SOFFASS MOT HARMONISERINGSBYRAN — SODIPAN (NICKY)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 23 november 2005 *

I mal T-396/04,

Soffass SpA, Porcari (Italien), féretritt av advokaterna V. Bilardo och C. Bacchini,

stkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av M. Capostagno, i egenskap av
ombud,

svarande,

varvid motparten vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd, som intervenerat
vid forstainstansritten, var

* Riltegingssprak: italienska
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Sodipan, SCA, Saint-Ftienne-du-Rouvray (Frankrike), foretritt av advokaten
N. Boespflug,

angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrins férsta
overklagandendmnd den 16 juli 2004 (drende R 699/2003-1) om ett invindnings-
forfarande mellan Soffass SpA och Sodipan SCA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden J.D. Cooke samt domarna I Labucka och V. Trstenjak,

justitiesekreterare: avdelningsdirektiren J. Palacio Gonzélez,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den 4 oktober
2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
21 januari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till férstainstansréttens
kansli den 9 februari 2005,

med beaktande av de processledande atgirder som beslutats den 24 juni 2005,

efter forhandlingen den 13 september 2005,

II - 4792



SOFFASS MOT HARMONISERINGSBYRAN — SODIPAN (NICKY)

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Soffass SpA ingav den 20 september 1999, med stéd av ridets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omréde 17, volym 2, s. 3), i #indrad lydelse, en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumérke till Byrén f6r harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byran).

Ansoékan avser det figurkénnetecken som aterges nedan,

NICKY

Varorna som ansdkan avser ingdr i klass 16 i enlighet med Niceéverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumirkesregistrering av
den 15 juni 1957, med &ndringar och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning:
"Artiklar av papper och/eller cellulosa for hushalls- och hygienéindamal, sisom
néisdukar, ansiktsservetter, handdukar, servetter, hushallspapper pa rulle, toalettpap-
per.”
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Ansokan offentliggjordes i Bulletinen f6r gemenskapsvarumérken nr 29/2000 av den
10 april 2000.

Sodipan SCA framstillde den 10 juli 2000 med stdd av artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 en invindning mot registrering av det sokta varumdrket.

I invindningen &beropas féljande éldre nationella varumérkesregistreringar:

— Den franska registreringen nr 1 400 192, som giller fran och med den
6 april 1967 for "papper, papp och varor som tillverkats av dessa material och
som inte ingdr i andra klasser” i klass 16, av det nedan éatergivna
figurkdnnetecknet.

— Den franska registreringen nr 1 346 586, som géller fran och med den 14 mars
1986 for "varor som ir tillverkade av papper for hygien- eller hushallsindamal
sasom toalettpapper, nisdukar, hushallspapper, servetter, dukar, underligg,
underliggsensembler, papptallrikar och pappmuggar och andra engéngsvaror
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(eller varor som kan kastas)” i klass 16, av det nedan atergivna figurkéinne-
tecknet.

Invandningsenheten vid harmoniseringsbyran avslog invindningen genom beslut av
den 24 november 2003. I sak fastslog den att de berdrda kinnetecknen inte
uppvisade nagon visuell, fonetisk eller begreppsmissig likhet. Den fastslog i detta
hidnseende att “kdnnetecknen uppvisar en betydande skillnad avseende det
helhetsintryck som de ger, i alla avseenden”. Eftersom det var klart att kiinnetecknen
vid en helhetsbedémning skilde sig &t, ansdg invindningsenheten att det inte var
nédviindigt att jimféra varorna. Av samma anledning undersékte invindningsen-
heten inte de bevis p4 att de dldre varumirkena har anvints, som intervenienten har
framlagt i enlighet med artikel 43 i forordning nr 40/94.

Den 4 december 2003 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut.

Forsta 6verklagandendmnden ogiltigférklarade invindningsenhetens beslut genom
beslut av den 16 juli 2004 (nedan kallat det omtvistade beslutet) och fastslog att de
motstiende varumérkena liknade varandra i avsevird man samt aterférvisade
drendet till invindningsenheten for att enheten skulle jimfora de aktuella varorna
och underséka bevisen pa att de #dldre varumirkena hade anvénts.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta réittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan och,

— férplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
Intervenienten har yrkat attkférstainstansrﬁttén si(all

— ogilla talan,

— forklara att intervenientens invindning mot ansékan om gemenskapsvarumirke
skall bifallas, eftersom det foreligger en forvixlingsrisk mellan de motstaende
varumirkena som forstirks av likheten mellan de aktuella produkterna, och

— f6rplikta sokanden att ersétta rittegdngskostnaderna.
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Provning i sak

Till stod for sin ansokan har s6kanden &beropat en enda grund, enligt vilken artikel
8.1 b i forordning nr 40/94 har &sidosatts genom att dverklagandenimnden felaktigt
fastslog att det forelag likheter mellan de motstaende kiinnetecknen.

Parternas argument

Sokanden har, i motsats till vad 6verklagandenimnden ansig, framhallit att de
aktuella varumirkena inte kan forviixlas pd grund av sina uppenbara fonetiska,
visuella och begreppsmissiga olikheter. Overklagandenimnden har missuppfattat
begreppet forvixlingsrisk si som det tolkas i gemenskapsdomstolarnas rittspraxis
(domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-
6191, punkt 22, och av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-
5507, punkt 29).

I fonetiskt hénseende har sokanden ifrdgasatt 6verklagandenimndens bedémning
att likheten mellan slutstavelserna ky och cky viger tyngre &n den fonetiska
olikheten som foljer av vokalerna o och i. Sékanden anser att denna uppenbara
olikhet, som forstarks ytterligare pa franska pa grund av att stavelserna ni och no
uttalas olika, skall anses viga tyngre, eftersom det #r just klangen fran ett ords forsta
del som konsumenten minns (forsta éverklagandenimndens beslut av den 19 januari
2001 i drende R-120/2000-1, Manfield mot PENFIELD, punkt 23).

I visuellt hinseende har sékanden ifragasatt slutsatsen i det omtvistade beslutet att
de motstdende varumiérkena liknar varandra, eftersom de kinnetecknas av samma
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inlednings- och avslutningsbokstiver och eftersom de bestar av tva korta ord som
liknar engelska uttryck. Sokanden anser att nimnda varumérken uppvisar betydande
olikheter. Antalet bokstiver skiljer sig at (fem bokstiver i NICKY och fyra i NOKY).
I det forsta NOKY-mirket dr bokstiverna n och y placerade i en sned och
sammanstrilande linje som riktas uppat. Dessutom har bokstaven o i NOKY formen
av en triangel med rundade hérn. Fér ovrigt skjuter det vertikala strecket som
formar bokstaven k i NOKY helt klart dver den évre spetsen pa samma bokstavs
sneda streck. Det andra NOKY-mirket kiinnetecknas tydligt av en bild av en bjérn
med ett hjirta tryckt pa brostet. Dessutom ér dess inlednings- och avslutnings-
bokstiver storre dn de andra bokstiverna. Slutligen, till skillnad fran det varumirke
som ansokan giller, har de tvé ldre varumirkena bokstédver med rundade spetsar.

I begreppsmissigt hinseende har sokanden ifragasatt o6verklagandendmndens
slutsats att sokanden inte har visat att ordet Nicky uppfattas som ett diminutiv i
Frankrike.

Sokanden har vidhallit att det dr allm#nt kiint och vanligtvis accepterat, utan att
bevisning dirom behéver forebringas, att ordet Nicky uppfattas av den fransktalande
allménheten och den europeiska allménheten i allménhet som diminutivformen av
franska férnamn sasom Nicole, Nicolas, Nicolette eller motsvarande fornamn pé
andra sprik. Sékanden har i detta hinseende dberopat bilféraren Niki Lauda, en film
frdn 1970-talet kallad "Micky och Nicky” och en tecknad serie, vars titel &r "Nicky
Larson”. Ordet noky daremot #r ett tjeckiskt ord som har samma innebérd som det
italienska ordet gnocchi. Sokanden tvivlar emellertid pa att den fransktalande
allminheten forstar denna innebord. Ordet kan snarare fora den fransktalande
allminhetens tankar till NOKIA, ett karakteristiskt vilkint kinnetecken inom
mobiltelefonibranschen.
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Sokanden har gjort gillande att det réicker, for att utesluta all férvéxlingsrisk, att den
fransktalande allménheten omedelbart uppfattar ordet Nicky som ett diminutiv eller
en forkortning av egennamn. Enligt réttspraxis ricker det att ett av de omtvistade
varumiérkena har en klar och tydlig innebérd fér omsétiningskretsen for att det skall
forta verkan av de visuella och fonetiska likheter som finns mellan varumirkena
(forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mél T-292/01, Phillips-Van
Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzethandel (BASS),
REG 2003, s. II-4335, punkt 54, och av den 22 juni 2004 i mal T-185/02, Ruiz-
Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrdn — DaimlerChrysler (PICARO), REG 2004,
s. [1-1739, punkterna 55 och 56).

Harmoniseringsbyran har anfort att Gverklagandenimnden jimfort ansékan om
gemenskapsvarumirke med de #ldre varumérkena pé ett korrekt sitt genom att
understryka att de synbara motsvarigheterna leder till en hog grad av likhet.

Harmoniseringsbyran har hinvisat till den noggranna bedémning som sékanden har
gjort avseende vad som &r karakteristiskt for de aktuella kinnetecknen (se punkt 16
ovan) och anfort att det &r friga om klart marginella delar i kinnetecknens
helhetsbild. Trots att det finns en formgiven bjérn i det andra dldre varumirket
utgor ordet noky obestridligen den viktigaste delen i de tva franska varumirkena.

I synnerhet avseende den begreppsmiissiga bedémningen av de aktuella varumir-
kena har harmoniseringsbyrdn framhallit att den bevisning som sékanden har lagt
fram till styrkande av att NICKY har en séiker och bestémd betydelse, nimligen som
ett egennamns diminutiv, inte stoder ett sidant resonemang pa ett verksamt sitt.
Domarna i de ovan i punkt 19 nimnda mélen BASS och PICARO ér inte tillimpliga
i detta fall, eftersom det inte finns nagon "klar och tydlig” betydelse av nagot av de
motstdende kdnnetecknen som kan utesluta all mgjlig associering mellan dem.
Dessutom har harmoniseringsbyran aberopat artikel 135.4 i forstainstansrittens
rittegdngsregler och dérvid gjort gillande att en ny grund som aberopas for forsta
gingen infor forstainstansrédtten inte kan provas och att handlingarna 13-21 i
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bilagan till ansékan kan anses som sédana. Det 4r fraga om helt nya handlingar som
inte kan tillatas i detta skede i férfarandet (forstainstansréttens dom av den 3 juli
2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch
(BUDMEN), REG 2003, s. 112251, punkt 67).

Intervenienten har framhallit att eftersom de aktuella kinnetecknens likhet dr s
tydlig var det riktigt att ogiltigforklara invéndningsenhetens beslut.

Intervenienten har sirskilt gjort gillande att varumirket NICKY, da det anvinds for
varor som artiklar av papper, ndsdukar och servetter, i begreppsmissigt hanseende
inte uppfattas av en fransk konsument som ett personnamn, eftersom det inte finns
nagonting som gor att denne ser ett samband mellan dessa varor och en person som
kallas Nicky, i synnerhet som ett sddant diminutiv anviinds extremt séllan.

Forstainstansréttens bedomning

Om innehavaren av ett dldre varumiérke gor invindning skall det varuméirke som
ansokan giller, enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, inte kunna registreras om
det — pa grund av att det #r identiskt med eller liknar det dldre varumarket och pa
grund av att de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ar identiska eller av
liknande slag — féreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omréde
dér det dldre varumirket ar skyddat.
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Det f6ljer av denna artikel att det krivs, for att forvéxlingsrisk skall kunna foreligga,
béde att det varumirke som ansékan giller r identiskt med eller liknar det #ldre
varumérket och att de varor eller tjinster som avses i registreringsansokan ar
identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjinster betriffande vilka det
dldre varumirket registrerades. Det ér i detta avseende fraga om kumulativa villkor
(domstolens dom av den 12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot
harmoniseringsbyrén, REG 2004, s. 1-9573, punkt 51).

Om de motstéende kénnetecknen #r helt olika &r det salunda i princip méjligt, utan
att undersoka de aktuella varorna, att fastsla att det inte finns nagon forvixlingsrisk.

Det skall tilliggas att det framgar av fast rittspraxis att det foreligger forvixlingsrisk
om det finns en risk att allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i fraga
kommer fran samma foretag eller, i forekommande fall, frin foretag med
ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall en helhetsbeddmning goras av forvixlingsrisken med
utgéngspunkt i hur omsittningskretsen uppfattar de berérda kdnnetecknen och
varorna eller tjinsterna, och med hiinsyn till samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kinnetecknens likhet och likheten
mellan de varor eller tjanster som de avser (se forstainstansrittens dom av den 9 juli
2003 i mdl T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrain — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33
och ddr angiven rittspraxis).

Med beaktande av detta samspel kan en lig grad av likhet mellan varuméirkena
kompenseras av att de varor eller tjinster som avses i hog grad liknar varandra eller
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vice versa (se analogt domstolens dom i det ovan i punkt 14 nimnda mélet Canon,
punkt 17, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 19).

Om det finns en likhet, dven om den #r av lig grad, mellan tva kinnetecken, skall en
helhetsbedéomning av forvixlingsrisken goras i vilken samtliga relevanta faktorer
skall beaktas.

I detta avseende framgar det ocksa av fast réttspraxis att helhetsbeddmningen av
forvixlingsrisken, vad giller visuell, fonetisk och begreppsmissig likhet mellan de
motstiende kinnetecknen, skall grunda sig pa det helhetsintryck som dessa ger,
bland annat med hinsyn till deras sirskiljande och dominerande bestindsdelar (se
domen i det ovan i punkt 19 nimnda malet BASS, punkt 47 och dir angiven
rittspraxis).

I forevarande fall &r det utrett att omsittningskretsen for en sidan beddmning &r
den franska allménheten.

I visuellt hinseende skall det fastslas att det finns en viss likhet mellan de aktuella
kinnetecknen. Tre av de fyra bokstiverna i kinnetecknet NOKY finns pd samma
stillen som i NICKY. Kénnetecknen har begynnelsebokstaven n och stutbokstéverna
ky gemensamma. D4 dessa slutbokstéver inte r vanliga i det franska sprket kan de
anses som den dominerande bestandsdelen i de tva kiinnetecknen som drar till sig
de franska konsumenternas uppmirksambhet.
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I fonetiskt hinseende finns det &ven en likhet mellan de berérda kiinnetecknen pa sa
sitt att den sista stavelsen ky, som #r identisk i de motstiende kiinnetecknen, drar
till sig de franska konsumenternas uppmirksamhet. Féljaktligen #r de forsta
stavelserna, som &r olika, i nimnda kénnetecken av mindre betydelse i fonetiskt
hénseende.

Enligt réttspraxis har graden av fonetisk likhet mellan tvd varumirken mindre
betydelse om varorna saluférs pa ett sidant sitt att de personer som utgdr
omsittningskretsen vid kop vanligtvis uppfattar varumirket, som varorna omfattas
av, visuellt (domen i det ovan i punkt 19 nimnda malet BASS, punkt 55),

P4 samma sitt dr det mojligt, i begreppsmiissigt hiinseende, sdsom sokanden har
framhallit (se punkterna 18 och 19 ovan), att ordet Nicky skulle kunna uppfattas av
franska konsumenter som en diminutivform av férnamnen Nicolas eller Nicole.
Emellertid ar betydelsen av detta argument till viss del beroende av de aktuella
varornas beskaffenhet och de villkor som giller for forsiljningen av dem.
Beddomningen av detta argument skall dirfor inte géras separat fran andra faktorer
som kan vara av betydelse.

De likheter mellan kénnetecknen som beskrivs i punkterna 34 och 35 ovan #r sddana
att 6verklagandenimnden gjorde en korrekt beddmning di den ansig att en
jimforelse varorna emellan skulle goras for att géra en helhetsbedémning av
forvixlingsrisken i det forevarande fallet. Det dr sirskilt fallet nér tecknen uppvisar
likheter, dven ringa, som kan forstirkas inom ramen fér en helhetsbedémning av
andra komponenter, sasom varornas beskaffenhet och de villkor som giller for
forsiljningen av dem.
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s D& de motstiende kinnetecknen inte uppenbarligen saknar likhet, utan uppvisar
vissa liknande bestandsdelar liksom vissa bestdndsdelar som skiljer kinnetecknen &t,
skall beddmningen av dessa bestandsdelars respektive betydelse nimligen inte goras
separat utan inom ramen for en helhetsbedémning av forvixlingsrisken i vilken
samtliga faktorer som dr av betydelse skall beaktas (se punkt 29 ovan).

w0  Av det ovanstiende foljer att talan inte skall bifallas pa den grunden att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 har ésidosatts.

s Handlingarna 13-21, som bilagts ansékan (se punkt 22 ovan), kan inte beaktas med
hénsyn till att talan vid forstainstansritten syftar till att, i den mening som avses i
artikel 63 i forordning nr 40/94, prova lagenligheten av de beslut som 6ver-
klagandeniamnderna vid harmoniseringsbyran fattar. Forstainstansrittens uppgift ar
nimligen inte att préva de faktiska omstindigheterna pd nytt mot bakgrund av
bevisning som for forsta gingen har forebringats vid denna. Att tillita sidan
bevisning skulle dessutom strida mot artikel 135.4 i rittegangsreglerna, enligt vilken
parternas inlagor inte kan #ndra foremadlet for tvisten i overklagandendmnden.
Denna bevisning skall darfor avvisas, utan att det dr nodvindigt att prova dess
bevisvirde (domen i det ovan i punkt 22 nimnda méilet BUDMEN, punkt 67).

2 Av vad ovan anforts foljer att sokandens yrkande om ogiltigforklaring skall ogillas.

1I - 4804



43

44

SOFFASS MOT HARMONISERINGSBYRAN — SODIPAN (NICKY)

Avseende intervenientens yrkande att det slutgiltigt skall fastslas att invindningen
mot registreringen som gemenskapsvarumirke dr vélgrundad, skall det upp-
miérksammas att det av artikel 63.2, jimford med artikel 63.3, i férordning nr 40/94
framgér att dndring av ett avgdrande frin &verklagandenimnderna forutsitter att
avgorandet dr réttsstridigt i materiellt eller formellt hiinseende (férstainstansrittens
dom av den 12 december 2002 i mal T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyran
(ECOPY), REG 2002, s. I1-5301, punkt 46). I detta avseende ricker det att konstatera
att det omtvistade beslutet inte #r réttsstridigt i detta hinseende och att en
helhetsbedomning av forvéixlingsrisken i forevarande fall, med beaktande av samtliga
relevanta bestdndsdelar, skall goras.

Intervenientens yrkande om &ndring skall f6ljaktligen inte bifallas.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegingsreglerna skall tappande part férpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersiitta vittegdngskostnaderna. Eftersom s6kanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)
foljande:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

" Cooke Labucka Trstenjak
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 23 november 2005.

E. Coulon ].D. Cooke

Justitiesekreterare Ordférande
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