DOM AF 6.2.2007 — SAG T-477/04

RETTENS DOM (Forste Afdeling)
6. februar 2007 *

I sag T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande (Danmark), ved advokat C. Barret
Christiansen,

sagsoger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
(KHIM) ved S. Laitinen og G. Schneider, som befuldmeegtigede,

sagsogt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemaerker og Design) og intervenient ved Retten:

* Processprog: engelsk.
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AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 MOD KHIM — TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK)

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), Tokyo (Japan), ved barrister A. Norris,

angaende en pastand om annullation af afgorelse truffet den 7. oktober 2004 af
Forste Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemzerker og Design) (sag R 364/2003-1) vedrorende en indsigelsessag mellem
TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) og Aktieselskabet af 21. november 2001,

har

DE EUROPAISKE FALLESSKABERS RET
I FORSTE INSTANS (Forste Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, R. Garcia-Valdecasas, og dommerne J.D. Cooke
og L. Labucka,

justitssekreteer: assisterende justitssekreteer B. Pastor,

under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
14. december 2004,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til
Rettens Justitskontor den 18. april 2005,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens
Justitskontor den 18. april 2005,

og efter retsmodet den 13. september 2006,

II - 403



DOM AF 6.2.2007 — SAG T-477/04

afsagt folgende

Dom

Sagens baggrund

Den 21. juni 1999 indgav sagsegeren i medfer af Radets forordning nr. 40/94 af
20. december 1993 om EF-varemeerker (EFT 1994 L 11, s. 1) en EF-vare-
merkeansegning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemazerker
og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

Varemaerket, der er sogt registreret, er ordmeerket TDK. De varer, som vare-
meerkeansegningen vedrerer, henherer under klasse 25 i Nice-arrangementet af
15. juni 1957 vedrerende international klassificering af varer og tjenesteydelser til
brug ved registrering af varemeerker, som revideret og sendret. De svarer til folgende
beskrivelse: »Bekleedningsgenstande, fodtgj og hovedbekleedning«. Varemeerkean-
segningen blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende nr. 8/2000 den 24. januar 2000.

Den 25. april 2000 rejste TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) indsigelse mod
registreringen af det ansggte varemaerke.

Indsigelsen var stottet pa et EF-varemaerke og pé 35 eeldre nationale varemeerker, der
var blevet registreret for varer henherende under klasse 9 (bla. »apparater til
optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede«).
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De pageldende eldre varemerker er dels ordmerket TDK, dels det nedenfor
gengivne ord- og figurmeerke:

ETDK

Til stette for indsigelsen paberabte intervenienten sig artikel 8, stk. 1, litra b), og
artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Indsigelsen blev rejst mod alle de varer, der
var omfattet af det ansggte varemeerke. For at godtgore, at de eeldre varemeerker har
et renommé, har intervenienten fremlagt bilagene A-R.

Ved afgorelse af 28. marts 2003 fastslog Indsigelsesafdelingen, at der ikke forela
risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra
b), i forordning nr. 40/94. Indsigelsesafdelingen gav imidlertid medhold i indsigelsen
i medfer af samme forordnings artikel 8, stk. 5, og afslog EF-varemeerkeansggningen.

Den 27. maj 2003 anlagde sagsogeren sag til provelse af ovennaevnte afgorelse i
medfor af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.

Ved afgorelse af 7. oktober 2004 (sag R 364/2003-1) (herefter »den anfegtede
afgorelse«) afslog Ferste Appelkammer ved Harmoniseringskontoret sagsogerens
klage og stadfestede saledes Indsigelsesafdelingens afgorelse.
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Parternes pastande

Sagsegeren har nedlagt folgende pastande:

— Den anfegtede afgorelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt folgende pastande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemeaerkninger

Parternes argumenter

Sagsegerens argumenter

Til stotte for segsmalet har sagsegeren gjort et enkelt anbringende geeldende
vedrerende tilsidesaettelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.
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Sagsegeren har principalt gjort geldende, at intervenienten ikke har godtgjort, at de
eldre varemeerker har et seerpraeg eller et renommé, der kan begrunde, at de er
omfattet af den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

I denne forbindelse har sagsegeren gjort geldende, at de bilag, som intervenienten
har fremlagt som bevis for de eldre varemeerkers renommé, er uden bevisvaerdi.
Saledes er den markedsanalyse, som intervenienten har fremlagt (bilag O), udfert
umiddelbart efter verdensmesterskaberne i atletik i Goteborg i 1995, altsa flere ar for
ansggningen om registrering af det omhandlede varemeerke. Det er muligt, at
kundekredsens kendskab til de eldre varemeerker siden da er aftaget hurtigt.
Sagsegeren har tilfgjet, at den pégeeldende analyse, der var bestilt af intervenienten,
ikke kan anses for at veere lige sa palidelig som en uafheengig analyse. Under
retsmodet har sagsegeren understreget, at bilag O ikke angiver udsnittet af de
adspurgte personer eller antallet af personer, som var til stede ved det pagaeldende
verdensmesterskab, og ikke tager hensyn til visse typer af svar. Sagsegeren har
tilfgjet, at de konklusioner, som intervenienten har udledt af bilag O, hvorefter
graden af kendskabet til de eldre varemeerker i den tyske, svenske og britiske
befolkning er op til 85%, er &benbart urigtige, da de ikke fremgar af bilaget.

Sagsegeren har endvidere understreget, at det i henhold til Harmoniseringskon-
torets faste praksis kun er meget intens markedsfering, der kan give et varemaerke
serpreeg eller renommé. Selv hvis de af intervenienten fremlagte bilag beviser, at der
er gjort brug af de wldre varemeerker i visse af Unionens lande for en given kategori
af varer, opfylder de imidlertid ikke de af Domstolen opstillede kriterier for at
godtgore, at et varemerke har et renommé i den berorte kundekreds (dom af
14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, preemis 26 og 27).
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Der skal desuden tages hensyn til, at intervenientens markedsferingsudgifter, som de
er dokumenteret af intervenienten, er fordelt pa en stor del af Feellesskabets omrade.
Selv hvis det med bilag A-R kan godtgeres, at de eldre varemeerker blev anvendt pa
en stor del af Feellesskabets omrade i en bestemt periode og var genstand for
medieeksponering samt sponsoraktivitet (sponsorship), kan disse bilag imidlertid
ikke bevise, at de omhandlede =ldre varemeerker har faet fornodent serpreeg eller et
solidt og varigt omdemme.

Under retsmodet har sagsegeren som svar pa et spergsmal stillet af Retten medgivet,
at bilag A-R skal vurderes i deres helhed. Sagsegeren har imidlertid gjort geeldende,
at selv i dette tilfzelde godtger bilagene ikke, at de eeldre varemeerker har et
renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning
nr. 40/94.

Sagsegeren har i evrigt gjort geeldende, at selv hvis det antages, at de eldre
varemaerker har seerpraeg eller renommé, er de gvrige betingelser for anvendelsen af
artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 under alle omstendigheder ikke opfyldt.

I denne forbindelse har sagsegeren for det forste anfort, at der ikke er fremlagt bevis
for, at der er sket utilberlig udnyttelse af de eeldre varemeerkers seerpraeg eller
renommé, eller at nevnte varemaerker er pafert skade, hvilket bevis det pahviler
intervenienten at fore.

P& grundlag af de af intervenienten fremlagte bilag fremgar det nemlig, at en lang
raekke af de varer, der markedsfores af intervenienten, markedsfores over for en
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specialiseret kundekreds, dvs. erhvervsdrivende i medicinalbranchen eller indu-
strien, som er omrader, hvor sagsegerens varer hverken er genstand for markeds-
foring eller salg. Selv om visse af de varer, der markedsfaores af intervenienten,
markedsfores over for de endelige forbrugere i den brede offentlighed, bliver
sagsogerens varer markedsfort i forretninger af en anden type.

Den omstendighed, at intervenienten allerede har pafert de omhandlede zldre
varemerker pa bekleedningsgenstande, sendrer ikke den ovenneevnte vurdering, idet
der kun var tale om at pafore varemaerket pa atleters startnumre eller pa T-shirts af
et bestemt meerke (f.eks. Adidas). Under disse betingelser vil de eldre varemeerker
ikke i kundekredsens bevidsthed blive forbundet med bekleedningsgenstande, men
vil alene blive associeret med reklamekampagner eller sponsorering.

P4 denne baggrund er sagsegeren af den opfattelse, at den omstendighed, at
selskabet tilkendes enerettighederne til at bruge varemeerket TDK alene for varerne
»bekleedningsgenstande, fodtgj og hovedbekleedning«, hverken vil give det mulighed
for utilberligt at udnytte de @eldre varemaerkers seerpraeg eller renommé eller for at
drage fordel af intervenientens markedsforingsindsats.

Over for intervenientens argument om, at sagsegerens brug af varemaerket TDK vil
have en negativ indvirkning pé dette, og om, at forbrugerne vil skabe en forbindelse
mellem intervenienten og sagsegeren, har sagsegeren anfort, at intervenienten kun
anvender de omhandlede varemeerker i forbindelse med varer, der i art og
anvendelse er meget forskellige fra dem, for hvilke varemeerket er ansegt. P4 samme
made varierer distributionsnettene, salgsstederne og brugen i hgj grad mellem disse
varer, og de kompletterer ikke hinanden i konkurrencemeessig henseende. Som en
konsekvens heraf er der ikke risiko for en forskydning i image, idet sagsegeren ikke
vil kunne udnytte de eldre varemserkers péastiede seerpreeg eller renommé pa
utilberlig vis.
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For sa vidt angar intervenientens argument om, at selskabets renommé ville kunne
blive forringet ved udvandingen af de eldre varemeerker eller ved brugen af
varemeerket TDK i forbindelse med varer af darlig kvalitet, uden at selskabet ville
kunne modsette sig dette, har sagsggeren anfort, at et sddant argument savner
grundlag. Ifglge sagsogeren vil forbrugerne klart kunne skelne mellem de
omhandlede varemeerker. Derudover gor sagsogeren geeldende, at selskabet kun
selger luksusvarer, og at det benytter reklamer af den bedste kvalitet, hvori der
optraeder topmodeller. Mere generelt vil de varer, som det ansegte varemeerke
omfatter, hverken medfore et negativt eller et skadeligt image.

Endelig har sagsogeren anfort kommentarer til bilag A-R. Det er séledes ikke i visse
af de af intervenienten fremlagte bilag godtgjort, at tegnet TDK er blevet brugt som
varemerke. Endvidere er intensiteten af brugen af de eeldre varemeerker mindre end,
hvad der er pastaet af intervenienten. Under retsmedet har sagsegeren navnlig gjort
geeldende, at bilagene hverken indeholdt oplysninger om intervenientens salgstal for
de omhandlede varer eller satte tal pa de udgifter, der var afholdt i forbindelse med
markedsforing og sponsorering. Disse oplysninger er imidlertid af afgerende
betydning.

Harmoniseringskontorets argumenter

Harmoniseringskontoret har indledningsvis henvist til, at appelkammeret fastslog, at
artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 fandt anvendelse, og konkluderede pa
grundlag af beviserne fremlagt af intervenienten, at selskabet havde kunnet pavise de
oplysninger, der fremgik af punkt 29 i den anfwegtede afggrelse (jf. preemis 53
nedenfor). Det var pd dette grundlag, at appelkammeret kunne drage de
konklusioner, som fremgar af punkt 31 og 32 i den anfegtede afgorelse, hvorefter
intervenientens eldre varemszerker, som fastslaet af Indsigelsesafdelingen, kunne
veere omfattet af den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 og
havde en hgj grad af seerpreeg pa grund af deres renommé.
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Harmoniseringskontoret har gjort geeldende, at appelkammerets vurdering vedre-
rende de ldre varemeerkers renommé ikke var beheeftet med fejl. Hvad angér de
beviser, som intervenienten fremlagde, undersogte appelkammeret med rette de 18
bilag i deres helhed og ikke enkeltvis. Denne omhyggelige underseagelse af de neevnte
bilag omfattede ligeledes parternes bemeerkninger hertil.

For sa vidt angar det omrade, hvorpa renomméet skal fastleegges, er Harmonise-
ringskontoret af den opfattelse, at intervenienten har godtgjort, at de eldre
varemeerker seerligt var kendte i Frankrig, Tyskland, Sverige og Det Forenede
Kongerige, og saledes opfyldte betingelserne for at have et renommé pa nationalt
plan og fellesskabsplan.

Harmoniseringskontoret har endvidere fuldt ud tilsluttet sig appelkammerets
vurdering, hvorefter de beviser, der blev fremlagt under indsigelsessagen, godtgjorde,
at der som en folge af en betydelig sponsoraktivitet over en leengere periode er
opstéet og vedligeholdt et renommé. Harmoniseringskontoret har ligeledes givet
udtryk for at veere enig i appelkammerets vurdering, hvorefter en betydelig
handelsveerdi (goodwill) er opstiet og vedligeholdt og udger grundlaget for
udvidelser og fortsatte investeringer.

Ifolge Harmoniseringskontoret er det saledes abenlyst, at de eldre varemaerker har
et godt renommé, fordi de er kendt af en stor del af den relevante kundekreds i
Feellesskabet, siledes som det bla. fremgar af analysen i bilag O, selv om
Harmoniseringskontoret dog under retsmodet har anerkendt, at bilag O, som
anfort af sagsegeren (jf. preemis 14 ovenfor), ikke opfyldte de kriterier for
udarbejdelse, som normalt kreves opfyldt af Harmoniseringskontoret, for at
markedsanalyser kan tages i betragtning,
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Harmoniseringskontoret er desuden af den opfattelse, at der ikke er stotte for
sagsegerens argumenter om, at intervenienten ikke har godtgjort, at brugen af det
ansggte varemeerke ville udnytte de sldre varemeerkers seerpreeg eller renommé pa
utilborlig vis, og om, at sagsegerens paseetning af varemeerket TDK pa de
bekleedningsgenstande, som sagsggeren markedsferer, ikke utilberligt kunne udnytte
det serpraeg eller de investeringer, som intervenienten har foretaget, idet de
omhandlede varer under alle omstendigheder var meget forskellige.

Harmoniseringskontoret har gjort geldende, at appelkammeret foretog en korrekt
anvendelse af begrebet utilberlig udnyttelse af og begrebet til skade for det zeldre
varemerkes serpreeg. Appelkammeret fandt siledes med rette, at de af interve-
nienten fremlagte beviser godtgjorde, at det renommé, som tilleegges selskabet, er
kendt af en stor del af kundekredsen, navnlig som folge af selskabets rolle som
fabrikant af bestemte varer og som erhvervsdrivende med sponsoraktiviteter i
sportens verden og i forbindelse med koncerter med popstjerner.

Ifelge Harmoniseringskontoret er sagsogerens argument om, at selskabet alene har
til hensigt at anvende varemaerket i forbindelse med beklaedningsgenstande (jf.
preemis 22 ovenfor), hvorfor der hverken vil ske utilborlig udnyttelse eller skade,
fordi kundekredsen vil skelne mellem varemaerkerne og de omhandlede varer, ikke
relevant og savner grundlag.

Selv hvis det antages, at intervenienten hverken havde godtgjort, at selskabet
udevede virksomhed i bekleedningssektoren, eller at kundekredsen havde kendskab
til de eeldre varemeerker i forbindelse med denne sektor, er det siledes ikke en
betingelse for, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, at varerne
er af lignende art. Det er ikke en nedvendig betingelse, at et zldre varemeerkes
renommé pafores skade. Det er tilstreekkeligt, at det fornedne seerpreeg péfores
skade, hvilket ikke nedvendigvis indebeerer, at varemeerket forringes eller plettes.
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I denne forbindelse kan det ifolge Harmoniseringskontoret ikke udelukkes, at
sagsogeren ikke vil fabrikere sportsbekleedning (eller fodtej eller hovedbekleed-
ningsartikler, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter) og ikke vil anbringe
tegnet TDK herpa. I det omfang det ansegte varemeerke er identisk med et af
intervenientens zldre varemeerker, er der siledes en formodning for, at den
relevante kundekreds vil antage, at de af sagsegeren solgte varer er fabrikeret af eller
med licens fra intervenienten i forbindelse med selskabets mange sponsoraktiviteter.

Hvad endelig angar den sidste betingelse for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i
forordning nr. 40/94, dvs. betingelsen om rimelig grund, har Harmoniseringskon-
toret gjort geeldende, at idet sagsegeren ikke har fremlagt dokumentation med
henblik pa at godtgere, at sagsogeren med rimelig grund ensker at anvende det
ansggte varemeerke, er Harmoniseringskontoret enig i appelkammerets konklusion,
hvorefter brugen af det ansggte varemeerke er uden rimelig grund.

Intervenientens argumenter

Intervenienten har i det veesentlige stottet Harmoniseringskontorets argumenter.

Vedrgrende de eldre varemeerkers renommé har intervenienten fremhaevet visse
aspekter af de beviser, der er fremlagt for Harmoniseringskontoret, som den
omstendighed, at selskabets omseetning i Europa i 1996 var pa 628 mio.
amerikanske dollars (USD). Intervenienten har ligeledes understreget, at alle de
lyd- og videokassetter, der sxlges i Europa, ogsa fabrikeres der.
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For sa vidt angar det forste af de kriterier vedrerende markedsandelen, der blev
fastlagt ved General Motors-dommen, har intervenienten anfert, at selskabet har en
af de storste markedsandele i Europa. For s& vidt angir det andet kriterium, der
vedrerer intensiteten, den geografiske udstreekning og varigheden af brugen af de
eeldre varemeerker, har intervenienten i det veesentlige anfert, at intensiteten af
brugen af de eeldre varemeerker heenger sammen med selskabets hoje markeds-
andele, at selskabet padbegyndte sine aktiviteter i Europa allerede i 1973, at selskabet
har udviklet dem siden, og at dets varer markedsfores under de omhandlede
varemerker i samtlige lande i Den Europziske Union. Intervenienten har ligeledes
fremheevet, at de omhandlede eeldre varemeerker ikke alene er blevet udbredt til
offentligheden ved hjelp af salget af de varer, der er omfattet af varemeerkerne, men
ogsd i bredere forstand i forbindelse med selskabets sponsoraktiviteter ved
musikalske og sportslige begivenheder.

Vedrerende de betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94,
der ikke vedrerer renommeéet, har intervenienten anfert, at sagsegerens argument
om, at de eldre varemeerker under ingen omstendigheder kan lide skade, idet det
varemeerke, der er ansggt registreret, skal paseettes luksusbekleedningsgenstande, er
irrelevant, og at skaden foreligger, uanset om de péageldende varer er af luksurigs
karakter. Under retsmodet anforte intervenienten desuden, at det endog ikke kunne
udelukkes, at sagsogeren ville saelge T-shirts, hvorpa tegnet TDK var pasat, i
forbindelse med begivenheder sponsoreret af intervenienten.

Intervenienten har endvidere understreget, at sagsegerens pastand om, at der ikke er
risiko for forveksling, ikke er afgerende for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i
forordning nr. 40/94.

Endelig har intervenienten papeget, at sagsegeren ikke har fremlagt oplysninger
vedrorende den omstaendighed, at der med rimelig grund var gjort brug af det
ansggte varemeerke.
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Rettens bemcerkninger

For at kunne tilleegge det eldre varemeerke den udvidede beskyttelse i artikel 8,
stk. 5, i forordning nr. 40/94 forudseettes det, at flere betingelser er opfyldt. For det
forste skal det eeldre varemeerke, som pasts at have renommé, veere registreret. For
det andet skal det eeldre varemeerke og varemeerket, for hvilket der er ansegt
registrering, veere identiske eller ligne hinanden. For det tredje skal det have et
renommé i Feellesskabet, hvis der er tale om et @ldre EF-varemeerke, eller i den
berorte medlemsstat, hvis der er tale om et @ldre nationalt varemeerke. For det
fjerde skal brugen af det anspgte varemaerke fore til, at mindst en af de folgende to
betingelser er opfyldt: i) der vil kunne ske utilborlig udnyttelse af det seldre
varemerkes seerpraeg eller renommé, eller ii) der vil kunne ske skade pa det eeldre
varemeerkes serpreeg eller renommé. Endelig skal brugen af det ansggte varemeerke
ske uden rimelig grund.

I den foreliggende sag er det ubestridt, at det ansggte varemserke er identisk med
eller ligner de eeldre varemeerker (punkt 25 i den anfegtede afgarelse), og at de zeldre
varemeerker er registrerede.

I ovrigt bemeerkes, at appelkammeret, idet det konstaterede, at brugen af det ansagte
varemeerke udgjorde en utilberlig udnyttelse af de celdre varemeerkers seerpreeg eller
renommé, og idet betingelserne for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning
nr. 40/94 er alternative, ikke undersogte, om betingelsen under punkt ii} i preemis 43
ovenfor var opfyldt. Det er endvidere ubestridt, at sagsegeren ikke har gjort
anbringender geeldende om rimelig grund i den forstand, hvori udtrykket er anvendt
i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Under disse omsteendigheder skal der for det forste tages stilling til, om de sldre
varemaerker har et renommé, og for det andet, om brugen af det ansogte varemaerke
vil medfere en utilberlig udnyttelse af de eldre varemeerkers seerpraeg eller
renommeé.
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Om renomméet

Sagsageren har i det veesentlige gjort geeldende, at appelkammeret begik en fejl ved
vurderingen af bevisveerdien af de bilag, som intervenienten fremlagde med henblik
pé at godtgore, at de eeldre varemeerker havde renommé og seerpreeg som omhandlet
i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 definerer ikke begrebet renommé. Det
fremgér imidlertid af Domstolens praksis vedrerende fortolkningen af artikel 5,
stk. 2, i Radets forste direktiv 89/104/EQF af 21. december 1988 om indbyrdes
tilneermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989 L 40, s. 1),
hvis normative indhold i det veesentlige er identisk med indholdet af artikel 8, stk. 5,
i forordning nr. 40/94, at et eeldre nationalt varemeerke for at opfylde betingelsen
om, at varemeerket skal have et renommé, skal veere kendt af en betydelig del af den
offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er deekket af dette
varemeerke.

Ved undersogelsen af denne betingelse skal der tages hensyn til alle sagens relevante
omstendigheder, siledes navnlig varemeerkets markedsandel, intensiteten, den
geografiske udstraekning og varigheden af brugen af varemeerket samt storrelsen af
de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemeerket
(General Motors-dommen, premis 26 og 27). Domstolen har i General Motors-
dommen preeciseret, at der hverken efter ordlyden af eller formélet med direktivets
artikel 5, stk. 2, er hjemmel for at kreeve, at varemeerket er kendt af en bestemt
procentdel af offentligheden (preemis 25), og at dette renommé skal veere til stede
inden for en veesentlig del af det bergrte omride (preemis 28). To af Rettens
afgorelser gengiver direkte (dom af 13.12.2004, sag T-8/03, El Corte Inglés mod
KHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Sml. II, s. 4297, preemis 67) eller indirekte (dom
af 25.5.2005, sag T-67/04, Spa Monopole mod KHIM — Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA-FINDERS), Sml. II, s. 1825, preemis 34) kriterierne, som de er
fastsat af Domstolen i nevnte dom.
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Retten bemaerker indledningsvis, at kriterierne fastsat ved General Motors-dommen
er korrekt gengivet i den anfegtede afgorelse (punkt 26) med henblik pa at vurdere
renommeéet i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning
nr. 40/94.

Retten er derneest af den opfattelse, at appelkammeret ikke begik fejl ved
vurderingen af de beviser, der blev fremlagt af intervenienten med henblik pa at
godtgore, at de eldre varemeerker havde et renommé.

Det var med rette, at appelkammeret i punkt 27 i den anfaegtede afgorelse tog bilag
A-Ri betragtning i deres helhed og neermere bestemt lagde veegt pa de konklusioner,
der kunne udledes af intensiteten, varigheden og den geografiske udstreekning af
brugen af de omhandlede zldre varemeerker.

Appelkammeret anferte i punkt 29 i den anfegtede afgorelse, at intervenienten
under sagen for Indsigelsesafdelingen havde godtgjort, at

— »[selskabet havde veeret] markedsfaringsmeessigt repreesenteret i Europa siden
1973«

— »[selskabet havde fabrikeret] bestanddele til lyd- og videokassetter i Europa
siden 1988«

— »[selskabet havde] salgskontorer i Tyskland, Frankrig, Italien, Ostrig, Sverige,
Polen og Det Forenede Kongerige«
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»ud over et EF-varemerke [havde selskabet] nationale registreringer af
ordmerket TDK, af ord- og figurmeerket TDK eller af begge dele i 12
medlemsstater i Det Europeiske Fellesskab, hvoraf den forste registrering
stammer fra 1969«

»mellem oktober 1998 og september 1999 [havde selskabet] ved at anvende sine
TDK-varemeerker en markedsandel p& 49,5% i Storbritannien og pa 22,1% i
Europa for 8 mm-kassetter til videokameraer, og i samme periode havde
selskabet en markedsandel for lydkassetter pa 64,1% i Storbritannien og pa
39,3% i Europa«

»[selskabet havde] ved at bruge sine varemeerker sponsoreret fem europeeiske
musikturnéer eller -arrangementer med Rolling Stones (1990), Paul McCartney
(1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) og Janet Jackson (1998), samtlige
verdensmesterskaber i atletik siden 1983, og fra tid til anden det finske
landshold i atletik og ishockey, den italienske fodboldklub Milan AC, den
nederlandske fodboldklub Ajax Amsterdam, den spanske basketballklub TDK
Manresa, den svenske basketballklub Uppsala Gators og den engelske fodbold-
klub Crystal Palace«

»varemeerket [var] enten trykt pa deltagernes startnumre eller direkte pa
sportsbekleedningen; disse bekleedningsgenstande [blev] markedsfort med
varemeerket TDK og [bestod] i det veesentlige af sportsbekleedning, herunder
fodboldtrgjer og -shorts, basketballtrgjer og -shorts, traeningsdragter osv.«

»varemeerkerne [var] at finde rundt om pé stadier, reklameskilte, bolde osv.«.
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I punkt 30 i den anfegtede afgorelse fandt appelkammeret, at de i den foregéende
preemis nevnte aktiviteter, sivel erhvervsmaessige som sponsormeessige, var fordelt
over hele Europa og indebar betydelige investeringer i form af penge, tid og
anstrengelser. Appelkammeret anforte endvidere, at de sponsorerede arrangementer
ofte blev vist i fjernsynet eller optaget, siledes at kundekredsen oftere kom i kontakt
med de eldre varemeerker.

I punkt 31 og 32 i den anfegtede afgorelse foretog appelkammeret derneest en
vurdering af de af intervenienten fremlagte beviser og konkluderede, at de aldre
varemarker havde renommé og seerpreeg. Appelkammeret anforte som folger:

»Efter appelkammerets opfattelse repreesenterer de ovenneevnte beviser resultaterne
af betydelige investeringer i form af anstrengelser, tid og penge, der har strakt sig
over en betydelig og usaedvanlig lang periode for sa vidt angér indsigerens lyd- og
videokassetter og markedsferingen af varemeerket. Den omsteendighed, at markeds-
analyserne er gengivet med de reelle salgstal og reklameoplysninger, statter
indsigerens argumenter om, at selskabets varemeerker har et renommé og er
velkendte.

De fremlagte dokumenter viser etableringen og vedligeholdelsen af et renommé i
forbindelse med sponsorering over en betydelig periode og skabelsen og
tilstedeveerelsen af et betydeligt offentligt kendskab og en serlig goodwill, der
berettiger fortsatte investeringer. Det folger tydeligt af de fremlagte dokumenter og
af indsigerens investeringer for at fremme sit varemeerke ved sponsorering, at
varemerket har et betydeligt renommé, som hviler pa den omstaendighed, at det er
kendt i en betydelig del af den bergrte kundekreds i Feellesskabet. Idet aktiviteter
som atletik, basketball, fodbold og musikarrangementer giver anledning til
tilknytning og loyalitet hos »fans«, breendende beundrere af popstjerner, fodbold-
hold og af de pageldende sportsgrene, er appelkammeret overbevist om, at
forbindelsen mellem indsigerens varemaerke og disse aktiviteter har givet anledning
til en hej grad af anseelse og har skabt et renommé, der gar ud over det, der blot
forbindes med de varer, der er omfattet af varemeerket. Som folge heraf er indsigeren
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— som fastsliet af Indsigelsesafdelingen — berettiget til i overensstemmelse med
artikel 8, stk. 5, i [forordning nr. 40/94] at gore krav pa den ovenfor neevnte udvidede
beskyttelse af sit varemaerke. Det folger heraf, at varemeerket, ud over det eventuelle
seerpreeg det har i sig selv, idet tegnet TDK ikke har nogen sammenheeng med nogen
af de omtvistede varer, har en eget grad af serpreeg pa grund af det renommé, som
varemaerket har opnet.«

Henset til sagsakterne er Retten af den opfattelse, at konklusionerne i punkt 29-32 i
den anfegtede afgorelse skal tiltreedes. Intervenienten har siledes pd baggrund af
bilag A-R set som helhed bevist arten og udstreekningen af selskabets markeds-
foringsmeessige aktiviteter i Europa siden 1988 — herunder ogsa i rigt befolkede
medlemsstater — bade for s& vidt angar produktion som markedsforing,
sponsorering og reklamering i forbindelse med de omhandlede sldre varemeerker.

Det skal desuden bemserkes, at det opndede salgsniveau for varer pafert de
omhandlede @ldre varemeerker, sdsom lyd- og videokassetter, der er meget
almindeligt forekommende i europeeiske hjem, samt omfanget, hyppigheden og
regelmeessigheden af sponsorering af arrangementer, der tiltraekker mange tilskuere,
og under hvilke, der er gjort brug af neevnte varemaerker, understotter
appelkammerets vurdering, hvorefter de omhandlede eldre varemeerker opfylder
det i retspraksis fastlagte kriterium for renommé, nemlig at de er kendt af en
veesentlig del af kundekredsen.

Angaende den omsteendighed, at visse af de bilag, intervenienten har fremlagt med
henblik pa at godtgere, at de aldre varemeerker har et renommé i den forstand,
hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, heevdes at
mangle bevisveerdi (jf. preemis 14 og 15 ovenfor), dvs. navnlig bilag O, ma det
konstateres, at selv hvis det antages, at denne bevisvaerdi er utilstreekkelig, vil dette
ikke @endre de konklusioner, der fremgar af praemis 56 og 57 ovenfor.
Appelkammeret stottede saledes sin undersegelse af de omhandlede aeldre
varemerkers renommé pa alle bilagene fremlagt af intervenienten. Hvis de leses i
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sammenheeng, folger det heraf, at appelkammeret ikke begik fejl ved vurderingen af
bevisveerdien af de neevnte bilag set som helhed.

Der er saledes ikke grundlag for at eendre den anfeegtede afgorelse for sa vidt angér
sporgsmalet, om de omhandlede @ldre varemaerker har et renommé i den forstand,
hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Om utilberlig udnyttelse af de eldre varemeerkers seerpreeg eller renommé

Det skal herefter undersoges, om brugen af det ansegte varemeerke vil medfere
utilberlig udnyttelse af de eeldre varemeerkers seerpreeg eller renommé.

Appelkammeret angav i denne henseende (punkt 33-39 i den anfzegtede afgorelse)
grundene til, at der forela en sadan utilberlig udnyttelse, og anforte bl.a. folgende:

»37 Efter appelkammerets opfattelse godtger de af indsigeren fremlagte doku-
menter, at det renommé, som tilleegges selskabet, er kendt af en veesentlig del af
kundekredsen ikke alene som folge af selskabets rolle som fabrikant af bestemte
varer, men ogsa som en afspejling af indsigerens sponsoraktiviteter, der i det
vaesentlige vedrerer sport og tilretteleeggelsen af store musikarrangementer.
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38 Det kan ikke naegtes, at indsigeren i forbindelse med sponsoraktiviteterne
producerer eller varetager produktionen af bekleedningsgenstande, der beerer
indsigerens varemeerke. Selv om varernes primeere formal er at fremme
varemeerket, er det ikke desto mindre korrekt, at den omhandlede kundekreds
er vant til at se varemeerket pé disse varer ved sports- eller musikarrangementer.

39 Ansegeren agter at anvende varemeerket pd bekleedningsgenstande, fodtgj og
hovedbeklaedning uden begreensninger. Det betyder, at specifikationen omfatter
alle typer bekleedning, herunder sportsbekleedning. Der er ikke grundlag for at
antage, at ansggeren ikke vil bruge bogstaverne TDK pa T-shirts, shorts,
treeningsdragter eller lignende sportsartikler. De samme betragtninger geelder
for fodtej og hovedbekledning, der bruges ved sportsarrangementer. Idet det
anspgte varemerke er identisk med et af indsigerens varemeerker, vil den
omhandlede kundekreds kunne antage, at bekleedningsgenstandene, fodtejet og
hovedbeklaedningerne er fabrikeret af indsigeren eller produceret med licens fra
TDK i forbindelse med selskabets sponsoraktivitet. Med andre ord vil ansegeren
tiltreekke al den goodwill til sine varer, der pa det pégeldende tidspunkt er
forbundet med indsigeren i sin egenskab af sponsor for verdensomspeendende
atletikarrangementer og europeiske musikarrangementer, hvori indsigeren har
investeret utrolig meget tid samt mange anstrengelser og penge, som det
fremgar af den anfegtede afgorelse. Der er bade tale om snylteri pa
renommerede varemeerker og om et forseg pa erhvervsmeessig udnyttelse af
deres renommé. Efter appelkammerets opfattelse svarer dette til utilberlig
udnyttelse bade af de eeldre varemeerkers seerpreeg savel som af deres
renommé.«

Appelkammeret baserede saledes i det veesentlige sin konklusion pa folgende
betragtninger. Det renommé, som de aldre varemaerker har, samt deres saerpraeg
omfatter ogsa intervenientens markedsforings- og reklameaktiviteter i forbindelse
med sponsorering af sports- og musikarrangementer. Hvad neermere angar
sportsarrangementerne er kundekredsen vant til at se varemeerket TDK pa
bekleedningsgenstande forbundet med disse arrangementer. Endvidere vil brugen
af det af sagsogeren ansegte varemaerke pa bekleedningsgenstande i almindelighed,
og navnlig p&d bekledningsgenstande, der normalt bruges af intervenienten i
forbindelse med selskabets sportslige sponsoraktiviteter, kunne fore til, at
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kundekredsen antager, at sadanne bekleedningsgenstande er fabrikeret af eller med
licens fra intervenienten. P4 grundlag af de beviser, appelkammeret havde til
radighed, fastslog det, at sagsegerens brug af det ansegte varemeerke kunne
foranledige kundekredsen til at kebe sagsagerens varer pa grund af den forbindelse,
de sandsynligvis ville skabe mellem varemeerket TDK og den handelsveerdi, der er
knyttet til de zeldre varemeerkers omdemme og seerpreeg.

Sagsegeren har i det veesentlige anfaegtet bevisveerdien af de sagsakter, der udgjorde
grundlaget for appelkammerets afgorelse. Sagsegeren har navnlig lagt veegt pa den
omstendighed, at de varer, som selskabet agter at szlge til kundekredsen, vil blive
solgt gennem helt andre distributionskanaler, og at de sldre varemeerker, der kan ses
pé atleters startnumre og pd meerkevare-T-shirts (f.eks. Adidas), i kundekredsens
bevidsthed alene er forbundet med intervenientens sponsoraktiviteter (jf. preemis 33
og 21 ovenfor).

Retten bemeerker, at appelkammeret ikke er forpligtet til at pavise, at der foreligger
en faktisk og aktuel kreenkelse af et eldre varemeerke. Det skal blot veere i besiddelse
af oplysninger, der gor det muligt umiddelbart at fastsla, at der foreligger en
fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilberlig udnyttelse (SPA-FINDERS-dommen,
preemis 40).

Det bemaerkes ligeledes, at den utilberlige udnyttelse af det eldre varemaerkes
serpreaeg eller renommé ma antages at omfatte tilfeelde, hvor der foreligger en klar
udnyttelse af og snylteri pa et velkendt varemeerke eller et forsgg pa at drage fordel af
dets renommé (SPA-FINDERS-dommen, preemis 51). I denne forbindelse bemeer-
kes, at jo storre det sldre varemeerkes seerpraeg og renommé er, desto lettere vil en
kraenkelse kunne antages at foreligge (General Motors-dommen, preemis 30, og
SPA-FINDERS-dommen, premis 41).

Det skal i det foreliggende tilfeelde understreges, at intervenienten har bevist, at de
eldre varemeerker har et renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i
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artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og at appelkammeret — uden for alvor at
veere blevet modsagt pa dette punkt — konkluderede (punkt 32 i den anfegtede
afgorelse), at de eeldre varemeerker havde en gget grad af seerpreeg pa grund af deres
renommeé. Denne konklusion stettes i gvrigt af, at de eldre varemeerker i hgj grad er
treengt ind pa referencemarkederne.

Under disse omstendigheder er Retten af den opfattelse, at appelkammeret pé
grund af intervenientens sponsoraktiviteter, navnlig de sportslige, med rette kunne
antage, at sagsegerens brug af det ansggte varemeerke pé sportsbekleedning, hvilket
ikke ville kunne udelukkes, ville fore til den opfattelse, at sddanne beklednings-
genstande var fabrikeret af eller med licens fra intervenienten. Denne situation er i
sig selv nok til umiddelbart at fastsl4, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk
risiko for, at sagsegeren utilberligt vil udnytte de sldre varemeerkers omdemme —
et omdemme, der er resultatet af aktiviteter, anstrengelser og investeringer foretaget
af intervenienten igennem mere end 20 ar.

Det folger af det ovenfor anfarte, at sagsogerens eneste anbringende skal forkastes,
og at Harmoniseringskontoret folgelig skal frifindes.

Sagens omkostninger

I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement paleegges det den tabende
part at betale sagens ombkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Da
sagsegeren har tabt sagen, bor det palaegges denne at betale sagens omkostninger i
overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens pastande
herom.
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Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Forste Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
frifindes.

2) Sagsegeren, Aktieselskabet af 21. november 2001, betaler sagens omkost-
ninger.

Garcia-Valdecasas Cooke Labucka

Afsagt i offentligt retsmode i Luxembourg den 6. februar 2007.

E. Coulon ].D. Cooke

Justitssekreteer Afdelingsformand
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