DOM AV DEN 30.6.2004 — MAL T-186/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 30 juni 2004

I mal T-186/02,

BMI Bertollo Srl, Pianezze San Lorenzo (Italien), foretritt av advokaterna
F. Tedeschini, M. Pinnaro, P. Santer, V. Corbeddu och M. Bertuccelli med
delgivningsadress i Luxemburg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av O. Montalto, i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i forfarandet infér harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd,
vilken yttrat sig i mélet vid forstainstansritten, var:

* Rittegangssprak: italienska,
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Diesel SpA, Molvena (Italien), foretrdtt av advokaterna G. Bozzola och
C. Bellomunno,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som harmoniseringsbyrans
tredje 6verklagandendmnd fattade den 19 mars 2002 (drende R 525/2001-3) i ett
invandningsforfarande mellan BMI Bertollo Srl och Diesel SpA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansokan som ingavs till forstainstansrittens kansli
den 14 juni 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
8 november 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som intervenienten Diesel SpA ingav till
forstainstanstittens kansli den 31 oktober 2002,

och efter férhandlingen den 4 februari 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 17 juli 1998 ingav BMI Bertollo Srl, med stdd av ridets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse, en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumérke till Byrén for harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byrén).

Det varumérke som ansékan avser utgérs av foljande kéinnetecken och ér enligt den
fargbeskrivning som bifogats registreringsansokan rétt.

Registreringsansokan avser varor i klasserna 7, 11 och 21 i Niceéverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregistrering av
den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg, som for var och en av dessa klasser
motsvarar foljande beskrivning:

— Klass 7: "Strykjérn.”
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— Klass 11: "Angpannor for strykning (varken maskiner eller maskindelar).”

— Klass 21: "Strykbrédor.”

Den 12 juli 1999 offentliggjordes registreringsansokan i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 55/99.

Den 7 oktober 1999 framstillde bolaget Diesel SpA en invindning mot
registreringen av detta gemenskapsvarumirke med stod av artikel 42 i forordning
nr 40/94. Invindningen gillde samtliga varor i registreringsansokan. Till stod for
invindningen &beropades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Invindningen baserades pa dels ett dldre nationellt varumarke
som hade registrerats i Italien den 23 augusti 1996 under nr 686092 for samtliga
varor och tjinster i klasserna 1-42 i den ovannimnda Nice6verenskommelsen, dels
ett dldre gemenskapsvarumirke som hade registrerats den 27 april 1999 under
nr 743401 for samtliga varor i klasserna 11, 19, 20 och 21 i nimnda &verens-
kommelse. Dessa tva dldre varumirken (nedan kallade de dldre varumirkena) utgors
av ordmirket DIESEL.

Invindningen avsdg vissa varor och tjanster som de dldre varumirkena omfattade,
namligen foljande:

— Klass 7: "Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej fér fordon); maskin-
kopplings- och transmissionsdelar (dock ej for fordon); jordbruksredskap (andra
an handredskap); dgglklackningsmaskiner.”
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— Klass 11: "Apparater for belysning, uppvérmning, angalstring, kokning, kylning,
torkning, ventilation, vattenforsorjning och sanitiira indamal.”

— Klass 21: "Redskap och behdllare for hushallsindamal samt kéksgerad (ej av ddla
metaller eller verdragna dirmed); kammar och tvittsvampar; borstar (ej
mélarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar for rengdringsindamal; stalull;
obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin
och keramik, ej ingdende i andra klasser.”

Genom beslut av den 28 februari 2001 biféll invindningsenheten invéindningen. I
konsekvens didrmed avslogs ansékan om registrering av varumirket med motiver-
ingen att det i Italien forelag en forvixlingsrisk med avseende pa varorna i klasserna
11 och 21 och att det, med beaktande av den stora likheten mellan kinnetecknen
och sambandet mellan kénnetecknen och varorna vid bedémningen av forvixlings-
risken, éven foreldg en forvéxlingsrisk med avseende pé sékandens "strykjarn”, som i
viss man liknar intervenientens varor.

Den 8 maj 2001 6verklagade s6kanden invindningsenhetens beslut till harmoniser-
ingsbyran med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 19 mars 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avslog
tredje 6verklagandenimnden éverklagandet. Overklagandenimnden ansag i huvud-
sak att det, med beaktande av de &ldre varumérkenas inneboende egenskaper, den
stora likheten mellan varumérkena och det férhéllandet att de aktuella varorna var
identiska eller av liknande slag, forelég en risk for forviixling i den mening som avses
i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 hos mélgruppen i det omride dir de #ldre
varumdrkena atnjuter skydd.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

—~ ogiltigforklara det omtvistade beslutet, och

— bifalla ansékan om gemenskapsvarumirke.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— faststdlla det omtvistade beslutet och avsla ansokan om registrering av

varumirket DIESELIT, och
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— forplikta sokanden att ersdtta rittegingskostnaderna,

Sékanden har vid forhandlingen frénfallit sitt andra yrkande, som avser registrering
av det varumirke som ansokan avser, vilket forstainstansritten har fort till
forhandlingsprotokollet.

Rittslig bedomning

Sokanden har &beropat tre grunder som avser &sidosittande av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94, asidosdttande av artikel 43.2 och 43.3 i samma férordning och, i
andra hand, asidosdttande av artikel 7.1 i samma férordning,

Den forsta grunden: Huruvida artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har for det forsta gjort gillande att de #ldre varumirkena DIESEL, till
skillnad frdn vad 6verklagandenimnden har konstaterat, inte #ger nagon stor
sdrskiljningsformaéga i forhéllande till de varuslag som berérs av dessa varumirken.
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Sokanden anser ndmligen att ett vanligt forekommande ord som ordet diesel inte
nodvandigtvis har négot direkt lexikaliskt samband med vissa av varorna, till
exempel kldder, men att det kan ha ett begreppsmassigt eller lexikaliskt samband nér
det anvinds med avseende pé varor i andra klasser som ocksd omfattas av samma
kinnetecken, till exempel maskintyper, eftersom ordet diesel betecknar en viss typ av
motor. Overklagandendmnden borde enligt sékanden ha gjort en bedémning av hur
beskrivande kinnetecknet DIESEL ér for varorna i klasserna 7, 11 och 21, vari ingar
bland annat "motorer”, "maskinkopplings- och transmissionsdelar”, "jordbruks-
redskap” och "apparater fér belysning, uppvarmning, dngalstring och vattenforsérj-
ning” och ddrmed ha tillstatt att kinnetecknet har ett lexikaliskt samband med eller
en beskrivande bibetydelse nér det giller dessa varor.

Sokanden anser foljaktligen att ett varumirke som bestar av ordet diesel far en
generisk bibetydelse som ar rent beskrivande nir det férknippas med redskap eller
verktyg som dr "maskiner”. Ddrmed uppstdr ett fullstindigt naturligt och
okomplicerat samband mellan dessa varor och kinnetecknet. Ett beskrivande
varumirke dr ett svagt varumirke, har mindre sdrskiljningsférmaga och atnjuter
saledes inte ett lika starkt skydd i fraga om risken for forvixling med ett annat
varumdrke. Framfor allt dr det omojligt att fa fullstindig ensamritt till ett svagt
varumirke néir kdnnetecknet, i likhet med det aktuella kidnnetecknet DIESELIT,
utgdér en variant pa eller en modifiering av det vanligt forekommande ordet.
Sokanden har hénvisat till nationell rittspraxis, enligt vilken svaga varumirken
utgors av kinnetecken som har ett begreppsmissigt samband med varorna eller
bestar av vanligt forekommande ord som det inte gar att fa fullstindig dganderitt
till. Sokanden har erinrat om att gemenskapsvarumarkets vidare rickvidd gor att det
uppstills ett &nnu stréngare férbud mot att registrera generiska och beskrivande ord
och kénnetecken som ingér i de olika medlemsstaternas ordférrad.

Sokanden har tillagt att malgruppen, som exempelvis bestar av hemmafruar vilka i
regel saknar djupare kunskaper om motorer av olika slag, kan uppfatta kinnetecknet
DIESEL som rent beskrivande nédr det anvinds for redskap och maskiner for
hushallsiandamal.
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Enligt sokanden kan ett varumérke endast kvalificeras som starkt om konsumenten
inte kan se nagot samband mellan varumirket och de ord som anvinds for att
beteckna de varor som varumérket anviinds for. For att erhalla skydd far varumarket
inte sammanfalla med vare sig den generiska beskrivningen av den aktuella varan
eller med beskrivningen av en annan vara, som konsumenterna kan likstilla eller
associera den forstndmnda varan med.

Sokanden anser foljaktligen att pastiendet att de dldre varumérkena DIESEL utgor
starka varumirken &ven ndr de forknippas med varor som malgruppen kan
forknippa med ordets betydelse, forutsitter att det gors en sddan jaimforelse produkt
for produkt som 6verklagandendmnden hénvisade till men inte gjorde.

En hénvisning till en princip utan ndgon forklaring medfér att det omtvistade
beslutet blir rattsstridigt pd grund av otillricklig motivering. Sokanden anser
nimligen att den varken kan utréna skilen till att denna princip har tillimpats eller
forstéd det resonemang som ledde till att det omtvistade beslutet fattades.

Sokanden har for det andra gjort géllande att det inte finns nagra fonetiska eller
visuella likheter mellan det varumirke som ans6kan avser och de ildre
varumirkena.

Betriffande den fonetiska jimforelsen kan kiinnetecknet DIESELIT, i synnerhet hos
malgruppen, ge upphov till tva olika fonetiska resultat (dieselit och diselit). Eftersom
italienskan innehéller stumma ljud blir det fonetiska resultatet, oavsett om ordet
uttalas pa italienska eller engelska, enligt sokanden alltid ndgot helt annat #n ordet
diesel. Om avsikten hade varit att dterge samtliga stumma och osynliga ljud borde
ordet diesel for uttalets skull, enligt italienska grammatikregler, ha stavats diisel,
medan ordet dieselit borde ha stavats dieselit,
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Betriffande den visuella jamforelsen har sokanden pépekat att de dldre varumirkena
aterges med vanliga enkla tryckbokstiver (Times New Roman), medan kinnetecknet
DIESELIT aterges med ett helt annat typsnitt.

Soékanden har for det tredje ifrdgasatt bedomningen av varornas pastadda likhet i det
omtvistade beslutet.

I det avseendet har sékanden gjort gillande att skillnaden mellan "angpannor for
strykning (varken maskiner eller maskindelar)” och "apparater fér &ngalstring”, till
vilken kategori 6verklagandenimnden hianférde sdkandens vara, dr uppenbar. Den
forstndmnda varan alstrar ndmligen ingen &nga sdvida den inte dr kopplad till en
maskin som ar sérskilt utformad for det déndamaélet.

Sokanden har édven ifragasatt att "strykbrador” skall associeras med "redskap och
behéllare fér hushéllsindamal samt kéksgerdd”. Aven pastiendet att “strykjiarn” och
"strykbrador” skulle utgora kompletterande varor har bestritts, eftersom de inte har
en sadan karaktér nér de inhandlas, utan enbart nér de anvinds.

Sokanden har slutligen bestritt 6verklagandendmndens péstiende att konsumen-
terna skulle kunna uppfatta ordet dieselit som en italiensk version av varumirket
DIESEL eller som dess "webbvariant”. Konsumenter av strykjirn eller hushalls-
redskap berors namligen vildigt lite av datahandeln. Eftersom varumirkena DIESEL
ar kinda i helt andra sektorer &n de nu undersokta, niamligen sport- och
ungdomsklider, ror det sig foljaktligen om en konsumentkategori som aldrig
sammanfaller med den del av allmdnheten som intresserar sig for hushallsredskap.
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Enligt harmoniseringsbyran hade éverklagandendmnden fog for att anse att det, med
beaktande av dels att de dldre varumirkena hade inneboende egenskaper och hade
stora lilkhet, dels att de aktuella varorna var identiska eller av liknande slag, forelag
en risk for forvixling hos mélgruppen i det omride dir de dldre varumiérkena
atnjuter skydd.

Enligt harmoniseringsbyran kan de motstdende kinnetecknen DIESEL och
DIESELIT inte alls anses vara beskrivande i forhallande till de aktuella varorna,
som &r identiska eller atminstone vildigt lika. De dldre varumérkena DIESEL skulle
foljaktligen kunna betraktas som starka varumérken for de aktuella varorna.

Intervenienten har for det forsta papekat att dess varumirken under &rens lopp har
blivit kéinda internationellt nér det giller fritidsklider. Varumirkena har efter hand
utokats till att avse flera andra varuslag i takt med att intervenienten har dkat och
diversifierat sin produktion. Intervenienten har emellertid pdpekat att dess
invindning grundade sig pad de tva tidigare registreringarna och inte pa att
varumérkena dr allmint kénda, vilket endast har ndmnts under forfarandet vid
overklagandendmnden.

Betriffande faststéllandet av den berérda malgruppen kan den enligt intervenienten
besté av olika personer, varav majoriteten kanske utgors av kvinnor, men inte f6r den
skull enbart hemmafruar eller personer som saknar kunskap om motorer. Det &r
dirfor uteslutet att genomsnittskonsumenten vid kop av ett strykjérn, en dngpanna
for strykning eller en strykbrida kan tro att dessa varor dr forsedda med en
dieselmotor eller att de drivs med brinsle. Med hénsyn till dels spridningen av
Internet, dels att varumérkena DIESEL dr allmént kinda skulle dessutom en
majoritet kunna tolka suffixet it i kinnetecknet DIESELIT som Internetversionen av
varumérket DIESEL.
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Forstainstansrattens bedémning

I artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 foreskrivs att om innehavaren av ett ildre
varumirke invinder skall det varumirke som ansékan giller inte kunna registreras
"om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumirket och
de varor eller tjénster som omfattas av varumérkena ar identiska eller dr av liknande
slag — foreligger en risk att allmédnheten forvixlar dem inom det omrade dir det
dldre varumirket dr skyddat”. Vidare anges att forvixlingsrisken inbegriper "risken
for att varumérket associeras med det dldre varumirket”. Enligt artikel 8.2 a i och
8.2 a ii i forordning nr 40/94 avses med dldre varumirken gemenskapsvarumirken
och varumirken som har registrerats i en medlemsstat, fér vilka ansékan om
registrering gjorts tidigare dn ansokan om registrering av gemenskapsvarumirket.

Enligt domstolens rittspraxis i fraga om tolkningen av radets direktiv 89/104/EEG
av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178) och
forstainstansrattens réttspraxis i friga om forordning nr 40/94, foreligger det en risk
for forviaxling om det finns en risk att allminheten kan tro att varorna eller
tjdnsterna i friga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall frdn foretag
med ekonomiska band (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, s. 1-5507, punkt 29, av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 17, och férstainstansrittens dom av
den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyréan — Petit
Liberto (Fifties), REG 2002, s. I1-4359, punkt 25).

Vid prévningen av huruvida det foreligger en risk for forvixling hos allménheten
skall det goras en helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL,
REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de i punkt 34 nimnda mélen Canon,
punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, domstolens dom av den 22 juni
2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. [-4861, punkt 40, och domen i det i
punkt 34 nimnda maélet Fifties, punkt 26).
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Denna helhetsbedémning forutsiitter att det foreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som beaktas, ddribland varumérkenas likhet och likheten mellan de varor
eller tjéinster som de avser. Séledes kan en 1ag grad av likhet mellan de varor eller
tjinster som avses kompenseras av att varumirkena i hog grad liknar varandra eller
vice versa (domarna i de i punkt 34 ndmnda mélen Canon, punkt 17, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i
sjunde skilet i forordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bér tolkas
med hénsyn till risken fér forvéxling. Denna risk maste i sin tur bedémas mot
bakgrund av en ldng rad faktorer, sérskilt i hur hég grad varumirket dr kint pa
marknaden, den association som det anvinda eller registrerade kinnetecknet
frambkallar, graden av likhet mellan varumirket och kinnetecknet samt mellan de
ifragavarande varorna eller tjinsterna (domen i det i punkt 34 nimnda malet Fifties,
punkt 27).

Det foljer dven av réttspraxis att risken for forvéxling dr storre ju storre det dldre
varumirkets sérskiljningsformaga visar sig vara (domen i det i punkt 35 nimnda
maélet SABEL, punkt 24, och domen i det i punkt 34 nimnda malet Canon,
punkt 18), och sirskiljningsformégan skall faststéllas med hénsyn antingen till
varumérkets inneboende egenskaper eller till att det &r allmént ként (domen i det i
punkt 34 ndmnda mélet Canon, punkt 18, forstainstansrittens dom av den
15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrdn —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 34, och av den 22 oktober
2003 i mal T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyran — Trucco
(Starix), REG 2003, s. 1I-4625, punkt 42).

Dessutom #r det av avgorande betydelse, vid helhetsbedémningen av forvixlings-
risken, pa vilket sétt genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna eller tjansterna
uppfattar varumérket. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke
som en helhet och dgnar sig inte at att underséka dess olika detaljer (domen i det i
punkt 35 ndmnda malet SABEL, punkt 23, och det i punkt 34 nimnda malet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning antas
genomsnittskonsumenten av de berérda varorna vara normalt informerad samt
skiligen uppmirksam och upplyst. Hénsyn skall dven tas till det faktum att
genomsnittskonsumenten séllan har méjlighet att gora en direkt jimforelse mellan
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de olika varumirkena utan maste forlita sig p& en oklar minnesbild av dessa. Det
skall dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan variera
beroende pa vilken typ av varor eller tjanster det ar fraga om (domen i det i punkt 34
nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Kannetecknet DIESEL ér i forevarande fall dels registrerat i Italien sdsom nationellt
varumirke foér samtliga varor och tjinster i klasserna 1-42, dels registrerat vid
harmoniseringsbyran sdsom gemenskapsvarumirke for samtliga varor i klasserna 11,
19, 20 och 21. Anstkan om gemenskapsvarumérke avser varor i klasserna 7, 11 och
21. Det relevanta omradet vid bedémningen av forvixlingsrisken utgors saledes av
hela gemenskapen i friga om varorna i klasserna 11 och 21 och av Italien i friga om
varorna i klas. 7. Eftersom de aktuella varorna &r vanliga konsumtionsvaror utgors
mélgruppen av en normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst
genomsnittskonsument.

Av det anforda foljer att det finns anledning att jimfora dels de aktuella varorna, dels
de motstiende kénnetecknen.

— Jamforelse av varorna

Betriffande jimférelsen av de aktuella varorna pépekar forstainstansritten att det
framgér av domstolens rittspraxis att bedomningen av huruvida de aktuella varorna
eller tjansterna liknar varandra skall ske med beaktande av samtliga relevanta
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faktorer som avser forhallandet mellan dessa varor eller tjénster. Bland dessa
faktorer ingér bland annat deras art, de tilltinkta koparna, anviindningsomradet
samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det i
punkt 34 ndmnda malet Canon, punkt 23).

Eftersom intervenienten hénvisade till rubrikerna fér samtliga klasser i den
varumérkesansékan som ingavs i Italien, omfattar det nationella varumirket
samtliga varor som kan ingé i dessa klasser. Gemenskapsvarumirket omfattar pa
samma sitt alla de varor som kan ingé i de klasser som varumérket har registrerats
for pa gemenskapsnivd, det vill siga klasserna 11, 19, 20 och 21, da intervenienten
hénvisade till rubrikerna for dessa klasser i sin ansgkan. De aktuella varorna skall
foljaktligen anses vara identiska vid bedémningen av forvéxlingsrisken.

Det finns séledes anledning att, i likhet med &verklagandenimnden i punkt 16 i det
omtvistade beslutet, faststélla att de varor som avsdgs i registreringsansékan och de
varor som omfattas av de éldre varumirkena ér identiska eller likartade.

— Jamf6relsen av kinnetecknen

Betriffande jimforelsen av kidnnetecknen framgér det av rittspraxis att helhets-
bedomningen av forvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumirkenas visuella,
fonetiska och begreppsméssiga likheter, skall grunda sig pa det helhetsintryck som
varumirkena astadkommer, i synnerhet med hénsyn till deras sérskiljande och mest
framtradande bestindsdelar (domen i det i punkt 35 nimnda malet SABEL,
punkt 23, och domen i det i punkt 34 nimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 25).

Il - 1904



45

16

47

48

BMI BERTOLLO MOT HARMONISERINGSBYRAN — DIESEL (DIESELIT)

Forstainstansritten skall darfér prova huruvida likheten mellan de ifragavarande
kidnnetecknen &r sé stor att det foreligger en risk for forvixling mellan dessa. For det
dndamalet aterges dessa tva kinnetecken nedan.

DIESEL

de dldre varumirkena det varuméirke som ansdkan avser (rott)

Vad giller den visuella jamforelsen skall det konstateras att det varumirke som
ansbkan avser — DIESELIT — innesluter hela kidnnetecknet DIESEL. Det
forstndmnda varumirket innehéller ett extra ordled i forhéllande till de éldre
varumdrkena, ndmligen suffixet it. Enbart det forhallandet att suffixet it liggs till de
dldre varumirkena ricker dock inte for att den visuella likheten mellan dessa tva
kinnetecken skall upphora.

Dessutom &r den figurativa delen av det varumirke som ansokan avser, sisom
overklagandenimnden och intervenienten har konstaterat, marginell. En grafisk
atergivning som bestar av vanliga enkla roda tryckbokstiver med vilka ordet dieselit
aterges uppmirksammar inte konsumenten pa de figurativa bestindsdelarna i det
varumirke som ansokan avser annat &n med avseende pd de bokstiver som det
bestdr av.

Overklagandenimnden ansdg siledes med ritta att de motstdende kiannetecknen
liknar varandra visuellt.
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Betriffande den fonetiska jimforelsen faststillde 6verklagandenimnden foljande
(punkt 23 i det omtvistade beslutet):

”... ett tilldgg av suffixet 'it’ till gemenskapsvarumirket dndrar inte tanken bakom
varumérket DIESEL, som fortfarande utgdér stommen i sokandens varumérke.
Oavsett hur de italienska konsumenterna uttalar ordet 'diesel’ (‘die’ eller 'di’) ingar
ordet i bdda dessa kinnetecken och det fonetiska resultatet, oavsett hur ordet
uttalas, blir i vilket fall som helst detsamma.”

Forstainstansrétten anser att 6verklagandendmndens péastiende dr korrekt. De bada
kidnnetecknen har de sex forsta bokstiverna gemensamt (det vill séga hela
kénnetecknet DIESEL) och dessa sex forsta bokstiver uttalas likadant, i savil Italien
(for Kklas. 7) som gemenskapen i ovrigt. Vid en fonetisk jimforelse har det
forhallandet att sékandens kédnnetecken har forsetts med suffixet it siledes ingen
avgorande betydelse.

Det skall sdledes konstateras att de motstiende kinnetecknen liknar varandra
fonetiskt.

Nir det géller den begreppsmissiga jamférelsen av de motstiende kinnetecknen
skall det papekas att 6verklagandenimnden inte har gjort ndgon sédan jimforelse i
egentlig mening, utan nojt sig med att bedéma den semantiska inneborden av ordet
diesel. Overklagandenimnden konstaterade hirvid att de #ldre varumirkena
DIESEL som anvinds for de aktuella varorna &r starka varumérken i sig, eftersom
de helt saknar begreppsmaissigt samband med de varor som de betecknar (punkt 21 i
det omtvistade beslutet).
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Overklagandenimnden ansdg foljaktligen att de dldre varumiérkena snarare hade
stor sirskiljningsformaga. Det skall papekas att ett varumirkes stora sirskiljnings-
formdga skall faststillas med hénsyn till antingen varumirkets inneboende
egenskaper eller det faktum att det 4r allmant ként. I forevarande fall faststillde
dverklagandenimnden att varumirkena DIESEL, med beaktande av deras innebo-
ende egenskaper, hade stor sirskiljningsformaga i forhallande till de aktuella
varorna.

Betriffande s6kandens argument att 6verklagandendmnden borde ha provat i vilken
man kinnetecknet DIESEL &r beskrivande for varorna i klasserna 7, 11 och 21, vari
bland annat ingdr "motorer”, “maskinkopplings- och transmissionsdelar”, “jord-
bruksredskap” och "apparater for belysning, uppvdrmning, dngalstring och vatten-
forsérjning”, konstaterar forstainstansritten, i likhet med harmoniseringsbyrdn och
intervenienten, att bedémningen av tecknet DIESEL:s sirskiljningsforméga skall

goras i forhallande till de varor som ligger till grund for invindningen.

Det skall papekas att sékandens varor ingar bland de varor som omfattas av de édldre
varumirkena. Foljaktligen ricker det att bedoma sirskiljningsformagan enbart i
forhéllande till "strykjarn”, "angpannor for strykning” och “strykbridor”, vilka
sokandens ansokan avser, medan intervenientens ovriga varor i dessa klasser, till
exempel "maskiner” och "motorer (dock ej for fordon)”, inte behover beaktas.

Forstainstansritten konstaterar att ordet diesel, som betyder brénsle eller motortyp
inte pd ndgot sdtt & beskrivande for "strykjarn”, "dngpannor for strykning” och
"strykbridor”. I det avseendet finns det anledning att ansluta sig till 6verklagande-
nimndens bedémning, enligt vilken varuméarkena DIESEL, som anvinds for dessa
varor, dr starka varumarken i sig och att det foljaktligen foreligger risk for forvixling
dven nir det roér sig om varianter eller modifieringar som inte paverkar
varumérkenas huvudsakliga identitet.
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Kannetecknet DIESELIT kan uppfattas som en variant av kinnetecknet DIESEL,
Konsumenten kommer ndmligen att uppfatta det ord som kénns igen i tecknet
DIESELIT, det vill siga ordet diesel, och dirfor kommer konsumenten att anse att
detta kinnetecken har samma begreppsméssiga innebérd som de #ldre varumar-
kena, Denna bedémning giller for savil Italien som gemenskapen i 6vrigt, Tilligget
av suffixet it ar inte tillrdckligt for att den begreppsmissiga likheten skall upphora,
eftersom ordet diesel dr mest framtridande i kinnetecknet DIESELIT. Over-
klagandendmnden har dessutom i punkt 24 i det omtvistade beslutet med ritta
anfort att tillagget av suffixet it i s6kandens kiinnetecken kan férleda konsumenten
att tro att det finns en koppling mellan dessa tvi kinnetecken. Kénnetecknet
DIESELIT kan némligen uppfattas som en italiensk variant av kénnetecknet
DIESEL.

De motstaende kénnetecknen liknar siledes varandra dven begreppsmissigt.

Av det anforda foljer att likheten mellan de aktuella varumsrkena ar sa stor att
malgruppen kan tro att de aktuella varorna kommer frin samma foretag eller i
forekommande fall fran foretag med ekonomiska band. Det foreligger saledes en risk
for att varumirkena i fraga skall férvixlas.

Betriffande sokandens péstdende att éverklagandenimnden inte har motiverat sitt
péstiende att de dldre varumérkena DIESEL har stor sirskiljningsférmaga, ricker
det att konstatera att det tydligt framgér av punkt 21 i det omtvistade beslutet att
6verklagandendmnden ansag att de dldre varumirkena som anvinds for de i tvisten
aktuella varorna &r starka varumirken i sig, eftersom de inte har nagot som helst,
direkt eller indirekt, begreppsmissigt samband med de varor som de betecknat,
vilket utgér en tillricklig motivering i denna del.
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Betriffande sokandens argument att 6verklagandenimnden felaktigt beaktade att
varumérkena DIESEL #r allmint kinda eller har anseende péapekar forstain-
stansritten att foljande anges i punkt 12 i det omtvistade beslutet:

”... lintervenientens] péastidenden i friga om kinnetecknets virldsrenommé, som
handlar om dess faktiska anvandning, saknar betydelse, eftersom det inte har lagts
fram ndgon bevisning i friga om dess anvindning. Sékanden har inte begirt att det
skall ges in nagon sadan bevisning i enlighet med artikel 43.2 i [f6rordning nr 40/94]
och inte heller har [intervenienten] gett in nigon sidan bevisning pa eget initiativ.
Beddémningen av forvixlingsrisken kan sdledes bara avse dels varumirket sisom det
framstills i ansokan om registrering av gemenskapsvarumirke, dels det ldre

o »

varumirke som invindningen grundar sig pé.

Hérav framgéar klart att Overklagandenimnden inte beaktade att de ildre
varumirkena DIESEL har ett anseende eller att de &r allmént kinda. Sékandens
argument kan dérfor inte godtas.

Av det anférda foljer att talan inte kan vinna bifall pa s6kandens forsta grund.

Den andra grunden: Huruvida artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 har
dsidosatts

Parternas argument

Soékanden har gjort gillande att intervenienten inte har lagt fram négra bevis for att
de dldre varumirkena verkligen har anvints med avseende pa varorna i de aktuella
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klasserna och att invéindningen dirfor inte kunde godtas. Varumérket dr ndmligen
endast kint i klidbranschen.

Harmoniseringsbyrdn har papekat att enligt artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 skall innehavaren av ett dldre nationellt varumarke eller gemenskapsvaru-
mérke pa begiran av sokanden ligga fram bevis for att varumirket har anviénts.
Harmoniseringsbyran skall enligt artikel 74 i forordning nr 40/94 i drenden om
relativa registreringshinder begréinsa prévningen till vad parterna dberopat och
yrkat. Sokanden har emellertid inte framstillt ndgon sadan begiran. Det framgir av
rittspraxis att forstainstansritten inte far beakta en begéran som varken har
framstillts eller diskuterats vid 6verklagandeniimnden. Vid férhandlingen papekade
harmoniseringsbyran att den femarsfrist som foreskrivs i artikel 43.2 i forordning
nr 40/94, i fraga om hur linge det &ldre varumirket har varit registrerat, dnnu inte
har 16pt ut och att det ddrfor dnnu inte varit méjligt att begira in bevisning for att
varumérket verkligen har anvéints.

Intervenienten har erinrat om att bevis for att varumirket har anvints, nir sédana
inte inges pa eget initiativ, endast beh6ver inges om motparten har framstéllt en
begéran dédrom, vilket motparten inte har gjort i férevarande fall. Ansékan om
registrering av varumirket DIESEL som gemenskapsvarumérke beviljades den
27 april 1999, vilket innebér att den ovanndmnda femdrsfristen dnnu inte har 16pt ut,
varfor sokanden &nda inte hade kunnat begéra in ndgon sadan bevisning.

Forstainstansréttens bedomning

Forstainstansritten papekar att enligt artikel 43.2 i forordning nr 40/94 skall en
innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke som gjort en inviindning pa begéran
av sokanden lagga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket under en tid
av fem ar fore dagen for offentliggérandet av ans6kan om gemenskapsvarumérke
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verkligen har anvints inom gemenskapen for de varor eller tjinster for vilka det &r
registrerat, bevis som laggs fram till st6d for invindningen, eller for att det finns
skilig grund for att det inte anvénts, forutsatt att det dldre gemenskapsvarumirket
vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. Enligt artikel 43.3 skall
punkt 2 tillimpas nar det géller dldre nationella varumérken, varvid anviandningen i
den medlemsstat i vilken det dldre nationella varumérket skyddas skall motsvara
anvindning i gemenskapen.

I férevarande fall registrerades det éldre gemenskapsvarumirket den 27 april 1999
och det dldre nationella varumirket den 23 augusti 1996, medan ansokan om
registrering av kiinnetecknet DIESELIT som gemenskapsvarumirke offentliggjordes
den 12 juli 1999. Vid denna tidpunkt hade femérsfristen siledes inte 16pt ut for vare
sig det dldre gemenskapsvarumirket eller det dldre nationella varumérket. Av detta
foljer att sékanden @nnu inte kunde begira in ndgon bevisning for att varumérkena
verkligen hade anvints och att de dldre varumérkena skall anses ha anvints.

Talan kan séledes inte vinna bifall pa s6kandens andra grund.

Den tredje grunden, som framstdlls i andra hand: Huruvida artikel 7.1 i forordning
nr 40/94 har dsidosatts

Sokanden har i andra hand hévdat att det forelag ett absolut hinder for att registrera
kinnetecknet DIESEL som gemenskapsvarumirke for klasserna 11 och 21 och som
nationellt varumérke for klas. 7.
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Forstainstansritten papekar att sdkanden i ett inviindningsférfarande inte kan
aberopa ett absolut registreringshinder for att bestrida giltigheten av ett kiinnetecken
som en nationell myndighet eller harmoniseringsbyrdn har registrerat. De absoluta
registreringshindren i artikel 7 i férordning nr 40/94 skall néimligen inte prévas i ett
invindningsforfarande. Artikeln ingér inte bland de bestimmelser mot bakgrund av
vilka det omtvistade beslutets lagenlighet skall prévas (forstainstansrittens dom av
den 9 april 2003 i mal T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrdn — Kolene
(NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkterna 72 och 75). Om s6kanden anser att
varumirket DIESEL har registrerats i strid med bestimmelserna i artikel 7 i
forordning nr 40/94 borde den ha viickt talan om ogiltigférklaring av det #ldre
gemenskapsvarumirket med stdd av artikel 51 i denna forordning. Giltigheten av
registreringen av ett kiinnetecken som nationellt varumirke kan vidare inte bestridas
i ett forfarande for registrering av ett gemenskapsvarumirke utan endast i ett
ogiltighetsforfarande som inletts i den berdérda medlemsstaten (férstainstansrittens
dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniser-
ingsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 11-4335, punkt 55).

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pd sékandens tredje grund.

Mot denna bakgrund skall talan ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegéngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna, om detta har yrkats, Harmonisering-
sbyran och intervenienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta
réttegéngskostnaderna. Eftersom s6kanden har tappat malet, skall harmoniserings-
byrans och intervenientens yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjérde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Legal Tiili Vilaras

Avkunnad vid offentligt ssmmantride i Luxemburg den 30 juni 2004.

H. Jung H. Legal

Justitiesckreterare Ordférande
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