DOM AV DEN 31.3.2004 — MAL T-20/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 31 mars 2004 *

I mal T-20/02,

Interquell GmbH, Wehringen (Forbundsrepubliken Tyskland), foretritt av
advokaten G. J. Hodapp,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av G. Schneider och U. Pfleghar, bada
i egenskap av ombud,

svarande,
med stod av

Provimi Ltd, Staffordshire (Férenade kungariket), foretrdtt av advokaten
M. Kinkeldey,

intervenient,
* Rittegdngssprak: tyska.
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intervenient,

varvid den andra parten i forfarandet infor 6verklagandendmnden vid harmoni-
seringsbyran, vilken yttrat sig i méilet vid férstainstansritten, var

SCA Nutrition Ltd, Staffordshire, foretrdtt av advokaten M. Kinkeldey,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandendmnden vid Byrdn foér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 27 november 2001 (drende R 264/2000-
2) angdende ett invindningsférfarande mellan Interquell GmbH och
SCA Nutrition Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,

justitiesekreterare: byradirektoren I. Natsinas,

med hénsyn till det skriftliga f6rfarandet och efter forhandlingen den 17 december
2003,
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foljande

Dom

Bakgrund

Sékanden ingav den 4 juli 1996 en anstkan om gemenskapsvarumirke till Byran
for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(harmoniseringsbyrin) i enlighet med ridets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse.

Det varumirke for vilket registrering sokts dr ett kombinerat ord- och
figurkinnetecken, som avbildats nedan.

De varor och tjinster som registreringsansdkan avsig ingdr i klass 31 i
Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och
beskrivs pa foljande sitt: *Fododmnen f6r hundar”.
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Denna ans6kan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 29/98 av den 20 april 1998.

Den 20 juli 1998 framstillde SCA Nutrition Ltd en invindning mot denna
ans6kan med stod av artikel 42.1 i forordning nr 40/94. Grunden for
invdndningen var bland annat att det foreldg forvixlingsrisk enligt artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94 mellan det sokta varumirket och féljande tvi ildre
varumdrken:

— Det ordmirke, avbildat nedan, som i Férenade kungariket har registrerats
under nr 1 573 085

HAPPIDOG

— Det ord- och figurmirke, avbildat nedan, som i Férenade kungariket har
registrerats under nr B 1 128 306

YADPID0Y Rvar

Aven de varor som de ildre varumirkena registrerats for ingdr i klass 31 i
Nicedverenskommelsen och avser fédodmnen for hundar.
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Genom beslut av den 9 februari 2000 bif6ll invindningsenheten vid harmoniser-
ingsbyran invindningen och avslog siledes registreringsansokan pd grund av det
s6kta varumirkets likhet med det 4ldre ordmirket nr 1 573 085 och pd grund av
att de varor som de tvd varumirkena avser dr identiska, vilket kan medféra risk
for forvixling hos allméinheten i Férenade kungariket, ddr det dldre varumarket
atnjuter skydd.

Sokanden o6verklagade invidndningsenhetens beslut inom harmoniseringsbyran
den 13 mars 2000 med stéd av artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 27 november 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet),
som delgavs sokanden den 30 november 2001, avslog andra Gverklagande-
nimnden dverklagandet.

Overklagandendmnden ansig att invindningsenhetens beslut var vilgrundat. Den
fann i huvudsak att det foreldg risk for forvixling hos allmanheten i Forenade
kungariket p4 grund av att de varor som omfattades av det s6kta varumirket och
det dldre ordmirket nr 1 573 085 var identiska och att de tvd motstiende
kannetecknen uppvisade mycket starka begreppsmissiga och visuella likheter.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt forevarande talan genom ansdékan som inkom till f6rstain-
stansrittens kansli den 30 januari 2002.
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I en skrivelse av den 21 juni 2002 meddelade harmoniseringsbyran att det dldre
ordmirket nr 1 573 085 hade borttagits fran det brittiska varumirkesregistret pa
grund av att det hade 16pt ut och begirde att forfarandet skulle vilandeférklaras
till dess att den behoriga myndigheten hade beslutat huruvida varumirket ater
skulle skrivas in i registret, vilket SCA Nutrition hade ansékt om. Efter det att
sokanden invint hiremot, avslogs ansokan om vilandeforklaring av forfarandet.

Bolaget Provimi Ltd, innehavare av det dldre ordmirket HAPPIDOG sedan den
8 juli 2002, ansokte genom skrivelse som inkom den 19 augusti 2002 om tillstdnd
att intervenera till stod fo6r harmoniseringsbyréns yrkanden. Provimis anstkan
bif6lls, genom beslut av ordféranden f6r fjirde avdelningen av den 16 okto-
ber 2002, och bolaget bereddes tillfille att yttra sig vid férhandlingen i enlighet
med artikel 116.6 i férstainstansrittens rittegdngsregler.

SCA Nutrition och harmoniseringsbyrén ingav svarsinlagor till férstainstansrit-
tens kansli den 28 och den 29 augusti 2002. SCA Nutrition har i sin svarsinlaga
upplyst att den nationella registreringen av det dldre ordmirket nr 1 573 085
fornyades den 10 juni 2002, innan nimnda varumirke 6verléts till Provimi den
8 juli samma &r.

Genom skrivelse av den 4 december 2003 upplyste SCA Nutrition och Provimi
forstainstansritten om att de inte skulle ndrvara vid forhandlingen den
17 december 2003.

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

SCA Nutrition har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersitta rittegidngskostnaderna.

Bedomning

Sékanden har till stéd for sin talan dberopat tvd grunder avseende dsidoséttande
dels av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, dels av artikel 12 i samma forordning.
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Dessutom skall det papekas att sdvitt en generell hinvisning gjorts till vad som
anférts i andra handlingar som ingivits inom ramen f6ér det administrativa
forfarandet, uppfyller anstkan inte de krav som stills i artikel 44.1 ¢ i
rittegdngsreglerna och skall siledes inte beaktas (forstainstansrittens dom av
den 7 november 1997 i mal T-84/96, Cipeke mot kommissionen, REG 1997, s. II-
2081, punkt 33).

Den forsta grunden avseende dsidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har for det f6rsta gjort gillande att uttrycket happy dog fér fodoimnen
for hundar 4r deskriptivt eftersom det anger nimnda fédoimnens kvalitet och
avsedda anviindning. Denna ordkombination innebér att allmidnheten, i synnerhet
i Forenade kungariket, pd ett forstieligt sitt upplyses om att fododmnets
sammansittning dr sd nyttig och vilsmakande att hunden ir frisk och sdledes glad
efter att ha itit det.

Denna beddmning, som 6verklagandenimnden inte har gjort, 4r nddvindig for
att faststilla omfattningen av det #ldre ordmérkets skydd och utreda huruvida det
sokta varumirket dr oférenligt med detta skydd.

Enligt s6kanden medforde den omstindigheten att uttrycket happy dog ir
deskriptivt att SCA Nutrition endast kunde lta registrera sitt ordmirke i
Forenade kungariket efter att ha dndrat ett av de ovannimnda orden och efter att
ha bildat ett sammansatt grammatiskt felaktigt ord. Det skydd som ett sddant
varumirke dtnjuter dr emellertid begrinsat till de fall dir det ir forvixlingsbart
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med identiska kinnetecken. Att medge motsatsen skulle innebira att ekonomiska
aktorer hindras fran att i sina kdnnetecken, vid sidan av andra faktorer som
medfor att nimnda kinnetecken har sirskiljningsférmdga, anvinda grammatiskt
korrekta men deskriptiva ord, pd grund av den fonetiska likheten med det
varumirke som, liksom i férevarande fall, utgor en grammatiskt felaktig variant
av nimnda ord.

Vad betriffar jimforelsen av de motstdende kinnetecknen, har sékanden pastatt
att det inte foreligger ndgon visuell likhet mellan dem. Overklagandenimnden har
i detta avseende inte undersokt det sokta varumirkets figurdelar, vilka dr de enda
som kan mojliggdora en registrering av nimnda varumirke. Dessutom har
overklagandenimnden 4sidosatt artikel 8.1 b i f6rordning nr 40/94 genom att
fastsld att de motstiende kinnetecknen typografiskt sett dr mycket lika, da det dr
uppenbart att mycket arbete har lagts ned pa den typografiska framstéllningen av
det sbkta varumirket.

Vidare har sokanden anfort att ett pdstiende om att det foreligger risk for
forvixling mellan de ifrigavarande kidnnetecknen endast kan grundas pd en
fonetisk likhet mellan dessa kinnetecken, eftersom omfattningen av skyddet for
det dldre ordmairket dr mycket begrinsad.

Harmoniseringsbyrdn har pdpekat att sokandens resonemang gir ut pa att man
kan bortse fran den grundliggande bestdndsdelen happy dog vid bedomningen av
de ifrigavarande varumirkena. Betriffande det sokta varumirket innebér det att
endast en figurdel kvarstir och betriffande det idldre varumirket kvarstir den
omstindigheten att orden happy och dog har placerats sida vid sida liksom att
bokstaven y har ersatts av bokstaven i for ovannimnda férsta ord. Detta
resonemang har lett till sékandens felaktiga péstiende att jimforelsen av de
grundliggande bestandsdelar som kvarstar visar att de ifrdgavarande kinneteck-
nen ir alltfér olika fér att det skall kunna faststillas att risk for forvixling
foreligger.
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Svaranden har ifrigasatt detta resonemang, eftersom det helhetsintryck som varje
varumdrke ger inte beaktas och det dr grundat p3 det felaktiga antagandet att den
grundldggande bestindsdelen happy dog #r deskriptiv avseende de berérda
varorna.

En helhetsbedémning av de ifrdgavarande kinnetecknen innebir, enligt svaran-
den, att det kan faststillas att de dr identiska sivil begreppsmissigt som vad
betréffar ljudlikhet. De visuella skillnaderna ir inte tillréckligt stora for att risk for
forvixling skall kunna uteslutas, med hinsyn till att de avsedda varorna ir
identiska.

Vidare kan en ordkombination, enligt svaranden, endast anses vara deskriptiv
under forutsdttning att den av malgruppen spontant uppfattas som en upplysning
om varuslag, varans innehdll och avsedda anviindning, vilket inte #r fallet med
ordkombinationen happy dog. Nir denna ordkombination anvinds for
fododmnen f6r hundar utgdr den pa sin hojd ett suggestivt varumirke. En glad
eller n6jd hund har ndmligen inget direkt samband med de ifrdgavarande varorna.

Efter att ha erinrat om att forstainstansrittens uppgift ir att prova lagenligheten
av Overklagandendmndens beslut, vilka endast kan ogiltigférklaras for den
hindelse att den rittsliga bedémningen av de faktiska omstindigheterna r
uppenbart felaktig, har SCA Nutrition hivdat att andra 6verklagandenimnden i
forevarande fall med ritta har fastslagit att det foreligger risk for forvixling,

Samma bolag har gjort gillande att sdkanden, genom att pasta att skyddet for
varumirket HAPPIDOG ir begrinsat till de fall dir det ér forvixlingsbart med
identiska kénnetecken, har gjort en felaktig tolkning av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94, i vilken det inte gors ndgon dtskillnad mellan olika typer av ordmirken.
Sokanden har ndmligen sdrbehandlat de varumirken som bestdr av kinda ord.
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Dessutom kan inte ordkombinationen happy dog anses vara deskriptiv mot
bakgrund av domstolens dom av den 20 september 2001 i mal C-383/99 P,
Procter & Gamble mot harmoniseringsbyran (REG 2001, s. [-6251). S6kandens
argumentation angdende uttrycket happy dogs deskriptiva karaktdr ar for ovrigt
oforenlig med dennes ansékan om registrering av ett gemenskapsvarumarke.

SCA Nutrition har dven pastitt att det, vid antagandet att omfattningen av
skyddet for det dldre ordmarket dr mycket begrinsad, i forevarande fall foreligger
risk for forvixling mellan de motstdende kinnetecknen. Kénnetecknen &r
ljudmissigt identiska och det foreligger en mycket stor visuell likhet. Det sokta
varumirkets figurdel, som motsvarar en i reklamsammanhang vanlig grafisk
utformning, har enligt SCA Nutrition inte ndgon sjilvstindig betydelse och
kommer séledes att av konsumenterna uppfattas som en fordndring av det adldre
varumirket. Dessutom innebir den begreppsmissiga likheten, mot bakgrund av
att de ifrigavarande varorna ir identiska, nddvindigtvis att det foreligger risk for
forvixling mellan de motstdende kédnnetecknen.

Forstainstansrittens bedomning

I artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 foreskrivs att om innehavaren av ett édldre
varumirke invidnder mot registreringen skall det varumirke som anstkan giller
inte registreras “om det — pa grund av att det 4r identiskt med eller liknar det
dldre varumirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena &r
identiska eller #r av liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar
dem inom det omréde dir det dldre varumarket dr skyddat, inbegripet risken for
att varumirket associeras med det dldre varumirket”. Vidare foreskrivs i
artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 att med #ldre varumirken avses varumirken
som har registrerats i en medlemsstat och for vilka ans6kan om registrering gjorts
tidigare 4n ansokan om registrering av gemenskapsvarumérket.

IM-1014



34

35

36

37

INTERQUELL MOT HARMONISERINGSBYRAN — SCA NUTRITION (HAPPY DOG)

Det skall for det forsta pdpekas att sokandens argumentation, enligt vilken
skyddet for vissa ordmirken, sisom det dldre varumirket HAPPIDOG, ir
begrinsat till endast de fall dir de dr forvixlingsbara med identiska varumarken,
dr oférenlig med den allmidnna formuleringen av ovannimnda bestimmelse, Det
framgar av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 att samtliga giltigt registrerade
varumirken atnjuter skydd inte bara nér de ar identiska med andra varumirken,
utan dven ndr det dldre varumirket och det sokta varumirket liknar varandra och
ndr de varor eller tjanster som avses ir av liknande slag.

Det skall papekas att det — vid prévningen av huruvida det hos allméinheten
foreligger risk for forvixling, vilken risk utgor en forutsittning for tillimpningen
av ovanndmnda artikel och definieras som en risk f6r att allminheten kan tro att
varorna eller tjdnsterna i friga kommer frin samma féretag, eller i forekommande
fall frin foretag med ekonomiska band (domstolens dom av den 29 septem-
ber 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den
22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
punkt 17, forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01,
Oberhauser mot harmoniseringsbyrin — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-
4359, punkt 25) — skall goras en helhetsbedomning av samtliga relevanta
faktorer 1 det enskilda fallet (domarna i de ovannimnda mélen Canon,
punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och Fifties, punkt 26).

Denna helhetsbeddmning forutsitter att det foreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, diribland varumirkenas likhet och likheten mellan de
varor eller tjinster som omfattas av dem. Om dessa varor eller tjinster inte liknar
varandra i sdrskilt hog grad kan detta kompenseras av att varumirkena i hog grad
liknar varandra eller vice versa (domarna i de ovannimnda mélen Canon,
punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Fifties, punkt 27).

Dessutom har det intryck som varumirket gor hos genomsnittskonsumenten av
den kategori vara eller tjinst som dr i frAga avgorande betydelse vid helhets-
bedémningen av risken fér forvixling. I forevarande fall, mot bakgrund av de
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ifrigavarande varornas art, fédodmnen fér hundar, som utgér dagligvaror, och -
den omstindigheten att det dldre ordmirket har registrerats och dtnjuter skydd i
Férenade kungariket, utgors malgruppen i forhéllande till vilken bedémningen av
risken for forvixling skall goras, av genomsnittskonsumenten i denna medlems-
stat. Genomsnittskonsumenten, som férvintas vara normalt informerad samt
skiligen uppmirksam och eftertinksam, uppfattar vanligtvis ett varumédrke som
en helhet och dgnar sig inte 4t att undersdka dess olika detaljer (domstolens dom
av den 11 november 1997 i mil C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191,
punkt 23, domarna i de ovannimnda mélen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25,
och Fifties, punkt 28), Hinsyn skall dven tas till det faktum att genomsnittskon-
sumenten sillan har méjlighet att gora en direkt jimférelse mellan de olika
varumirkena utan méste forlita sig pd en oklar minnesbild av dem (domen i det
ovannimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Mot bakgrund av det ovanstiende skall en jimférelse goras av dels de
ifrdgavarande varorna, dels de motstiende kinnetecknen.

Det ir ostridigt att de varor som omfattas av de motstiende kdnnetecknen ar
identiska.

Vid en jimforelse av kinnetecknen féljer det av rittspraxis att helhetsbedom-
ningen av risken foér forvixling, vad giller de aktuella varumirkenas visuella
likhet, ljudlikhet eller begreppsmissiga likhet, skall grunda sig pa det helhetsin-
tryck som varumirkena ger upphov till, i synnerhet med hinsyn till deras
sirskiljande och mest framtridande bestindsdelar (domarna i de ovannimnda
maélen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).
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I det omtvistade beslutet har 6verklagandenimnden ansett att en ingiende
bed6mning inte dr nddvindig for att fastsld att de som koper fédoimnen for
hundar kommer att forvixla de tvd ifrdgavarande kidnnetecknen, eftersom den
begreppsmissiga och visuella likheten dr mycket stor. Skilinaderna mellan de tva
kinnetecknen nir de anbringats p4 hundmatsburkar 4r knappt synliga, diven om
burkarna stir sida vid sida (punkt 17 i det omtvistade beslutet).

De motstdende kdnnetecknen har samma begreppsmissiga innehall pa s4 sitt att
de suggererar for mdlgruppen att hunden blir glad om den iter de avsedda
varorna.

Vad betriffar den visuella jimforelsen, dominerar orddelen happy dog i det sokta
varumirket. Jimforelsen mellan den dominerande orddelen i nimnda kinne-
tecken och det dldre ordmairket visar att det finns en visuell likhet mellan dem
(domen i det ovannimnda mdlet Fifties, punkt 37). Den skillnad som orsakas av
att orden happy och dog har placerats sida vid sida liksom att bokstaven y har
ersatts av bokstaven i dr inte tillrickligt stor for att foranleda en annan
bedémning dn att det foreligger en likhet mellan varumirkena, eftersom
genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att géra en direkt jimférelse
mellan de olika varumirkena utan méste forlita sig pd en oklar minnesbild av
dem. Inom ramen for den visuella helhetsbedémningen av de motstdende
kannetecknen innebir emellertid férekomsten av figurdelar i det sokta varu-
mirket, dven om de 4r av mindre betydelse, sisom inramningen och den sirskilda
typografin for ordkombinationen happy dog, att det inte kan faststillas att det
foreligger en mycket stor visuell likhet.

Aven vid antagandet att det kan faststillas att det inte foreligger visuell likhet
mellan de motstiende kinnetecknen, har éverklagandenimnden i forevarande fall
med riitta fastslagit att det foreligger risk f6r forvixling. Med beaktande av att de
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avsedda varorna ir identiska och av den begreppsmissiga likheten mellan de
ifrdgavarande kinnetecknen, samt att det i allminhetens 6gon foreligger en
uppenbar fonetisk likhet mellan dessa kidnnetecken, kan de eventuella visuella
skillnaderna mellan kinnetecknen inte féranleda ndgon annan bedémning 4n att
det finns risk for forvixling hos malgruppen (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovannimnda malet Fifties, punkt 46).

Den risk for férvixling som har konstaterats foreligga mellan de motstdende
kinnetecknen ifrigasitts inte genom s6kandens argumentation om att ordkombi-
nationen happy dog ir deskriptiv. Savitt sokanden har avsett att hinvisa till det
samband som enligt rittspraxis foreligger mellan det dldre varumirkets grad av
sirskiljningsformdga och omfattningen av skyddet for detta varumarke (domarna
i de ovannimnda mdlen SABEL, punkt 24, Canon, punkt 18, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 20), och dirigenom argumentera for att det i
forevarande fall inte foreligger risk for forvixling pd grund av det dldre
ordmirkets liga sirskiljningsformdga, skall denna argumentation ldmnas utan
avseende.

Aven om det antas att ordkombinationen happy dog skulle kunna anses vara
deskriptiv nir den anvinds for fédodmnen f6r hundar och det dldre ordmarket till
foljd hirav anses ha lag sirskiljningsférmiga, 4r det pd grund av samspelet mellan
de faktorer som skall beaktas vid bedémningen av risken for forvixling nimligen
tillrickligt att de varor som avses dr identiska och att de motstdende
kinnetecknen dr mycket lika, sdsom har faststillts i forevarande fall, fér att en
sddan risk skall anses foreligga (se, for ett liknande resonemang, forstain-
stansrittens dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot
harmoniseringsbyrdn — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. 1I-43,
punkt 36).

Av det ovanstiende foljer att talan inte kan bifallas pd den forsta grunden.

-1018



48

49

50

St

INTERQUELL MOT HARMONISERINGSBYRAN — SCA NUTRITION (HAPPY DOG)

Grunden avseende underlitenhet att tillimpa artikel 12 i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har angivit att det foljer av artikel 12 i férordning nr 40/94 att den ritt
som en innehavare av ett gemenskapsvarumarke har dr begrinsad nir tredje man,
for att beteckna sina varor, anvinder uppgifter om nimnda varors art, kvalitet
eller virde. I enlighet med denna bestimmelse innebir inte det skydd som det
dldre ordmirket &tnjuter att anvindningen, sisom i f6revarande fall; av
deskriptiva ord sdsom happy dog kan forbjudas.

Sokanden har pastitt att den har fort detta resonemang inom ramen for
forfarandet vid harmoniseringsbyran, men att det ddrvid inte undersoktes och att
“inte heller artikel 12 i férordning nr 40/94 beaktades”. Harmoniseringsbyran
har siledes &sidosatt nimnda f6érordning genom att inte iaktta tillimpliga
bestimmelser.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att artikel 12 i f6rordning nr 40/94 inte
ir tillimplig inom ramen for ett registreringsforfarande, vilket domstolen for
Ovrigt har angivit med avseende pa tillimpningen av absoluta registreringshinder
(domstolens dom av den 4 maj 1999 i de férenade méalen C-108/97 och C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779) pa grundval av éverviganden som
dven #r relevanta inom ramen for ett invindningsférfarande i enlighet med
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Aven SCA Nutrition har anfért att artikel 12 i férordning nr 40/94 inte dr
tillimplig inom ramen for ett férfarande for registrering av ett gemenskapsvaru-
mirke. Sokanden kan inte &beropa denna bestimmelse, eftersom sdkanden
uppenbarligen har for avsikt att anvidnda det sokta varumirket som en upplysning
om det kommersiella ursprunget, det vill siga som ett varumirke, vilket inte
overensstimmer med god affirssed sisom den definieras i artikel 12 i férordning
nr 40/94.
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Forstainstansrittens beddmning

Sékanden har i enlighet med artikel 12 i férordning nr 40/94 gjort géllande att det
skydd som det ildre ordmirket atnjuter inte kan innebira att en konkurrent
forhindras att f6r sina varor anvinda deskriptiva ord sdsom happy dog.

Av en genomgang av samtliga handlingar som sdkanden har ingivit under det
administrativa forfarandet framgér emellertid att sokanden varken uttryckligen
har ndmnt artikel 12 i férordning nr 40/94 eller a fortiori har fort ett resonemang
pd grundval av just denna bestimmelse i ndimnda férordning.

Under dessa omstindigheter dr stkandens invindning om att overklagande-
nimnden har underldtit att prova tillimpligheten av artikel 12 i forordning
nr 40/94 grundad pa3 ett felaktigt antagande och skall avslas.

Aven vid antagandet att det argument som iterfinns i skilen i dverklagandet av
invindningsenhetens beslut och som avser att konkurrenter fritt skall kunna
anvinda det deskriptiva uttrycket happy dog, av 6verklagandenimnden borde ha
uppfattats sisom en underférstidd men nodvindig hinvisning till artikel 12 i
forordning nr 40/94, skall det pipekas att denna artikel inte ar tillimplig inom
ramen for forfarandet for registrering av ett gemenskapsvarumirke.

I artikel 12 i forordning nr 40/94 avses nimligen begridnsningar av den ensamritt
som innehavaren av ett gemenskapsvarumirke har betriffande anvindning av
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varumirket i nidringsverksamhet. Den som péstds ha gjort sig skyldig till
varumirkesintrang kan till sitt férsvar dberopa denna bestimmelse f6r att, i
forekommande fall, undgd ansvar for intrdng i rétten till ett gemenskapsvaru-
mirke som bland annat bestdr av ord som innebir att uppgifter ges om den
avsedda varans kvalitet eller andra egenskaper. Artikel 12 i férordning nr 40/94
skall med andra ord inte beaktas vid f6rfarandet {6r registrering av ett varumirke,
da det i denna artikel inte foreskrivs att tredje man har rétt att bruka sddana ord
som varumirke, vilket s6kanden har gjort gillande, utan endast foreskrivs att de
kan anvindas i beskrivande syfte, det vill siga for att upplysa om varans kvalitet
eller andra egenskaper, forutsatt att tredje man handlar i enlighet med god
affirssed (se analogt domen i det ovannimnda malet Windsurfing Chiemsee,
punkt 28, och forstainstansrittens dom av den 15 oktober 2003 i mal T-295/01,
REG 2003, s. [-4365, punkterna 55-57).

Hirav foljer att talan inte kan bifallas pd den andra grunden.

Av det ovanstdende foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rdttegdngsreglerna skall tappande part {6rpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn och
SCA Nutrition har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegings-
kostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans
och SCA Nutritions yrkande bifallas. Eftersom Provimi ddremot inte har
framstillt ndgot yrkande betriffande rittegdngskostnaderna, skall detta bolag
bdra sin rittegdngskostnad.
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P4 dessa grunder beslutar

1) Talan ogillas.

2) Sokanden forpliktas att bdra sin rittegdngskostnad och att ersitta
rittegangskostnaderna for Byran for harmonisering inom den inre markna-
den (varumirken, moénster och modeller) och SCA Nutrition.

3) Provimi Ltd skall bira sin rittegangskostnad.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 31 mars 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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