetecken. Stkanden har
anfort att det s6kta varumirket inte forestiller det europeiska emblemet som
sadant, inte innehdller det europeiska emblemet som sidant och inte heller utgér
ndgon efterbildning av det europeiska emblemet frin heraldisk synpunkt.
Tvirtom utgdr det s6kta varumirket ett tecken som har utformats pa ett helt
annat sitt och som harmoniseringsbyran associerar med det europeiska emblemet
endast dirfér att det ocksd innehdller en cirkel av tolv stjirnor. Varken
Europarddet eller Europeiska gemenskaperna &tnjuter dock ndgon skyddad
rdttighet vad giller att mangfaldiga en cirkel av stjarnor. Skyddet giller endast
atergivning av den flagga som finns exakt beskriven pd Europeiska unionens
hemsida pa Internet, det vill siga en rektangel med en cirkel av stjarnor i flaggans
mitt, utan verbala inslag och med exakta métt.
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Harmoniseringsbyran har hinvisat till den tyska doktrinen, enligt vilken det
endast kan vara friga om en efterbildning frdn heraldisk synpunkt om
varumirket i friga, trots en forindring av en stats emblem eller av ett annat
tecken av denna typ, behiller sin karaktir av vapen och uppfattas av allménheten
som emblemet foér en stat eller en internationell mellanstatlig organisation (K.
H. Fezer, Beck’scher Kommentar zum Markenrecht, Miinchen, 1999).

Siledes anser harmoniseringsbyran att uttrycket frin heraldisk synpunkt betyder
att det endast skall undersbkas huruvida det foreligger likheter mellan de
heraldiska inslagen och inte huruvida kidnnetecknen liknar varandra geometriskt
eller grafiskt. Enligt harmoniseringsbyrin kan tvd kinnetecken vara olika
varandra rent visuellt, men visa sig vara identiska frdn heraldisk synpunkt. Till
exempel kan det heraldiska inslaget i en ormstav ta sig olika uttryck som i en
dskddares 6gon ir enkla att skilja 4t. Omvint kan kidnnetecken visuellt sett tyckas
likna varandra, trots att det inte finns ndgon likhet mellan dem fran rent heraldisk
synpunkt, vilket exempelvis dr fallet med avbildningar av gripar eller 6rnar.

Vad giller bedémningen av det sokta varumirket anser harmoniseringsbyran att
overklagandenimnden har haft fog for att faststilla avslaget pa registrerings-
ansokan, eftersom det sokta varumirket riskerar att uppfattas som ett
kinnetecken for en organisation tillhorande Europeiska unionen eller Europa-
rdet.

Harmoniseringsbyran dberopar den heraldiska beskrivningen av det europeiska
emblemet som lyder enligt f6ljande: P4 ett azurblatt filt framtrider en cirkel med
tolv guldfirgade stjirnor vars spetsar inte berdr varandra.” Harmoniseringsbyran
har gjort gillande att det sokta figurmirket, som bestdr av en cirkel av tolv
stjirnor som inte berdr varandra, fran heraldisk synpunkt endast skiljer sig fran
det europeiska emblemet, enligt vad som framgir av den heraldiska beskriv-
ningen, genom att cirkeln av stjarnor framtrider i vitt mot en svart bakgrund och
innehiller ett verbalt inslag. Den omstindigheten att cirkeln av stjarnor pa det
sokta varumirket framtrider mot en fyrkantig bakgrund saknar betydelse,
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eftersom den heraldiska beskrivningen inte innehiller nigon precisering av
bakgrundens form, utan endast av dess firg (azurbld). Samma sak giller frin
heraldisk synpunkt f6r avstdnden mellan stjirnorna. Det viktiga, enligt harmoni-
seringsbyrdn, dr att bdda kidnnetecknen innehéller femuddiga stjarnor. Harmoni-
seringsbyrdn har dragit slutsatsen att det foreligger en betydande likhet mellan de
tva kinnetecknen som gor att en grafisk atergivning av det s6kta varumirket kan
anses utgbra en efterbildning fran heraldisk synpunkt.

— Forstainstansrittens bedémning

Syftet med artikel 6ter 1 a i Pariskonventionen ar att forhindra registrering och
anvindning av fabriks- och handelsmirken som &r likadana som statsemblem
eller som uppvisar vissa likheter med dessa. En sddan registrering eller anvindning
skulle nimligen inkrdkta pd en stats ritt att kontrollera anvindningen av
symbolerna for dess suverinitet och skulle dessutom kunna vilseleda allminheten
i frdga om vilket ursprung de produkter som dr férsedda med sddana varumirken
har, Detta skydd omfattar enligt artikel 6ter 1 b i Pariskonventionen vapen,
flaggor och andra emblem, férkortningar eller bendmningar pd internationella
mellanstatliga organisationer.

Forstainstansrdtten konstaterar att staters och internationella mellanstatliga
organisationers emblem skyddas, inte bara mot registrering och anvindning av
varumirken som ir identiska med dessa emblem eller dir dessa ingdr, utan ocksé
mot att sddana kinnetecken som frin heraldisk synpunkt kan betraktas som
efterbildningar av emblemen anvinds i varumarken.

Sdlunda frambhdller f6rstainstansritten att den omstindigheten att det stkta
varumirket i forevarande fall ocksa innehéiller ett verbalt inslag inte i sig utgér
ndgot hinder fér att tillimpa denna artikel, i motsats till vad sdkanden har gjort
gillande. Det viktiga dr att utréna huruvida ndgon del av det sokta varumirket i

IT-1131



42

43

44

45

DOM AV DEN 21.4.2004 — MAL T-127/02

forevarande fall kan anses innehélla det europeiska emblemet eller en efterbild-
ning av detta fran heraldisk synpunkt. Denna del behover inte nédvindigtvis vara
identisk med emblemet i friga. Det kan réra sig om en efterbildning fran heraldisk
synpunkt dven om det ifrdgavarande emblemet ir stiliserat eller endast en del av
emblemet har anvints.

Sokanden har hinvisat till den geometriska beskrivningen och den monokroma-
tiska reproduktionen av det europeiska emblemet som grund for pdstdendet att
det sokta varumirket inte 4r identiskt med det europeiska emblemet.

Forstainstansritten konstaterar att sokanden dock inte har nimnt den heraldiska
beskrivning som ges av Europarddet och som har féljande lydelse:

”P4 ett azurbldtt filt framtrider en cirkel med tolv guldfirgade stjarnor vars
spetsar inte beror varandra.”

Det skall dock framhallas att utgdngspunkten for en jimforelse *frin heraldisk
synpunkt” skall vara den heraldiska beskrivningen och inte den geometriska
beskrivningen som till sin natur dr mycket mer detaljerad. Frin heraldisk
synpunkt skiljer sig det sokta varumirket dock endast frin den heraldiska
beskrivningen av det europeiska emblemet genom att cirkeln av stjdrnor i det
sokta varumirket framtrider i vitt mot en svart bakgrund.

Eftersom det i registreringsansokan inte nimns ndgra firger for det sokta
varumirket kan det anvindas med vilken firgkombination som helst och siledes
dven med en azurbld bakgrund och gula eller gyllene stjirnor. Den del av den
heraldiska beskrivningen som ror firger saknar foljaktligen betydelse i fore-
varande fall.
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Vidare skall det noteras att det europeiska emblemet ofta forekommer som

svartvita reproduktioner, dir den azurbli bakgrunden och de guldfirgade
stjdrnorna inte framstills i farg.

Foljaktligen dr det f6ljande kdnnetecken som skall jamforas:

Vad betriffar cirkeln av stjirnor har sokanden gjort gillande att cirkeln av
stjiirnor pd det sokta varumirket inte dr identisk med den pd det europeiska
emblemet, eftersom det foreligger tydliga skillnader mellan stjirnornas matt,
radierna for cirklarna av stjirnor samt forhillandet mellan varje stjirnas radie
och radien for cirkeln av stjdrnor.

Overklagandendmnden har dock i punkt 20 i det ifrigasatta beslutet med fog
konstaterat att ”den skyddade cirkeln av stjirnor och det sokta figurmarket bida
innehdller tolv stjirnor” och dessutom att ”stjirnorna dr av samma typ, eftersom
det ror sig om stjarnor med samma form, av samma storlek och med fem uddar
varav en pekar uppat”. Det saknar nimligen betydelse att cirkeln av stjirnor pa
det stkta varumirket inte dr identisk med den pd det europeiska emblemet, om
allminheten kan f3 intryck av att det r6r sig om en efterbildning av denna cirkel
fran heraldisk synpunkt. Att stjirnorna inte dr exakt lika stora 4r silunda inte av
avgorande betydelse. Diarmed skall sokandens argument underkénnas.
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Vad betriffar sokandens argument att det sokta varumirket skiljer sig frin det
europeiska emblemet genom att det har en fyrkantig bakgrund, medan det
europeiska emblemet, i likhet med flaggor, har en rektangulir bakgrund,
konstaterar forstainstansritten sisom harmoniseringsbyrdn med fog har gjort
att denna pastidda skillnad saknar relevans eftersom den heraldiska beskriv-
ningen inte innehdller ndgon precisering avseende formen pd det europeiska
emblemets bakgrund. For 6vrigt 4r det snarare cirkeln av stjirnor 4n bakgrunden
som utgdr det dominerande inslaget. Dessutom, trots att det inledningsvis
handlade om Europarddets flagga, betraktas inte cirkeln av stjarnor endast som en
flagga, utan ocksi som Europeiska unionens symbol eller emblem. Silunda kan
sokandens argument inte vinna framgang.

Under dessa omstidndigheter skall det soékta varumirket anses utgbra en
efterbildning fran heraldisk synpunkt av det europeiska emblemet. Sdledes kan
talan inte bifallas pd den forsta delen av grunden.

Andra delen: Asidosittande av artikel 6ter 1 ¢ i Pariskonventionen

— Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att harmoniseringsbyrin inte har anvint det
utrymme for fri beddmning som den har enligt artikel 6ter 1 ¢ andra meningen
i Pariskonventionen. Aven om det skulle vara friga om en efterbildning av det
europeiska emblemet frin heraldisk synpunkt medfér denna bestimmelse
nimligen ingen skyldighet att viigra det sokta varumirket registrering. Enligt
sokanden ir det i forevarande fall av grundliggande vikt att det sokta varumarket
avser varor och tjinster som skiljer sig tydligt frin bide Europarddets och
Europeiska unionens typiska verksamhetsomrdden. Det foreligger inga likheter
med avseende pd varor eller tjdnster mellan den typiska verksamhet som utovas av
myndigheterna och de nirliggande tjinster som ar resultatet ddrav, sisom
finansiellt stod.
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Vad betriffar det verbala, och pa det sokta varumirket centrala, inslaget ECA,
anser sokanden att det inte har ndgon betydelse i handeln. Detta verbala inslag
utgdr inte ndgon frekvent eller bruklig férkortning och 4r pa sin hojd kdnt som en
forkortning med ett flertal betydelser. Kombinationen av bokstdverna E, C och A
utgdr exempelvis en forkortning av ”Economic Cooperation Administration”,
bendmningen p4 den gamla exekutiva myndigheten f6r Marshall-planen, som inte
har ndgon koppling till Europeiska unionen. Sékanden har ndmnt andra méjliga
betydelser, sdsom ”Early Compatibility Analysis”, *Earth Coverage Antenna”,
»Economic Commission for Africa”, ”Electrical Contractors Association”,
“Export Credit Agency” och ”European Crystallographic Association”. Sékan-
den har hinvisat till webbplatser pd Internet och utdrag som bifogats ansokan.
Eftersom férkortningen ECA anvinds i hela Europa av de mest skilda anledningar
forekommer i handeln ingen som helst risk for forvixling med statliga
organisationer och 4n mindre med Europeiska gemenskapen eller Europeiska
kommissionen.

Dessutom har stkanden till anstkan bifogat bilder pd vissa registrerade
varumirken som innehdller en cirkel av tolv stjdrnor och verbala inslag, och
gjort gillande att dessa varumirken inte kan forvixlas med det europeiska
emblemet. S6kanden har dven till ansékan bifogat bilder pd tyska varumirken
som innehéller en cirkel av stjirnor och som pé grund av de ytterligare verbala
och figurativa inslag som de innehéiller leder tankarna till Europeiska unionen i
storre utstrickning dn det sokta varumirket gor. Sokanden har preciserat att
Markengesetz (tysk lag om varumirken) innehéller likadana bestimmelser som
foérordning nr 40/94.

Sokanden har gjort gillande att registreringen av dessa nationella och inter-
nationella varumirken visar dels att anvindningen av en cirkel av stjirnor i ett
figurmirke med en firgad bakgrund och ett annat verbalt inslag inte anses std i
strid med artikel 6ter 1 b i Pariskonventionen, dels att dven om det skulle anses
foreligga en likhet anvinder sig samtliga europeiska patent- och varumirkesby-
rder av utrymmet for fri bedomning med st6d av artikel 6ter 1 ¢ i Pariskon-
ventionen, och beddmer att vissa varumirken som har en liknande utformning
som det s6kta varumirket inte dr sidana att de hos allmidnheten framkallar
uppfattningen om ett samband mellan organisationen i friga och vapnen,
flaggorna, emblemen, forkortningarna eller bendmningarna. Enligt s6kanden
anser samtliga dessa byrder att anviindningen eller registreringen sannolikt inte dr
sddan att den vilseleder allminheten rérande forefintligheten av ett samband
mellan brukaren och organisationen.
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Sokanden har dragit slutsatsen att det sokta varumirket inte dr sddant att det hos
allminheten framkallar uppfattningen om ett samband mellan organisationen i
friga och emblemen, foérkortningarna eller benimningarna. Det dr inte heller
sddant att det vilseleder allminheten rérande forefintligheten av ett samband
mellan s6kanden och denna organisation.

Harmoniseringsbyran har framhéllit att artikel 6ter 1 ¢ i Pariskonventionen inte
pd ndgot sitt handlar om huruvida det foreligger en risk for forvixling i
varumirkesrittslig mening. Med anledning av det sirskilda behov som finns av
att skydda den specifika kategori som bestdr av staters och internationella
organisationers emblem, krivs det inte att varorna eller tjinsterna liknar varandra
eller 4r identiska for att regeln skall kunna tillimpas. Det enda som &r av
betydelse dr huruvida allminheten kan vilseledas rérande forefintligheten av ett
samband mellan innehavaren av varumirket och innehavaren av det statliga eller
internationella emblemet. Enligt harmoniseringsbyran ir s inte fallet om det, med
hinsyn till de varor och tjinster ansékan avser och den internationella
organisationens verksamhetsomride, kan uteslutas att en konsument skulle
kunna férledas att tro att det foreligger ett samband mellan dessa varor och
tjdnster och organisationen i friga. Den uppenbara olikheten mellan varumérkes-
innehavarens och den internationella organisationens verksamhetsomraden kan
ocksd anvindas som ett argument for att det i allménhetens 6gon inte foreligger
nigot samband mellan ovannimnda varumirkesinnehavare och den inter-
nationella organisationen.

Harmoniseringsbyran anser att det sdlunda skall bedomas huruvida det réicker att
ett verbalt inslag tillférs och varumirket &terges i fargerna svart och vitt for att
tillimpligheten av artikel 6ter i Pariskonventionen skall kunna uteslutas med
motiveringen att anvindningen eller registreringen uppenbarligen inte dr sddan att
den vilseleder allminheten rorande forefintligheten av ett samband mellan
brukaren och organisationen.

Harmoniseringsbyrdn har harvid anfort att det som skall bedémas inte &r
huruvida forkortningen ECA kan ha flera olika betydelser, utan om varumirket
ar sddant att det vilseleder allminheten rérande forefintligheten av ett samband
mellan brukaren och organisationen.
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Dessutom har harmoniseringsbyrén tillbakavisat sékandens argument att anvind-
ningen av en cirkel av stjirnor p4 en firgad bakgrund tillsammans med ett verbalt
inslag inte skall anses strida mot artikel 6ter 1 b i Pariskonventionen med
hédnvisning till de nationella varumirkesbyriernas praxis.

Harmoniseringsbyrdn har framhéllit att den ocksd har vigrat att registrera ett
flertal varumidrken pd grund av deras likhet med det europeiska emblemet. De
exempel som harmoniseringsbyran har bifogat sin svarsinlaga visar att vart och
ett av dessa beslut grundade sig pa forefintligheten av en associeringsrisk.

Hirav foljer enligt harmoniseringsbyran att ett dsidosittande av icke-diskrimi-
neringsprincipen inte kan bli férem4l for talan (forstainstansrittens dom av den
27 februari 2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyran
(STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66). Eftersom det rér sig om ett
beslut som har fattats med bunden behérighet kan tidigare beslut inte anvindas
som referensram. Aven om tidigare beslut var lagenliga och det verkligen rér sig
om liknande fall kan det ifrigasatta beslutet nimligen endast ogiltigférklaras om
det foreligger en felaktig rittslig bedémning och inte pa grund av ett dsidoséttande
av icke-diskrimineringsprincipen.

— Forstainstansrittens beddmning

Forstainstansritten erinrar om att artikel 6ter 1 ¢ andra meningen i Pariskon-
ventionen innehéller en mojlighet att i friga om ett emblem for en internationell
organisation inte férbjuda registreringen av ett varumirke om det inte dr sddant
att det hos allminheten framkallar uppfattningen om ett samband mellan
organisationen i frdga och vapnen, flaggorna, emblemen, férkortningarna eller
bendmningarna eller att det vilseleder allminheten rérande forefintligheten av ett
samband mellan brukaren och organisationen.
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Sékanden saknar fog for sitt pastdende att harmoniseringsbyran inte har anvint
det utrymme f6r fri bedomning som féljer av denna bestimmelse. Overklagande-
nimnden skriver nimligen f6ljande i punkt 24 i det ifrigasatta beslutet:

*For att faststilla huruvida den berérda allminheten kommer att se ett samband
mellan figurmirket och de berérda mellanstatliga organisationerna eller gora en
sddan associering mellan s6kanden och dessa mellanstatliga organisationer som
kan vilseleda den nir den kommer i kontakt med figurmirket i samband med de
varor och tjdnster som det avser, skall det helhetsintryck som varumirket ger
beaktas. For att si skall vara fallet krivs att den berérda allmidnheten, nir den
kommer i kontakt med varumirket i sin helhet, det vill siga med dess grafiska och
verbala inslag, betraktar det som en hinvisning till det skyddade kdnnetecknet
och till de organisationer som anvinder det. Vid denna bedémning skall dven den
forteckning éver varor och tjinster som anges i ansokan beaktas.”

Det framgér av den citerade punkten, samt av punkterna 25-29 i det ifrigasatta
beslutet, att dven om &verklagandenimnden inte uttryckligen hinvisar till
artikel 6ter 1 ¢ i Pariskonventionen har den undersokt huruvida det sokta
varumirket dr sddant att det hos allminheten framkallar uppfattningen om ett
samband mellan varumirket och Europaridet eller Europeiska gemenskapen eller
vilseleder allminheten rérande forefintligheten av ett samband mellan s6kanden
och Europaridet eller Europeiska gemenskapen. Den har bedomt att registre-
ringen och anvindningen av det s6kta varumirket mycket riktigt hos den berorda
allminheten kan framkalla uppfattningen om ett samband mellan det sokta
varumérket och Europaridet eller Europeiska gemenskapen.

Overklagandenimnden har med hinsyn till de varor och tjinster som s6kandens
registreringsansokan avser bedomt att den berérda allminheten utgdrs av savil
den breda allménheten som en specialiserad malgrupp. S& kan till exempel en kurs
vinda sig till en noga definierad specialiserad mdlgrupp eller till den breda
allminheten, beroende pa hur kursen 4r upplagd och vilka dmnen den innehaller.
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Vidare har Overklagandenimnden, i motsats till vad sokanden har hivdat,
konstaterat att det foreligger en viss dverlappning mellan s6kandens féreteckning
over varor och tjinster och Europarddets och Europeiska gemenskapens eller
Europeiska unionens verksamhet. Overklagandenimnden har bland annat
hinvisat till Europeiska gemenskapernas officiella tidning som mot betalning
tillhandahalls pa cd-rom — det vill siga pé en databidrare — , till de seminarier,
utbildningsprogram och konferenser som Europarddet och Europeiska gemen-
skapen erbjuder inom de mest skilda omrdden, samt till en miingd databaser som
dessa institutioner stiller till allminhetens férfogande, bland annat EUR-Lex.

Forstainstansritten framhaller att det med tanke pd den stora mingfald av
tjinster och varor som Europarddet och Europeiska unionen eller Europeiska
gemenskapen kan erbjuda inte pd grund av den typ av varor och tjinster som
registreringsansokan avser kan uteslutas att den berérda allmidnheten kan forledas
att tro att det foreligger ett samband mellan s6kanden och dessa institutioner.
Séledes har overklagandenimnden haft fog for sin slutsats att en registrering av
det s6kta varumirket hos allmdnheten kan ge intryck av att det foreligger ett
samband mellan det s6kta varumirket och institutionerna i friga.

Vad betriffar det verbala inslaget ECA framhaller forstainstansritten att den
omstidndigheten att forkortningen ECA framtrider i mitten pa det sokta
varumdrket forstirker intrycket att det foreligger ett samband mellan s6kanden
och Europeiska unionen eller Europeiska gemenskapen. Sdsom harmoniserings-
byrdn har konstaterat leder foérkortningen EC tankarna direkt till Europeiska
gemenskapen (”European Community”), atminstone i den engelsksprékiga delen
av Europeiska unionen. Aven utanfoér Forenade kungariket 4dr denna bok-
stavskombination kdnd som en forkortning for Europeiska gemenskapen.
Dessutom kan férkortningen ECA leda tankarna till revisionsritten (*European
Court of Auditors”). Den omstindigheten att det verbala inslaget ECA har lagts
till i mitten pa cirkeln av stjirnor undanréjer inte intrycket att det foreligger ett
samband mellan sokanden och Europeiska unionen eller Europeiska gemen-
skapen, tvdrtom. Det dr cirkeln av stjirnor som skapar detta intryck, vilket
innebir att intrycket kvarstdr ndr man ligger till ett verbalt inslag som bérjar pa
EC eller EG, vilket skulle kunna std for en byrd, ett organ eller ett program
tillh6rande Europeiska unionen eller Europeiska gemenskapen. Silunda kan
sokandens argument avseende det verbala inslaget ECA inte godtas.
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Vad betriffar de tidigare gjorda nationella registreringar som sékanden har
dberopat erinrar férstainstansritten om att gemenskapsordningen for varumir-
ken, sisom framgdr av rittspraxis, dr ett sjilvstindigt system som bestdr av en
samling regler och mil som ir specifika for detta system och som skall tillimpas
utan hinsyn till de nationella systemen (forstainstansrittens dom av den §
december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyrin
(electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Huruvida ett kidnnetecken kan
registreras som varumirke skall siledes endast bedémas pd grundval av den
relevanta gemenskapslagstiftningen. Harmoniseringsbyrdn och, i forekommande
fall, gemenskapsdomstolarna, dr dirfor inte bundna av ett beslut som fattats i en
medlemsstat, eller i ett tredje land, i vilket faststillts att ett kidnnetecken kan
registreras som nationellt varumirke (forstainstansrittens dom av den 7 februari
2002 i mal T-88/00, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrdn (ficklampors
form), REG 2002, s. [I-467, punkt 41). De registreringar som redan dgt rum i
vissa medlemsstater utgor siledes omstindigheter som, utan att vara avgoérande,
enbart kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumirke (forstain-
stansrittens dom av den 16 februari 2000 i mil T-122/99, Procter & Gamble mot
harmoniseringsbyran (formen p3 en tvil), REG 2000, s. [f-265, punkt 61, av den
31 januari 2001 i mal T-24/00 Sunrider mot harmoniseringsbyran (VITALITE),
REG 2001, s. [1-449, punkt 33, av den 19 september 2001 i mal T-337/99, Henkel
mot harmoniseringsbyrdn (rund réd och vit tablett), REG 2001, s. 1I-2597,
punkt 58, och av den 5 mars 2003 i mal T-194/01, Unilever mot harmoniser-
ingsbyrén (dggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 68). Samma sak giller
a fortiori for registreringarna av andra varumirken dn det som den férevarande
ansOkan avser.

Vad betriffar harmoniseringsbyrins egen praxis framgar det av réttspraxis att de
beslut betriffande registrering av ett kinnetecken sisom gemenskapsvarumirke
som o6verklagandenimnderna skall fatta med stod av forordning nr 40/94
omfattas av en bunden behérighet och inte av en befogenhet att foreta
skonsmissiga bedomningar. Frigan huruvida ett kdnnetecken kan registreras
som gemenskapsvarumirke skall dirfér enbart bedémas pa grundval av denna
forordning, sisom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte mot
bakgrund av 6verklagandenimndernas tidigare praxis (domen i det ovan i
punkt 62 nimnda milet STREAMSERVE, punkt 66, dom av den 20 november
2002 i de forenade mélen T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran
(Kit Pro och Kit Super Pro), REG 2002, s. I1-4881, punkt 32, och av den 30 april
2003 i de forenade méilen T-324/01 och T-110/02, Axions och Belce mot
harmoniseringsbyran (formen av en brun cigarr och formen av en guldtacka),
REG 2003, s. 11897, punkt 51).
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I vilket fall som helst skall det noteras att 4ven om den faktiska och rittsliga
motivering som angivits i ett tidigare beslut kan 4beropas till stod for ett
péstdende om dsidosittande av en bestimmelse i férordning nr 40/94 (domen i det
ovan i punkt 62 nimnda méalet STREAMSERVE, punkt 69, och domen i det ovan
i punkt 71 ndmnda maélet Kit Pro och Kit Super Pro, punkt 33), har sékanden i
forevarande mal inte anfort att de nationella beslut eller de tidigare beslut av
overklagandendmnderna som sokandena beropat skulle innehélla skil for att
ifrgasitta den bedémning som gjorts ovan av den grund som avser 3sidosittande
av artikel 7.1 h i f6rordning nr 40/94 (domen i det ovan i punkt 71 nimnda mélet
”formen av en brun cigarr och formen av en guldtacka”, punkt 52).

Sélunda skall s6kandens argument som grundas endast pa att vissa registreringar
gjorts i Tyskland, i andra ldnder och pd gemenskapsnivd limnas utan avseende.

Salunda kan talan inte bifallas pd den andra delen av grunden.

Foljaktligen skall talan ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har tappat mélet och skall
ddrfor bdra sin rittegingskostnad och ersdtta harmoniseringsbyrins ritteging-
skostnad i enlighet med dennas yrkande.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

féljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegdngskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 21 april 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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