DOM AV DEN 9.4.2003 — MAL T-224/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 9 april 2003 *

I mal T-224/01,

Durferrit GmbH, Mannheim (Tyskland), féretritt av advokaten P. Koch
Moreno, med delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), féretridd av A. von Miihlendahl och O. Waelbroeck, bida i egenskap
av ombud,

svarande,

* Rittegingssprik: engelska.
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intervenient vid férstainstansritten ir

‘

Kolene Corporation, Detroit, Michigan (Amerikas forenta stater), foretritt av
advokaten C. Gielen,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av forsta
overklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 6 juli 2001 (4rende R 864/1999-1) i ett
invindningsforfarande mellan Durferrit GmbH och Kolene Corporation,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrddirektdren D. Christensen,

med hidnsyn till det skriftliga forfarandet och efter férhandlingen den
27 november 2002,
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foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

Artiklarna 7, 8, 38 och 41 i rddets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, s. 1;
svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, lyder
som foljer:

”Artikel 7

Absoluta registreringshinder

1. Foljande fir inte registreras:

f) Varumirken som strider mot allmin ordning eller mot allmin moral.
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Artikel 8

Relativa registreringshinder

1. Om innehavaren av ett dldre varumirke invinder skall det varumirke som
ansékan giller inte kunna registreras

b) om det — p& grund av att det #dr identiskt med eller liknar det ildre
varumirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir
identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allmidnheten
forviaxlar dem inom det omrdde dir det dldre varumirket dr skyddat,
inbegripet risken for att varumirket associeras med det dldre varumarket.

2. Med ildre varumirken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumirken for vilka ansékan om registrering gjorts
tidigare 4n ansdkan om registrering av gemenskapsvarumirket...
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ii) Varumirken som har registrerats i en medlemsstat...

Artikel 38

Prévning av de absoluta registreringshindren

1. Om ett varumirke enligt artikel 7 inte fir registreras for vissa eller samtliga
varor eller tjdnster fér vilka en ansdkan om gemenskapsvarumirke har gjorts,
skall ansokan avslds fér dessa varor eller tjinster.

Artikel 41

Anmirkningar frin tredje man

1. Efter det att en ansdkan om gemenskapsvarumirke offentliggjorts far fysiska
eller juridiska personer och sammanslutningar, som foretrader tillverkare,
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producenter, tjinsteproducenter, handelsmin och konsumenter, till byran ge in
skriftliga anmirkningar och i dem ange skilen till att byrdn pé eget initiativ skall
vigra registrering av varumirket, sirskilt pd grund av bestdmmelserna i artikel 7.
De skall inte betraktas som parter i férfarandet vid byran.

Bakgrund till tvisten

Den 1 april 1996 ingav Kolene Corporation (nedan kallad intervenienten) en
ansékan om gemenskapsvarumdrke till Byrdn {6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumarken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byrén) i enlighet med forordning nr 40/94.

Det varumirke for vilket registrering sokts dr ordmédrket NU-TRIDE.

De varor och tjinster som ansdkan om varumirkesregistrering avser omfattas av
klasserna 1 och 40 i Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om
internationell klassificering av varor och tjidnster for varumdirkesregistrering,
med dndringar och tilligg, och motsvarar f6r var och en av klasserna foljande
beskrivning;

— klass 1: *Kemikalier for behandling av metaller.”
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— klass 40: ”Behandling av metaller.”

Den 11 augusti 1997 offentliggjordes ansokan i bulletinen fér gemenskaps-
varumérken.

Den 6 november 1997 framstillde sokanden, i sitt tidigare namn som var
“Degussa Aktiengesellschaft”, en invindning i enlighet med artikel 42.1 i
férordning nr 40/94. Grunden for invindningen var férekomsten av ett
varumérke som sokanden ir innehavare av, och som registrerades i Tyskland
den 17 augusti 1962. Detta varumirke (nedan kallat det dldre varumirket) utgérs
av ordmirket TUFFTRIDE”. Det ir registrerat fér varor som omfattas av
klasserna 1, 7 och 11 i den mening som avses i Nicedverenskommelsen, och
motsvarar f6ljande beskrivning:

”Qorganiska salter, i synnerhet cyanider och alkalisk cyanat f6r behandling av
metaller, saltbadsugnar med tillbehér, bland annat pyrometrar for mitning av
temperatur i nitreringsbad, fliktkdpor och fliktar fér avldgsnande av forbrin-
ningsgaser, luftintag och kompressorer fér ventilering av bad, utrustning for
sedimentsavlagring i bad; samtliga anordningar avsedda foér hantering av
nitrering av stal och stilkomponenter.”

Svaranden &beropade till stod for sin invindning de relativa registreringshindren
enligt artikel 8.1 a och 8.1 b i férordning nr 40/94.
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Den 19 maj 1998 begrinsade intervenienten den forteckning éver varor och
tjinster som ingick i varumirkesansokan till foljande varor och tjinster:

— klass 1: ”Kemikalier, av vilka inte ndgon bestdr av eller innehdller cyanider,
fér behandling av metaller.”

— klass 40: ”Behandling av metaller som inte innebdr anvindande eller
anbringande av cyanider.”

Genom beslut av den 15 oktober 1999 avslog invindningsenheten invindningen
av det skilet att de tva ifrdgavarande varumirkena inte var identiska, och att det
inte foreldg nigon risk for férvixling mellan dem inom det relevanta omréadet
inom gemenskapen, det vill siga i Tyskland.

Sokanden &verklagade invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrén den
13 december 1999 i enlighet med artikel 59 i férordning nr 40/94, och yrkade att
det skulle ogiltigférklaras.

Genom beslut av den 6 juli 2001, vilket delgavs s6kanden den 23 juli 2001 (nedan
kallat det 6verklagade beslutet), avslog forsta Gverklagandenimnden vid
harmoniseringsbyran éverklagandet. Overklagandendmndens bedémning, base-
rad pa en undersdkning av visuell likhet, ljudlikhet och begreppsmissig likhet,
var i huvudsak att de ifrigavarande varumirkena inte var tilledckligt lika for att
man skulle kunna anse att det foreldg en risk for forvixling mellan dem inom det
relevanta omradet inom gemenskapen, det vill séga i Tyskland (punkterna 16 och
19 i det 6verklagade beslutet). Overklagandenimnden bedémde dessutom att det
inte heller féreldg ndgon risk for forvixling i form av risk for association mellan
varumirkena i fraga, eftersom det sokta varumirket inte skapats med utgangs-
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punkt i det dldre varumirket och det inte foreligger ndgra synbara samband
mellan de tvd varumirkena (punkt 20 i det 6verklagade beslutet). Slutligen ansig
overklagandenimnden att denna slutsats inte skulle motsigas ens av att det
faststilldes att det dldre varumirket var kint (punkt 21 i det overklagade
beslutet).

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt forevarande talan genom ansékan, avfattad p4 engelska, som
inkom till forstainstansrittens kansli den 24 september 2001.

Intervenienten framstillde inte, inom den tidsfrist som hade faststillts for detta
dndamal av forstainstansrittens kansli, nigon invindning mot att rittegdngs-
spraket blir engelska.

Harmoniseringsbyrin inkom med sin svarsinlaga till forstainstanrittens kansli
den 18 februari 2002. Intervenienten inkom med sin svarsinlaga till forstainstan-
rdttens kansli den 31 januari 2002.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det 6verklagade beslutet,

— ogiltigférklara invindningsenhetens beslut,
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— faststilla att det varumirke som ansokan giller och det dldre varumarket 4r
oférenliga,

— avsld anstkan om registrering av det varumirke som ansckan giller,

— forplikta intervenienten att ersitta rittegdngskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta s6kanden att ersitta rittegngskostnaderna.

17 Intervenienten har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna, diribland intervenien-
tens.
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Vid férhandlingen dtertog sbkanden sina andra, tredje och fjarde yrkanden, vilket
forstainstansritten forde till protokollet dver forhandlingen.

Riittslig bedomning

Till stoéd for sin talan har sdkanden dberopat tvd grunder, enligt vilka gors
gillande att artiklarna 8.1 b respektive 7.1 f i férordning nr 40/94 har dsidosatts.

Den forsta grunden: Asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Parternas ar gument

Sokanden har gjort gillande att det foreligger en risk for forvixling mellan det
varumdrke som ansokan giller och det dldre varumirket.

Sokanden har i detta avseende angivit att de tvd varumirkena omfattar samma
varor eller tjanster och att den relevanta mélgruppen dr begrinsad och hogt
specialiserad. Dessutom kinner denna malgrupp till den kommersiella férbin-
delse som under flera ar fanns mellan sokanden och intervenienten.
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Enligt s6kanden foreligger ljudlikhet och visuell likhet mellan de bédda
varumirkena i friga. Sokanden har i detta avseende konstaterat att jimf6relsen
mellan de bida varumirkena méiste utgd ifrdn det helhetsintryck de ger.
Sokanden har forebritt 6éverklagandenimnden fér att ha “dissekerat” dem.
Sékanden har i detta sammanhang gjort gillande att tvirtemot vad invidndnings-
enheten har ansett, dr dndelsen ”-tride” inte av beskrivande karaktdr i
forhallande till berérda varor och tjdnster. Detta maste foljaktligen beaktas vid
jaimforelsen mellan de bida varumirkena i fraga.

Sékanden anser dessutom att det foreligger en risk for associering mellan
varumirkena i friga, eftersom den relevanta mélgruppen kan foranledas att
uppfatta det varumirke som anstkan giller som en variant av det dldre
varumirket, och foljaktligen tro att de bida varumirkena har samma kom-
mersiella ursprung,.

Sokanden har for 6vrigt gjort gillande att den 4r ett av de forsta féretagen inom
den kemiska industrin och att tecknet *TUFFTRIDE”, genom att det registrerats i
ett flertal linder, blivit ett kint, och till och med vilkint, varumirke. Det dldre
varumirket skall foljaktligen, enligt stkanden, &tnjuta ett forstirkt skydd.
Emellertid fir intervenienten, genom att anvinda det varumirke som ansdkan
giller, mojlighet att dra fordel av s6kandens kommersiella investeringar.

Slutligen har sékanden begirt att forstainstansrdtten skall vidta dtgirder for
bevisupptagning, i syfte att pavisa dels forekomsten, arten, varaktigheten och
omfattningen av den kommersiella férbindelse som under flera ar fanns mellan
denna och intervenienten, dels att termen “tride” saknar generisk karaktir inom
den kemiska industrin.

Harmoniseringsbyrin har gjort gillande att det foreligger betydande skillnader
mellan varumirkena i friga. Sdledes uppfattas det varumirke som ansékan
giller, NU-TRIDE, i visuell bemirkelse som en sammansittning av tvéd delar,
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medan det ildre varumirket TUFFTRIDE ir svarare att dela. I ljudhinseende
skiljer sig uttalet av de respektive forsta stavelserna i de bida varumirkena
mycket &t, sdvil p4 engelska som p4 tyska. Slutligen har de bida varumirkena
ingenting gemensamt i konceptuell bemirkelse, eftersom bestdndsdelen *NU”
kan leda tanken till nyhet eller forbittring, medan bestindsdelen *TUFF” (eller
»TUFFT”) skulle kunna leda tanken till hillbarhet. Vad giller bestindsdelen
*TRIDE”, anser harmoniseringsbyrdn att den hinfor sig till nitreringsprocessen
och att den endast har marginell sirskiljningsformdga avseende de berdrda
varorna och tjinsterna. Foljaktligen 4r inte den omstindigheten att denna
bestandsdel ingdr i bdda de ifrdgavarande varumirkena sidan att den medfér en
risk for forvixling mellan dessa.

Harmoniseringsbyrin har, pa grund av dessa beaktansvirda skillnader mellan de
omtvistade varumirkena, gjort gillande att éverklagandenidmnden inte gjort sig
skyldig till felaktig rdttstillimpning nir den ansett att det inte forelegat en risk f6r
forvixling mellan varumirkena. Harmoniseringsbyrdn har hirvid anfort att den
slutsatsen kvarstdr 4ven om vissa av de produkter som omfattas av varumérkena i
friga skulle anses vara identiska, eftersom mélgruppen ir specialiserad inom
omridet nitrering av metaller med anvindning av kemikalier.

-

Harmoniseringsbyran har lagt till att det 4r med ritta som 6verklagandenidmnden
har ansett att det inte ir styrkt att det dldre varumirket dr vilkint, och som den
dirfor inte beaktat en sidan omstindighet. Den enda bevisning som sékanden
har forebringat i detta avseende under det administrativa forfarandet dr ndmligen
en forteckning 6ver de ldnder i vilka tecknet TUFFTRIDE har registrerats som
varumirke, vilket ir otillrickligt. Det framgdr nimligen av domstolens dom av
den 14 september 1999 i mal C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421),
att ett varumirke inte skall anses tillrickligt kdnt om det inte dr kidnt for en
betydande andel av den relevanta malgruppen.

Harmoniseringsbyrin har dessutom gjort gillande att det i forevarande fall inte
heller foreligger ndgon risk for férvixling i form av risk for association mellan de
bida varumirkena i friga, eftersom det varumirke som anstkan giller inte har
skapats med utgdngspunkt i det dldre varumairket och det inte foreligger nagra
synbara samband mellan dessa tvd varumirken.
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Avseende den kommersiella férbindelse som tidigare funnits mellan sdkanden och
intervenienten, har harmoniseringsbyrdn medgivit att en sddan forbindelse i
princip kan vara en faktor att beakta vid en helhetsbedémning av forvixlings-
risken, under forutsdttning att den relevanta maélgruppen kinner till den.
Harmoniseringsbyrdn dr emellertid av uppfattningen att det i férevarande fall
inte har styrkts att det forhaller sig pd det viset.

Vad giller s6kandens begiran att forstainstansritten skall vidta dtgdrder for
bevisupptagning, anser harmoniseringsbyrdn att samtliga de omstidndigheter som
dr av betydelse fér bedémningen av férvixlingsrisken maste foreliggas invind-
ningsenheten, och féljaktligen inte uppges for forsta gingen infér forstainstans-
ritten.

Intervenienten har gjort gillande att de varor som omfattas av vart och ett av de
bdda varumirkena i fraga skiljer sig 4t betydhgt Det dldre varumdrket dr
namhgen registrerat for “oorganiska salter, i synnerhet cyanider och alkalisk
cyanat”, P4 den férteckning Gver de varor som avses med det varumirke som
ansbkan giller, 4r cyanider, som dr mycket giftiga dmnen, uttryckligen
undantagna. Intervenienten har emellertid angivit att dven om de varor som
omfattas av vart och ett av de bdda varumérkena i friga har samma avsedda
anvindning, namhgen nitrering av metaller, 4r den relevanta malgruppen snarare
intresserad av nitreringsprocessen, vilken skiljer sig at vid anvandmngen av dessa
varor. Intervenienten har i detta sammanhang angivit att den relevanta
malgruppen ir specialiserad inom omradet for kemikalier avsedda for nitrering.

Vad giller jimforelsen mellan de ifrdgavarande varumirkena ir intervenienten av
dsikten att det mellan dessa inte foreligger vare sig visuell likhet, ljudlikhet eller
begreppsmissig likhet. Intervenienten har i detta avseende erinrat om att i
enlighet med domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL
(REG 1997, s. 1-6191), skall en helhetsbeddmning av forvixlingsrisken grunda
sig pd det helhetsintryck som de motstridiga varumirkena ger med hinsyn till
deras framtridande och sirskiljande bestindsdelar. Emellertid kan i forevarande
fall inte bestdndsdelen ”tride” anses ha sdrskiljningsférméga avseende de bada
varumirkena i friga, eftersom den ir beskrivande i férhillande till berdrda varor
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och tjanster. Dessutom ir enligt intervenienten den relevanta mélgruppen
bendgen att fista mer uppmirksamhet vid den forsta bestindsdelen av ett
sammansatt ordmirke. Slutligen dr de forsta stavelserna i varumirkena i friga
helt olika i ljudhinseende, liksom vad giller vilka, och vilket antal, bokstaver
som anvinds.

Vad giller den kommersiella forbindelse som tidigare funnits mellan sokanden
och intervenienten, har den sistnimnda pistitt att den relevanta malgruppen,
genom att vara hogt specialiserad, har kinnedom om att denna forbindelse
upphért. Dessutom har, enligt intervenienten, denna forbindelse aldrig existerat
pi den europeiska marknaden, vilket innebdr att den saknar betydelse for
bedémningen av risken fér forvixling mellan de tvd varumirkena i fraga pa
denna marknad.

Slutligen, avseende s6kandens argument att det dldre varumirket skulle vara
kint, har intervenienten gjort gillande att detta inte dr styrkt. Enligt interveni-
enten forekommer det dldre varumirket endast inom en mycket specialiserad
sektor pa marknaden och det ir inte sdrskilt kint. Intervenienten har i detta
sammanhang fornekat att den skulle ha dragit férdel av sokandens kommersiella
investeringar.

Forstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten erinrar for det férsta om att i enlighet med artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 kan det varumirke som ans6kan giller, efter invindning fran
innehavaren av ett dldre varumirke, inte registreras om det, pd grund av att det 4r
identiskt med eller liknar ett dldre varumairke, och de varor eller tjinster som
omfattas av varumirkena ir identiska eller 4r av liknande slag, foreligger en risk
for att allminheten forvixlar dem inom det omrade dir det dldre varumirket 4r
skyddat. Forvixlingsrisken inbegriper risken for att varumarket associeras med
det dldre varumirket. Dessutom skall, i enlighet med artikel 8.2 a ii i férordning
nr 40/94, med ildre varumirken forstds varumirken som registerats i en
medlemsstat och for vilka ansékan om registrering gjorts tidigare dn ansékan om
registrering av gemenskapsvarumirket.
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Det dldre market ir i férevarande fall registrerat i Tyskland. For att faststdlla
huruvida en risk for férvixling foreligger, skall féljaktligen den stdndpunkt som
den relevanta malgruppen i Tyskland har beaktas. Samtliga parter har i sina
inlagor och vid férhandlingen bekriftat att denna maélgrupp utgdrs av ett
begrinsat antal mycket specialiserade féretag inom den kemiska industrin, och i
synnerhet inom nitrerings-tekniken. Under dessa omstdndigheter och med hinsyn
tagen till arten av de varor och tjdnster som omfattas av de bada varumirkena,
skall det anses att den relevanta mélgruppen utgdrs av ett begrinsat antal aktorer
som #r hogt specialiserade inom omradet f6r behandling av metaller med kemiska
processer (se punkt 19 i det 6verklagade beslutet).

For det andra kan det konstateras att det enligt domstolens rittspraxis angéende
tolkningen av artikel 4.1 b i rddets direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989,
s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178), vilken i huvudsak har
samma normativa innehall som artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, 4r nodvindigt
att vid tillimpningen av denna bestimmelse styrka att det foreligger likhet mellan
de ifragavarande varorna eller tjinsterna (domstolens dom av den 29 september
1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 22).

I enlighet med nimnda rittspraxis skall man, vid provningen av huruvida
ifragavarande varor eller tjinster liknar varandra, beakta samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet varornas eller tjinsternas art, de
tilltinkta képarna, anvindningsomridet samt huruvida de konkurrerar med eller
kompletterar varandra (domen i det ovanndmnda mélet Canon, punkt 23).

I forevarande fall framgir det av det 6verklagade beslutet, och av det beslut av
invidndningsenheten som det hinvisas till i detta (se punkterna 16 och 8 i det
overklagade beslutet), att dverklagandendmnden har ansett, om dn underforstatt,
att de varor och tjinster som avses med det varumarke som ansdkan géller och de
varor som omfattas av det dldre varumirket liknar varandra. Denna bedémning
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ar riktig. Vad giller, for det férsta, de varor som omfattas av vart och ett av de
bida varumirkena, s har de samma avsedda anvindning, det vill siga nitrering
av metaller, och de har samma malgrupp. Det ir dessutom ostridigt, och det har
bekriftats genom parternas uttalanden vid férhandlingen, att varorna i friga
konkurrerar med varandra. Vad sedan giller jimférelsen mellan & ena sidan de
tjanster som bendmns ”behandling av metaller”, vilka nimns i anstkan om
varumirkesregistrering, och, 4 andra sidan, de varor som omfattas av det ildre
varumirket, kan det konstateras att dessa tjdnster fOrutsitter anvindning av
nimnda varor. Det foreligger foljaktligen likhet mellan dem.

Detta konstaterande mister inte sin giltighet genom intervenientens argument, att
i motsats till vad som giller for de varor som omfattas av det dldre varumirket
innehdller de varor som uppges i ansékan om varumirke, efter dndringen av
densamma den 19 maj 1998, inte cyanider. Det kan i detta avseende konstateras,
i likhet med vad sékanden med all ritt har angivit utan att pd denna punkt ha
blivit motsagd av vare sig harmoniseringsbyrdn eller intervenienten, att i
varugruppen oorganiska salter, som omfattas av det dldre varumairket, ingér
dven varor som inte bestdr av eller innehdller cyanider. Det framgdr namligen
tydligt, genom att uttrycket i synnerhet” anvinds i beskrivningen av dessa varor,
att cyanider endast uppges som exempel. Foljaktligen 4r intervenientens
argument baserat pi ett felaktigt antagande och kan inte godtas eftersom det
saknar relevans for jamforelsen mellan ifrdgavarande varor och tjinster (se
analogt forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mél T-106/00,
Streamserve mot harmoniseringsbyrdn (STREAMSERVE), REG 2002, s. 1I-723,
punkt 45). ,

Det skall for det tredje erinras om att det enligt rittspraxis foreligger
forvixlingsrisk om det finns en risk att allminheten kan tro att varorna eller
tjansterna i friga kommer frin samma féretag, eller i forekommande fall fran
foretag med ekonomiska band (domstolens dom i det ovannimnda mélet Canon,
punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mil C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. 1-3819, punkt 17). Enligt samma rittspraxis skall det vid
prévningen av huruvida det foreligger forvaxlingsrisk hos allmédnheten goras en
helhetsbedémning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domarna i
de ovannimnda mélen SABEL, punkt 22, Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98,
Marca Mode, REG 2000, s. 1-4861, punke 40).
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Denna helhetsbedémning forutsétter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, didribland likheten mellan varumirkena och likheten mellan de varor
eller tjinster som de avser. Sdledes kan en 18g grad av likhet mellan de varor eller
tjinster som avses kompenseras av att varumdrkena i hog grad liknar varandra
och omvint (domarna i de ovannimnda mélen Canon, punkt 17, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Marca Mode, punkt 40). Samspelet mellan
dessa faktorer kommer till uttryck i sjunde skilet i férordning nr 40/94, i vilket
det anges att begreppet likhet bor tolkas i forhallande till f6rvixlingsrisken och
att denna risk maste bedémas mot bakgrund sdrskilt av i hur hég grad
varumirket dr kint pd marknaden och graden av likhet mellan varumirket och
kidnnetecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller tjdnsterna.

Dessutom skall helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de aktuella
varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga likhet, grunda sig
pd det helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet med hinsyn till deras
sirskiljande och mest framtridande bestindsdelar (domarna i de ovanndmnda
madlen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I enlighet med
denna helhetsbeddmning bor det dven beaktas att genomsnittskonsumentens
uppmirksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjénster
det dr friga om (domen i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 26).

Det ir mot bakgrund av dessa 6verviganden som det skall provas om graden av
visuell likhet, ljudlikhet eller begreppsmissig likhet mellan de ifrdgavarande
varumirkena dr s§ hog att det skall anses att det foreligger en risk for f6rvixling
dem emellan.

Avseende, till att bérja med, de forsta bestdndsdelarna av respektive varumairke i
fraga, det vill siiga bestdndsdelarna »TUFF” och "NU”, kan det for det forsta
konstateras att de inte r lika i visuell bemirkelse. Dels bestdr de inte av samma
antal bokstiver, dels dr de anvidnda bokstiverna olika med undantag av
bokstaven ”U”, som ir andra bokstav i bada. Slutligen &r i det varumirke som
ansokan giller bestindsdelen *NU” skild frdn dndelsen »TRIDE” med ett
bindestreck, medan bestdndsdelarna TUFF” och *TRIDE” i det dldre varumir-
ket 4r skrivna som ett enda ord.
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For det andra foreligger inte heller ljudlikhet mellan de tvd bestdndsdelarna i
fraga. Om den relevanta malgruppen uttalar dessa bada stavelser pd tyska, uttalas
nimligen bestindsdelen ”TUFF” som [tuf] och bestdndsdelen ”NU” som [nu].
Om den relevanta malgruppen uttalar samma stavelser pd engelska, uttalas
bestandsdelen *TUFF” som det engelska ordet ”tough” och bestindsdelen *NU?
som det engelska ordet “new™.

For det tredje ir en jimforelse mellan dessa bestindsdelar vad avser de begrepp
som de innefattar irrelevant fér det fall att den relevanta milgruppen uttalar
dessa bada stavelser pi tyska, eftersom ingen av dessa bdda bestdndsdelar har
nigon bestimd innebérd i det tyska spriket. Om ddremot den relevanta
malgruppen uttalar dessa bida stavelser pa engelska, fir de helt olika betydelser,
eftersom bestdndsdelen ”TUFF” skulle kunna associeras med det engelska ordet
“tough”, som betyder hird eller hédllbar, medan bestdndsdelen "NU” skulle
kunna associeras med det engelska ordet "new”, som betyder ny.

Vad sedan giller dndelsen ”TRIDE”, som 4r gemensam for de bida varumérkena
i friga, skall det erinras om att &verklagandenimnden i det 6verklagade beslutet
ansig att denna bestindsdel var att betrakta som beskrivande f6r nitrerings-
processen (”the process of nitriding”), vilken inte endast de varor och tjdnster
som omfattas av de bada aktuella varumirkena ir avsedda att anvindas for, utan
dven varor och tjinster som betecknas av andra varumirken (punkterna 19 och 8
i det overklagade beslutet). Dessutom har sokanden sjilv medgivit under
férhandlingen i 6verklagandenimnden att bestdndsdelen TRIDE” ar att hinféra
till nitreringsprocessen inom industrin f6r behandling av metaller (punkt 12 i det
overklagade beslutet). Overklagandenimnden har siledes ansett att denna
bestandsdel inte har nidgon speciell sirskiljningsférmdga och att det foljaktligen
inte skall fistas nigon otillborlig vikt (“undue importance”) vid denna, vid
jamforelsen mellan de tvd varumirkena.

Det kan i detta avseende konstateras att, i likhet med vad harmoniseringsbyran
och intervenienten med all ritt har angivit, indelsen »TRIDE” inte alls har
sirskiljningsformaga, eller 4tminstone mycket liten, avseende de berorda varorna
och tjinsterna. Den hinfor sig nimligen till nitreringstekniken och betecknar
foljaktligen dessa varors och tjinsters avsedda anvindning. Det framgar
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dessutom av handlingarna i det administrativa forfarandet vid overklagande-
nimnden att samma #ndelse vanligtvis anvidnds inom handeln som beteckning for
varor och tjinster som anvinds i nitreringsprocessen, vilket bekriftas av att andra
ordmirken med denna dndelse registrerats som nationella varumirken i flera
medlemsstater, till exempel VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE och
BALTRIDE. Det faktum att endast ett av dessa varumirken, nimligen
varumirket VITRIDE, har registrerats i Tyskland, medfér inte att denna
iakttagelse forlorar sin giltighet, eftersom den relevanta mélgruppen, genom att
vara hogt specialiserad, kan ha kdnnedom om varumirken som férekommer pd
andra marknader inom gemenskapen.

Sokandens begiran om vidtagande av 4tgdrder fo6r bevisupptagning, i syfte att
erhdlla ett expertutlatande for att pavisa att dndelsen "TRIDE” inte hdnfor sig till
de berérda varornas och tjinsternas avsedda anvindning, kan under dessa
omstdndigheter inte bifallas.

Av vad anforts foljer att graden av likhet mellan de ifrdgavarande varumirkena
inte dr sd hog att det skall anses att det foreligger en risk for forvixling dem
emellan. Denna slutsats styrks av det faktum att den relevanta malgruppen &r
hogt specialiserad inom sektorn for de berorda varorna och tjdnsterna, och
foljaktligen kan forvintas ha en hog uppmirksamhetsnivd vid valet av dessa
varor och tjdnster.

Denna slutsats mister inte sin giltighet av s6kandens dvriga argument.

Vad giller, for det forsta, argumentet att det dldre varumirket skulle vara kint
eller vilkint, preciserade sokanden vid férhandlingen att det verkligen endast var
detta varumirkes renommé som den avsdg dberopa.
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I detta avseende kan det konstateras att begreppet “kint varumirke” fore-
kommer i en annan bestimmelse, namligen artikel i 8.5 i forordning nr 40/94. 1
enlighet med denna bestimmelse dtnjuter varumirken som tillhér denna kategori
ett mer omfattande skydd, si till vida att en invindning kan grundas pa
forekomsten av ett sidant méirke utan att det 4r nédvindigt att visa vare sig likhet
mellan de berérda varorna eller tjdnsterna, eller att det foreligger en risk for
férvixling. Det kan emellertid konstateras att sdkanden inte har dberopat denna
bestimmelse, vare sig under det administrativa forfarandet i harmoniserings-
byran, eller i sin ansokan.

Det skall likvil erinras om att domstolen i punkt 24 i domen i det ovannimnda
maélet Canon, har fastslagit att det dldre varumirkets sirskiljningsformaga, och
sarskilt omstindigheten att det dr kint, skall beaktas vid bedomningen av risken
for forvixling.

Sokanden har i forevarande fall, for att stodja sitt pastiende att det ildre
varumirket dr kint, i sin ansbkan begrinsat sig till att dberopa det faktum att
ordmirket TUFFTRIDE har registrerats som nationellt varumirke i ett flertal
lander.

Denna omstindighet 4dr emellertid inte i sig tillricklig for att visa att det édldre
varumirket ir kint inom det relevanta omradet i gemenskapen, det vill siga i
Tyskland. Det féljer nimligen av domstolens rittspraxis att ett varumirke inte
skall anses tillrickligt kint om det inte 4r kint fér en betydande andel av den
relevanta malgruppen (domen i det ovannimnda mélet General Motors,
punkterna 20—31). Sékanden har emellertid i férevarande fall inte frambringat
ndgon som helst sddan bevisning.

Hirav foljer att sbkandens argument, att varumirket dr kint, inte kan godtas.
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Vad giller, for det andra, s6kandens argument avseende associationsrisken, kan
det konstateras att enligt domstolens rittspraxis utgor denna risk ett specialfall av
forvixlingsrisken (domarna i de ovannimnda mdlen SABEL, punkterna 18 och
26, och Marca Mode, punkt 34). Associationsrisken karaktiriseras nirmare
bestimt av den omstindigheten att varumirkena i friga visserligen inte direkt
kan forvixlas av den relevanta maélgruppen, men de kan uppfattas som tvd
varumirken med samma innehavare. Detta kan i synnerhet vara fallet di tva
varumirken forefaller tillhora en serie varumirken skapade utifrdn en gemensam
grund.

Det 4r emellertid klarlagt att sékanden inte anvdnder en serie varumirken
innehillande bestdndsdelen *TRIDE”. Det 4r dessutom si, att dven om
mojligheten att en bestdndsdel kan uppfattas som en gemensam grund for en
potentiell serie varumirken i sig skulle vara tillricklig fér att ge upphov till en
associationsrisk skulle s dnd4 inte vara fallet hir, eftersom #ndelsen > TRIDE”,
sdsom redan visats, dr av beskrivande karaktir.

En risk for association mellan tvd varumirken kan dessutom foreligga nédr det
dldre mirket dven utgdr namnet pa det féretag som innehar det. I sddana fall kan
den relevanta malgruppen anta att varumiérkena i frdga har samma innehavare,
eller att det atminstone finns en organisatorisk eller ekonomisk forbindelse
mellan foretagen i frdga, som till exempel ett licensavtal (se, angdende det
sistnimnda, domstolens dom av den 30 november 1993 i mal C-317/91,
Deutsche Renault, REG 1993, s. I-6227, punkt 36 och féljande punkter, svensk
specialutgdva, volym 14, s. 439). I forevarande fall utgdér emellertid inte det dldre
varumirket sdkandens namn.

Inte heller 4r de forbindelser som tidigare funnits mellan sokanden och
intervenienten tillrdckliga for att den associationsrisk som stkanden dberopat
skall anses foreligga. Forutom det faktum att dessa kommersiella forbindelser

II-1613



64

65

66

67

DOM AV DEN 9.4.2003 ~— MAL T-224/01

aldrig existerade pa den tyska marknaden, dr den relevanta mélgruppen, genom
att vara hogt specialiserad inom den begrinsade marknaden for de ifrdgavarande
varorna och tjinsterna, i stind att kinna till att dessa férbindelser upphort, vilket
sokanden inte heller helt fornekade som svar pd en friga av forstainstansritten
vid férhandlingen.

Under dessa omstindigheter saknas anledning att vidta sidana &tgirder for
bevisupptagning som s6kanden begirt i syfte att forhér skulle hallas med en av
dennes representanter angdende forekomsten, arten, varaktigheten och omfatt-
ningen av de kommersiella forbindelser som tidigare funnits mellan sékanden och
intervenienten.

Av vad anférts foljer att sokandens argument, att det foreligger en risk for
forvixling i form av en risk foér association mellan de bida varumirkena i friga,
inte heller kan godtas.

Talan kan féljaktligen inte vinna bifall pd den forsta grunden.

Den andra grunden: Asidosdittande av artikel 7.1 f i forordning nr 40/94

Parternas ar gument

Sokanden har angivit att intervenienten under ett flertal dr har verkat som
allmént forsiljningsombud fér denne i Férenta staterna och Kanada. Emellertid
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har intervenienten, enligt sdkanden, sedan den kommersiella forbindelsen brutits
foljt en kommersiell strategi som syftar till att allmdnheten skall fortsdtta att
sammankoppla det varumirke som ansékan giller med s6kandens foretag.

Enligt sokanden forsoker intervenienten registrera ett varumirke som dr mycket
like det dldre varumirket for att genom denna avsiktliga efterbildning till-
godogora sig det ildre varumirkets anseende, och denne handlar ddrigenom i ond
tro och Agnar sig it rattsmissbruk. S6kanden anser f6ljaktligen att det varumirke
som ansokan giller strider mot allmin ordning och mot allmin moral, i den
mening som avses i artikel 7.1 f i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har i huvudsak angivit att artikel 7.1 f i f6rordning nr 40/94
inte innehdller ett relativt registreringshinder som skall prévas inom ramen for ett
invindningsforfarande, och att nimnda artikel inte dr avsedd att omfatta
situationer dd den som anstker om varumirke handlar i ond tro.

Intervenienten har gjort gillande att artikel 7.1 f i f6rordning nr 40/94 inte utgor
grund fér en invindning, i den mening som avses i artikel 42.1 i samma
férordning,.

Intervenienten har dven tillbakavisat sékandens argument, enligt vilket den
forstnimnda avsiktligt skulle dmna inleda allminheten i villfarelse avseende
berdrda varors och tjinsters kommersiella ursprung. Intervenienten har i detta
sammanhang gjort gillande att nitreringsprocessen, i vilken de varor och tjinster
som omfattas av det dldre varumirket ingdr, tidigare har varit foremal for patent
som innehades av stkanden, och att skyddsperioden for flertalet av dessa patent
16pt ut. Foljaktligen har, enligt intervenienten, sokanden inte ritt att hindra andra
foretag fran att vare sig marknadsféra de varor och tjinster som omfattas av
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detta varumirke, eller anvinda idndelsen ”-tride” som bestindsdel i ett
varumirke.

Forstainstansrittens bedomning

Det framgdr av lydelsen av artikel 42.1, liksom av systematiken i artiklarna 42
och 43 i férordning nr 40/94, att de absoluta registreringshinder som avses i
artikel 7 i samma férordning inte skall provas inom ramen for ett invindnings-
forfarande. De enda omstindigheter som kan ligga till grund for en invindning ér
nimligen, i enlighet med artikel 42.1 i forordning nr 40/94, de relativa
registreringshinder som avses i artikel 8 i sagda forordning. Det dr emellertid
en p4 s4 sitt begrinsad invindning som harmoniseringsbyran dr kallad att préva i
enlighet med artikel 43.5 i1 forordning nr 40/94. Registreringsforfarandet
kinnetecknas dessutom av att det dr indelat i etapper. Sdledes skall harmoni-
seringsbyrdn inom ramen fér granskningsforfarandet pa eget initiativ préva om
det foreligger ndgot absolut registreringshinder i férhallande till det varumirke
som ansokan giller (artikel 38.1 i férordning nr 40/94). Om s inte ir fallet skall
ans6kan om varumirke offentliggéras i enlighet med artiklarna 38.1 och 40.1 i
samma férordning. Om en invindning har framstillts inom en tidsfrist pa tre
mdnader riknat fridn offentliggérandet, skall harmoniseringsbyran dirpa, i
enlighet med artikel 42.1 i forordning nr 40/94, inom ramen f6r invindnings-
forfarandet prova de relativa registreringshinder som har dberopats av den part
som har framstillt invindningen in fine i samma férordning (artikel 74.1).

Det ir forvisso riktigt att tredje man, i enlighet med artikel 41.1 i férordning
nr 40/94, kan ge in anmirkningar till harmoniseringsbyrdn avseende, bland
annat, absoluta registreringshinder. Emellertid framgar det inte av handlingarna i
akten att sdkanden i forevarande fall skulle ha ingivit sidana anméirkningar till
harmoniseringsbyrdn avseende artikel 7.1 f i samma f6érordning. Dessutom, dven
om s3 skulle ha varit fallet, begrinsas verkningarna av sddana anmirkningar till
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att harmoniseringsbyrdn provar huruvida det finns anledning att &teruppta
granskningsférfarandet, i syfte att kontrollera huruvida det absoluta registre-
ringshinder som &beropats skall medfora att ansékan om varumirke skall avslas.
Av detta féljer att det inte &r i ett invindningsforfarande som harmoniserings-
byrén skall beakta anmirkningar fran tredje man, som har ingivits i enlighet med
artikel 41.1 i férordning nr 40/94. S4 ir fallet dven om anmirkningarna frin
tredje man har ingivits under ett invindningsférfarande. Dessutom har harmo-
niseringsbyrdn, di den stills infér en sidan situation, méjlighet att forklara
invindningsforfarandet vilande i enlighet med regel 20.6 i kommissionens
forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomférande av
radets forordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1).

Dessutom har endast den som ar part i ett forfarande vid harmoniseringsbyran, i
enlighet med artikel 58 i forordning nr 40/94, ritt att vdcka talan vid
overklagandenimnden. Det foljer dven av artikel 63.4 i samma forordning att
mojligheten att vicka talan vid gemenskapsdomstolen endast dr 6ppen for
parterna i det forfarande vid 6verklagandenimnden som mynnat ut i det
dverklagade beslutet. Emellertid foreskrivs det i artikel 41.1 sista meningen i
férordning nr 40/94, att de personer som ger in anmérkningar till harmonise-
ringsbyran inte skall betraktas som parter i forfarandet vid denna. Foljaktligen
kan en sidan person inte vicka talan vid vare sig 6verklagandenimnden eller, 2
fortiori, vid gemenskapsdomstolen for att ifrigasitta lagenligheten i ett beslut av
harmoniseringsbyrdn med avseende pé det absoluta registreringshinder som har
dberopats. Detsamma giller fér en part som i samband med en invindning som
den framstillt mot registrering av ett gemenskapsvarumirke ger in anmérkningar
till harmoniseringsbyran i enlighet med artikel 41.1 i férordning nr 40/94, da
denna part i detta avseende inte pd ndgot sitt skiljer sig fran nigon annan tredje
man som ger in sidana anmérkningar. Féljaktligen kan inte den berorda parten i
ett sidant fall, inom ramen fér en talan vickt vid éverklagandendmnden eller vid
gemenskapsdomstolen i syfte att fa lagenligheten av harmoniseringsbyrans beslut
i invindningsidrendet provat, ifrdgasitta detta besluts lagenlighet med &bero-
pande av det absoluta registreringshinder som dennes anmarkningar avsett.

Hirav foljer att artikel 7.1 f i forordning nr 40/94 inte ingdr bland de
bestimmelser mot bakgrund av vilka det 6verklagade beslutet skall prévas. Talan
kan foljaktligen inte vinna bifall pd den grunden att artikel 7.1 f i férordning
nr 40/94 har asidosatts.
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Under alla omstindigheter skall det konstateras att det villkor som uppstills i
artikel 7.1 f i forordning nr 40/94, nimligen att det varumirke som anstkan
giller skall anses strida mot allmidn ordning och mot allmin moral, inte ar
uppfyllt i férevarande fall. I likhet med vad harmoniseringsbyran med all rdtt har
angivit i sin svarsinlaga, omfattar inte denna bestimmelse det fallet da en person
som ansbker om varumdirke handlar i ond tro. Det féljer nidmligen av en
genomlisning av samtliga stycken i artikel 7.1 i férordning nr 40/94 att dessa
avser inneboende egenskaper hos det varumirke som ansokan giller, och inte
omstdndigheter som ror upptridandet hos den person som anséker om
varumirket, sdsom dem som har dberopats av sdkanden i forevarande fall.

Talan kan foljaktligen inte heller vinna bifall pd den andra grunden.

Av det ovan anférda foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rdttegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn och interve-
nienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna.
Eftersom s6kanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyréns och interveni-
entens yrkanden bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

féljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Tiili Mengozzi

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 9 april 2003.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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