DOM AV DEN 6.2.2007 — MAL T-477/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 6 februari 2007

I mal T-477/04,

Alktieselskabet af 21. november 2001, Brande (Danmark), foretratt av advokaten
C. Barret Christiansen,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Laitinen och G. Schneider, bada i
egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandenamnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegangssprak: engelska.
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AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 MOT HARMONISERINGSBYRAN — TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK)

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

angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
overklagandenamnd den 7 oktober 2004 (drende R-364/2003-1) om ett invand-
ningsforfarande mellan TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) och Aktieselskabet af
21. november 2001,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

sammansatt av ordféranden R. Garcia-Valdecasas samt domarna J.D. Cooke och
I. Labucka,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
14 december 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 18 april 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 18 april 2005,

efter forhandlingen den 13 september 2006,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 21 juni 1999 en ansokan om registrering av gemenskapsvaru-
mirke till harmoniseringsbyran med stéd av radets f6rordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3).

Det sokta varumirket utgors av ordkédnnetecknet TDK. De varor som registre-
ringsans6kan avsag omfattas av klass 25 i Nice6verenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjénster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tilligg, och motsvarar féljande beskrivning: "Kladder, fotbe-
kladnader, huvudbonader”. Varuméirkesansokan offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 8/2000 den 24 januari 2000.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) framstillde den 25 april 2000 en invindning
mot registreringen av det sokta varumaérket.

Invindningen grundades pa ett gemenskapsvarumérke och 35 éldre nationella
varumirken som registrerats for varor i klass 9 (bland annat “apparater for
inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud och bilder”).
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De ifragavarande dldre varumérkena utgjordes antingen av ordmérket TDK eller av
det nedan atergivna ord- och figurmérket:

ETDK

Till stéd for invindningen &beropade intervenienten artikel 8.1 b och 85 i
forordning nr 40/94. Invindningen riktades mot samtliga varor som omfattades av
det skta varumirket. Intervenienten inkom med bilagor, betecknade A—R, i syfte att
styrka sina dldre varumérkens renommsé.

Genom beslut av den 28 mars 2003 fastslog invdndningsenheten att risk for
forvaxling inte forelag i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
Inviandningsenheten bifoll emellertid invindningen med stod av artikel 8.5 i
forordning nr 40/94 och avslog varumirkesansokan.

Sokanden overklagade den 27 maj 2003 det ovanniamnda beslutet med stod av
artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandendmnd avslog stkandens 6verklagande
genom beslut av den 7 oktober 2004 (drende R 364-2003-1) (nedan kallat det
angripna beslutet) och faststillde dérmed invédndningsenhetens beslut.

II - 405



10

11

12

DOM AV DEN 6.2.2007 — MAL T-477/04

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyrédn och intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rattegdngskostnaderna.

Riittslig bedomning

Parternas argument

Sokandens argument

Till stod for sin talan har sokanden &beropat en enda grund avseende asidoséttande
av artikel 8.5 i férordning nr 40/94.
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Sokanden har forst och frimst hdavdat att intervenienten inte visat att de dldre
varumirkena har en sadan sérskiljningsformaga eller ett sidant renommé att de kan
komma i dtnjutande av det mer omfattande skyddet enligt artikel 8.5 i férordning
nr 40/94.

Sokanden har harvid hévdat att de bilagor som intervenienten ingett for att styrka
att detta bolags édldre varumirken ar kdnda saknar bevisvirde. Den marknads-
undersokning som intervenienten ingett (bilaga O) genomfordes direkt efter
virldsmésterskapen i friidrott i Goéteborg &r 1995, med andra ord flera ar fore
ansbkan om registrering av det ifrdgavarande varumérket. Det dr mojligt att
allménhetens kdnnedom om de dldre varumirkena minskat snabbt sedan dess.
Sokanden har tillagt att den ifrdgavarande undersokningen, som intervenienten
bestallt, inte kan anses lika trovardig som en oberoende undersokning. Sokanden har
under forhandlingen betonat att urvalet av intervjupersoner och hur méanga som
varit nérvarande vid tdvlingarna inte angavs i undersékningen, och att vissa slags
svar inte beaktades. Sokanden har tillagt att intervenienten har dragit uppenbart
felaktiga slutsatser av ovanndmnda bilaga O, eftersom det dér inte forekommer
uppgifter om att igenkanningsgraden hos den tyska, den svenska och den brittiska
befolkningen skulle uppga till 85 procent.

Sokanden har dven betonat att enligt harmoniseringsbyrans fasta praxis kan endast
mycket intensiva marknadsforingsatgirder medféra att ett varumirke forvirvar
sarskiljningsférmaga eller renommé. Genom de bilagor som intervenienten ingett
styrks det visserligen att de dldre varumirkena anvénts for ett visst varuslag i vissa
lander i unionen, men de uppfyller inte de krav som enligt domstolen skall vara
uppfyllda for att det skall anses styrkt att ett varumirke 4r kdnt av den berérda
omsittningskretsen (dom av den 14 september 1999 i mal C-375/97, General
Motors, REG 1999, s. [-5421, punkterna 26 och 27).
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Det ar dessutom nodvindigt att komma ihdg att intervenientens marknadsforings-
kostnader, enligt bolagets uppgifter, maste fordelas 6ver en stor del av gemenskapen.
Genom bilagorna kan det visserligen styrkas att de dldre varumirkena anvénts i en
stor del av gemenskapen under en viss tid och att de exponerats i media och i
samband med sponsring, men det kan inte pd grundval av dessa slas fast att de
ifrigavarande dldre varumirkena forvarvat sirskiljningsféormaga eller att de ar val
eller varaktigt ansedda.

Sokanden har under forhandlingen och som svar pa forstainstansrittens fraga
medgett att bilagorna A-R maste bedémas i sin helhet. S6kanden har emellertid
hiavdat att bilagorna inte heller vid detta forhallande ar sidana att de aldre
varumirkenas renommé kan fastslas i den mening som avses i artikel 8.5 i
férordning nr 40/94.

Sokanden har i 6vrigt gjort géllande att &ven om det kan godtas att de aldre
varumirkena har sérskiljningsforméga eller renommé, ar de 6vriga tillimpnings-
villkoren for artikel 8.5 i forordning nr 40/94 inte uppfyllda.

Sokanden har harvid forst och framst anfort att det aligger intervenienten att styrka
att otillborlig fordel dragits av de dldre varumirkenas sirskiljningsformaga eller
renommé eller varit till forfang for dessa och att intervenienten inte foérebringat
sadan bevisning.

Mot bakgrund av de bilagor som intervenienten ingett framgéar nadmligen att en stor
del av de varor som bolaget salufor, saluférs till en specialiserad allménhet, det vill
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AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 MOT HARMONISERINGSBYRAN — TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK)

séga till yrkesmédnniskor inom medicinsektorn och industrin, vilka d4r omraden dar
sokandens varor inte marknadsfors eller siljs. Vissa av intervenientens varor saluférs
visserligen till slutkonsumenter bland allménheten, men sékandens varor salufors i
andra slags butiker.

Den omstindigheten att intervenienten redan anbringat de ifragavarande &ldre
varumirkena pa klader &ndrar inte beddémningen ovan, eftersom de anbringats
endast pa idrottarnas nummerlappar och T-tréjor av ett bestimt mérke (till exempel
Adidas). De dldre varumérkena kan under sddana forhéllanden inte anses ha nagot
samband med kldder i allménhetens 6gon, utan forknippas endast med reklam-
kampanjer eller sponsring.

Sokanden anser sig under dessa férhallanden inte kunna dra otillborlig férdel av de
aldre varumérkenas sirskiljningsformaga eller renommé eller dra fordel av
intervenientens marknadsforingsatgirder till foljd av en ensamritt att anvinda
varumirket TDK for enbart varorna "klader, fotbeklddnader, huvudbonader”.

Sokanden har besvarat intervenientens argument, att s6kandens anvéndning av
varumirket TDK ér till nackdel for intervenienten och att konsumenterna sétter
intervenienten i samband med sokanden, sd, att intervenienten anviander de
ifrdgavarande varumérkena endast med avseende pa varor som till sitt slag och
betriffande anvindning skiljer sig mycket fran de varor som det sokta varumérket
avser. Distributionskanalerna, forséljningsstillena och anvindningsomridena ar pa
samma sitt mycket olika for dessa varor, utan att de kompletterar varandra i
konkurrenshiénseende. Det finns dérfor inte nagon risk for att bildéverforing sker,
varfor sokanden inte kan dra otillborlig férdel av den sérskiljningsformaga eller det
renommé som de ildre varumirkena péstas ha forvirvat.
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Sokanden har anfért att det inte finns ndgon grund for intervenientens argument att
bolagets renommé kan minskas genom urvattning av de aldre varumérkena eller
genom att varumirket TDK anvinds for varor av délig kvalitet utan att
intervenienten kan invinda mot detta. Enligt s6kanden kan konsumenterna tydligt
skilja de ifragavarande varumirkena &t. Sokanden har i ovrigt havdat att bolaget
endast séljer lyxprodukter och anvinder sig av hogkvalitativ reklam som visar
toppmodeller. Mer allmént ger de varor som omfattas av det sokta varumérket inte
nagon negativ eller skadlig bild.

Sokanden har slutligen kommenterat bilagorna A-R. Genom vissa av de bilagor som
intervenienten ingett kan det inte fastslas att kidnnetecknet TDK anvénts som
varumirke. De dldre varumidrkena har i 6vrigt anvéints i mindre omfattning &n
intervenienten gjort gillande. Under férhandlingen har sokanden bland annat
hévdat att omfattningen av intervenientens forsiljningsvolymer med avseende pé de
ifrdgavarande varorna inte framgér av bilagorna, och inte heller framgar de
kostnader som intervenienten lagt ner pa marknadsforing och sponsring. Dessa
upplysningar ér emellertid grundliggande.

Harmoniseringsbyréns argument

Harmoniseringsbyran har forst och framst erinrat om att 6verklagandendmnden
angett att artikel 8.5 i férordning nr 40/94 ar tillimplig och pa grundval av den
bevisning som intervenienten férebringat faststillt att intervenienten styrkt de
omstindigheter som anges i punkt 29 i det angripna beslutet (se nedan punkt 53). Pa
denna grundval kunde o6verklagandenimnden dra de slutsatser som anges i
punkterna 31 och 32 i det angripna beslutet, ndmligen att intervenientens aldre
varumirken, sasom invindningsenheten funnit, kunde komma i atnjutande av det
mer omfattande skyddet enligt artikel 8.5 i férordning nr 40/94 och att de hade en
mycket hog sirskiljningsforméga pa grund av sitt renommé.
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Harmoniseringsbyran har hdvdat att 6verklagandendmndens bedémning av de dldre
varumirkenas renommé inte dr oriktig. Med avseende pa den bevisning som
intervenienten foérebringat undersokte 6verklagandendmnden med fog de 18 bila-
gorna tillsammans och inte atskilda. Den ytterst noggranna undersékningen av de
ovanniamnda bilagorna omfattade dven parternas yttranden 6ver dem.

Betriffande det territorium inom vilket renommé maste styrkas anser harmoniser-
ingsbyran att intervenienten med framgang visat att de dldre varumérkena var
sarskilt kdnda i Frankrike, Tyskland, Sverige och Forenade kungariket och att de
déarfor uppfyllde villkoren f6r renommé pa nationell niva och gemenskapsniva.

Harmoniseringsbyran har vidare anslutit sig fullstindigt till 6verklagandendmndens
bedémning att det genom den bevisning som forebringats under invindnings-
forfarandet styrkts att renommé uppkommit och uppritthéllits genom betydande
sponsring under lang tid. Harmoniseringsbyran har &ven angett att den delar
6verklagandendmndens beddmning att ett betydande kommersiellt viarde (goodwill)
har uppkommit och upprétthallits och utgér grogrund for fortsatt utvidgning och
fortsatta investeringar.

Det idr saledes uppenbart fran harmoniseringsbyrans synpunkt att de é&ldre
varumirkena har stort renommé, eftersom en stor del av omsittningskretsen i
gemenskapen kinner till dem, vilket framgar bland annat av den undersékning som
anges i bilaga O. Under férhandlingen har harmoniseringsbyran emellertid, sasom
sokanden latit forstd (se ovan punkt 14), medgett att bilaga O inte uppfyller de
utarbetningskriterier som harmoniseringsbyran normalt stéller upp for att beakta
marknadsundersékningar.
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Harmoniseringsbyran anser vidare att sékandens argument saknar grund till den del
de avser att intervenienten inte visat att anvindning av det sokta varumirket skulle
dra otillborlig fordel av de dldre varumérkenas sérskiljningsférmaga eller renommé
och att den omstindigheten att sokanden anbringat varumérket TDK pé klader som
sokanden salufor under alla omsténdigheter inte kan innebéra att otillborlig fordel
dragits av sirskiljningsférmagan eller av intervenientens investeringar, eftersom de
ifrdgavarande varorna var mycket olika.

Harmoniseringsbyran har hivdat att 6verklagandenimnden tillimpade begreppen
otillborlig fordel och forfang for det édldre varumairkets sirskiljningsférmaga pé ett
riktigt sitt. Overklagandenimnden hade saledes fog for att sl fast att den bevisning
som intervenienten forebringat utgjorde stod for att intervenientens renommé
uppfattades av en stor del av allmidnheten, bland annat i bolagets egenskap av
tillverkare av vissa varor och en aktor som sponsrar sportevenemang och
popmusikkonserter.

Sokandens argument att bolaget avser att anvdnda varumirket endast i samband
med kldder (se nedan punkt 22), varfor varken otillborlig fordel eller forfang kan
uppkomma, eftersom allménheten skiljer de ifrdgavarande varumérkena och varorna
at ar enligt harmoniseringsbyran inte relevant och saknar grund.

Aven om intervenienten inte har visat att bolaget har ndgon verksamhet inom
bekladnadssektorn och inte heller visat att allmédnheten har kinnedom om de aldre
varumdrkena i samband med den sektorn dr varuslagslikhet namligen inte ett villkor
for att artikel 8.5 i férordning nr 40/94 skall tillimpas. Det &r inte ett nodvindigt
villkor att anviandningen ér till forfang f6r det dldre varumérkets anseende. Det ar
tillrackligt att anvandningen é&r till forfang for sarskiljningsférmagan, vilket inte med
nédvindighet innebér att varumaérket forsvagas eller urvattnas.
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Det finns enligt harmoniseringsbyréan i detta hinseende ingenting som hindrar att
s6kanden tillverkar sportklader (eller fotbeklidnader eller huvudbonader som
anvinds i samband med sportaktiviteter) och anbringar kinnetecknet TDK pa dessa.
Eftersom det sokta varumirket dr identiskt med ettdera av intervenientens &dldre
varumairken framgér det att omsittningskretsen kan fi uppfattningen att varor som
sokanden siljer har tillverkats av, eller pé licens fran, intervenienten i samband med
dess omfattande sponsorverksamhet.

Avseende tillampningsvillkoren for artikel 8.5 i forordning nr 40/94, och nirmare
bestamt villkoret skilig anledning, har harmoniseringsbyrén slutligen anfort att den
delar 6verklagandendmndens bedémning att det sokta varumairket skulle anvandas
utan skilig anledning, eftersom s6kanden inte angett nagon grund for att det finns
skilig anledning att vilja anvinda det s6kta varumérket.

Intervenientens argument

Intervenienten har i sak stott harmoniseringsbyréns argument.

Intervenienten har, betraffande de dldre varumirkenas renommé, betonat vissa delar
av de uppgifter som ingetts till harmoniseringsbyran, sasom att intervenientens
omsittning i Europa uppgick till 628 miljoner USD ar 1996. Intervenienten har &ven
betonat att samtliga ljud- och videokassetter som siljs i Europa dven tillverkas dér.
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I fraga om det forsta av de kriterier som faststilldes genom domen i det ovanndmnda
mélet General Motors, avseende marknadsandelar, har intervenienten angett sig
inneha en av de storsta marknadsandelarna i Europa. Betriffande det andra kriteriet
som giller i hur stor omfattning, pa hur stort geografiskt omrade och hur linge de
aldre varumirkena har anvénts har intervenienten i sak anfort att omfattningen av
anvindningen av de dldre varuméirkena har samband med de stora marknadsandelar
som bolaget har, att bolaget inledde sin verksamhet i Europa ar 1973, att det déarefter
utvecklat denna och att dess varor marknadsforts under de ifrdgavarande
varumirkena i samtliga linder i Europeiska unionen. Intervenienten har &ven
betonat att allmédnheten kunnat se de ifrdgavarande dldre varumirkena inte endast
nér varor som forsetts med dessa salufors, utan i storre omfattning dven i samband
med bolagets sponsorverksamhet vid musik- och sportevenemang.

Intervenienten har betrdffande de andra tillimpningsvillkoren f6r artikel 8.5 i
férordning nr 40/94 hivdat att sokandens argument att anvindningen i vilket fall
inte kan vara till férfing for de dldre varumérkena, eftersom det sékta varumairket &r
avsett att anbringas pad lyxkliader saknar relevans och att forfing kan foreligga
oberoende av om de ifragavarande varorna har lyxkaraktir. Under férhandlingen har
intervenienten dessutom anfort att det inte kan uteslutas att sokanden séljer T-
trojor med kinnetecknet TDK i samband med arrangemang som intervenienten
sponsrar.

Intervenienten har dven betonat att den omsténdigheten att forvéxlingsrisk enligt
sokandens pastaende inte foreligger inte ar avgorande for tillimpning av artikel 8.5 i
férordning nr 40/94.

Intervenienten har slutligen anmérkt att sokanden inte gjort géllande nagra
omstéindigheter avseende skilig anledning for att anvinda det sokta varumirket.
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Forstainstansréttens bedomning

For att det mer omfattande skyddet for det dldre varumirket enligt artikel 8.5 i
férordning nr 40/94 skall tillimpas fordras att flera villkor dr uppfyllda. For det
forsta maste det dldre varumirke som pastas ha renommé vara registrerat. For det
andra maste det varumirket och det sokta varumirket vara identiska eller likna
varandra. For det tredje skall detta varumirke vara kint inom gemenskapen om det
ar ett dldre gemenskapsvarumairke eller i den berérda medlemsstaten om det ar ett
dldre nationellt varuméirke. For det fjirde méaste anvindningen av det sokta
varumairket i) dra otillborlig férdel av det dldre varumirkets sirskiljningsformaga
eller renommé eller ii) vara till forfaing for det dldre varumirkets sérskiljnings-
férmaga eller renommé. Slutligen fordras att det inte finns nagon skélig anledning
fér denna anvindning.

Det dr i forevarande mal utrett att det s6kta varumirket édr identiskt med de éldre
varumirkena eller liknar dessa (punkt 25 i det angripna beslutet) och att de
sistndmnda ar registrerade.

Eftersom overklagandenimnden slagit fast att anvindningen av det sokta
varumairket dragit otillborlig fordel av de édldre varumérkenas sirskiljningsformaga
eller renommé och eftersom villkoren for tillimpning av artikel 8.5 i férordning
nr 40/94 &r alternativa undersokte namnden inte om det villkor som anges under ii
ovan i punkt 43 var uppfyllt. Det ér vidare utrett att sokanden inte aberopat nagon
grund for skilig anvindning i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning
nr 40/94.

Forstainstansritten skall under dessa forhallanden forst och framst kontrollera om
de dldre varumérkena atnjot renommé och for det andra om anvindningen av det
sokta varumdérket dragit otillborlig fordel av de dldre varumirkenas sérskiljnings-
férmaga eller renommé.
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Huruvida renommé forelegat

Sokanden har i sak gjort gillande att 6verklagandendmnden gjort en oriktig
bedomning av bevisvirdet hos de bilagor som intervenienten ingett for att styrka de
aldre varumarkenas renommé och sérskiljningsféormaga i den mening som avses i
artikel 8.5 i férordning nr 40/94.

I artikel 8.5 i férordning nr 40/94 definieras inte begreppet renommé. Det framgar
emellertid av domstolens rittspraxis avseende tolkningen av artikel 5.2 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av
medlemsstaternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omréde 13, volym 17, s. 178), vars normativa innehall i huvudsak dr detsamma som
innehallet i artikel 8.5 i féorordning nr 40/94, att ett dldre nationellt varumérke, for
att uppfylla kravet pa renommé, skall vara kint av en betydande del av den
allménhet som ber6rs av de varor eller tjanster som omfattas av varumérket.

Vid bedomningen av detta villkor skall domstolen beakta samtliga relevanta
omsténdigheter i malet, namligen bland annat varumirkets marknadsandel, i hur
stor omfattning, pd hur stort geografiskt omrade och hur linge varumirket har
anvéants samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora det
(domen i det ovannidmnda mélet General Motors, punkterna 26 och 27). Domstolen
preciserade i domen i det ovanndmnda malet General Motors att varken lydelsen
eller andemeningen i artikel 5.2 i direktivet innebar att det ar tillatet att kréva att det
dldre varumairket skall vara kint av en viss procentandel av omséittningskretsen
(punkt 25) och vidare att varumarket skall vara kéant i en vasentlig del av den berorda
medlemsstaten (punkt 28). Forstainstansritten har tagit upp de kriterier som
domstolen angett i den ovanndmnda domen i tvad domar, uttryckligen (dom av den
13 december 2004 i mal T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Pucci
(EMILIO PUCCI), REG 2004, s. 11-4297, punkt 67) och underférstitt (dom av den
25 maj 2005 i mal T-67/04, Spa Monopole mot harmoniseringsbyran — Spa-Finders
Travel Arrangements (SPA-FINDERS), REG 2005, s. II-1825, punkt 34).
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Forstainstansritten anger forst och framst att kriterierna i domen i det ovanndmnda
malet General Motors aterges korrekt i det angripna beslutet vad avser bedom-
ningen av renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Forstainstansritten finner vidare att ¢verklagandenimnden inte har gjort nagon
oriktig bedomning av den bevisning som intervenienten forebringat for att styrka de
aldre varumarkenas renommé.

Overklagandenimnden beaktade i punkt 27 i det angripna beslutet med fog
bilagorna A-R i sin helhet och fiste sdrskild uppmirksamhet vid i hur stor
omfattning, hur linge och pa hur stort geografiskt omrdde de ifrégavarande éldre
varumdrkena har anvénts.

Overklagandenimnden angav i punkt 29 i det angripna beslutet att intervenienten
under forfarandet vid invindningsenheten visat

— att "bolaget [haft] kommersiell verksamhet i Europa sedan ar 1973”,

— att "bolaget [tillverkade] bestandsdelar till ljud- och videokassetter i Europa
sedan ar 1988”,

— att "bolaget [hade] forsiljningsstallen i Tyskland, Frankrike, Italien, Osterrike,
Sverige, Polen och Férenade kungariket”,
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— att "bolaget forutom ett gemenskapsvarumirke [var] innehavare av nationella
registreringar for antingen ordmérket TDK eller ord- och figurmirket TDK
eller bada i tolv av medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen, varav den forsta
registreringen gar tillbaka till ar 1969”,

— att "bolaget mellan oktober 1998 och september 1999 genom att anvéinda
varumérkena TDK [hade] skaffat en marknadsandel pa 49,5 procent i Férenade
kungariket och 22,1 procent i Europa med avseende pd atta millimeters
kassetter for videokameror och under samma tidsperiod hade en marknads-
andel pa 64,1 procent i Forenade kungariket och 39,3 procent i Europa med
avseende pa ljudkassetter”,

— att "bolaget med anvidndning av sina varumérken [hade] sponsrat fem
musikturnéer och musikaliska evenemang med Rolling Stones (ar 1990), Paul
McCartney (ar 1991), Phil Collins (dr 1994), Tina Turner (ar 1996) och Janet
Jackson (ar 1998), samtliga virldsmasterskap i friidrott sedan ar 1983, vid nagot
tillfille de finska landslagen i friidrott och ishockey, den italienska fotbolls-
klubben Milan AC, den nederldndska fotbollsklubben Ajax Amsterdam, den
spanska basketklubben TDK Manresa, den svenska basketklubben Uppsala
Gators och den engelska fotbollsklubben Crystal Palace”,

— att "varumirket [var] tryckt pa tavlingsdeltagarnas nummerlappar eller direkt pa
deras klider, dessa klader [hade] saluf6rts med varumérket TDK och utg[jordes]
huvudsakligen av sportklider, inbegripet fotbollstréjor och -byxor, baskettréjor
och -byxor, traningsoveraller och sa vidare”,

— att "varumérkena [var] atergivna runt tévlingsarenorna, pa reklamaffischer,
ballonger och sa vidare”.
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I punkt 30 i det angripna beslutet fastslog overklagandendmnden att den
kommersiella verksamhet och den sponsring som anges i foregiende punkt
omfattade hela Europa och hade inneburit avsevirda investeringar i pengar, tid
och anstringningar. Overklagandenimnden angav vidare att de sponsrade
evenemangen ofta sints ut i TV eller spelats in, varfor allminheten kommit i
storre kontakt med de éldre varumarkena.

I punkterna 31 och 32 i det angripna beslutet gjorde 6verklagandenimnden dérefter
en bedémning av den bevisning som intervenienten hade forebringat och uttalade
sig om de éldre varumérkenas renommé och sérskiljningsférmaga. Namnden angav
foljande:

“Enligt 6verklagandenimndens uppfattning representerar den ovanndmnda bevis-
ningen avsevirda investeringar i anstrangningar, tid och pengar. Den har omfattat
avsevird och osedvanligt lang tid med avseende pa invdndarens ljud- och
videokassetter och marknadsféringen av varumirket. Den omstdndigheten att
marknadsundersékningarna stods av verkliga forsaljningssiffror och upplysningar
om reklamen utgér stod for invindarens argument avseende att varumérkena har
renommé och ar valkédnda.

Genom de foretedda handlingarna pavisas att ett renommé som ar forknippat med
sponsring uppkommit och uppritthéllits under en betydande tidsperiod och att
varumirket i betydande grad gjorts och forblivit allmént kint och har ett sarskilt
kommersiellt virde som gor det befogat att fullf6lja investeringen. Det framgar
tydligt av de foretedda handlingarna och av invindarens investeringar for att
marknadsfora sitt varumérke genom sponsring att varumérket har stort renommé,
vilket maste grunda sig pa den omstéindigheten att en stor del av omsittningskretsen
i gemenskapen kidnner till det. Med beaktande av att supportrar och ivriga
beundrare av kinda singare, fotbollslag och ifragavarande sport fister sig vid och
haller sig till verksamheter som friidrott, basket, fotboll och musikevenemang &r
overklagandendamnden 6vertygad om att sambandet mellan invindarens varumérke
och dessa verksamheter har medfort att varumérket blivit mycket kint och har gett
upphov till ett renommé som ar storre dn det renommé som forknippas med de

II - 419



56

57

58

DOM AV DEN 6.2.2007 — MAL T-477/04

varor som forses med varumirket. Invindaren har, sisom invandningsenheten
fastslagit, darfor ritt att gora gillande det ovanndmnda mer omfattande skydd for
sitt varumérke som foljer av artikel 8.5 i [forordning nr 40/94]. Hirav foljer att
varumdrket, oberoende av vilken ursprunglig sérskiljningsforméga det har och
eftersom kidnnetecknet TDK inte har nagot samband med de omtvistade varorna,
har en stérre sérskiljningsforméga pa grund av det renommé det forvirvat.”

Forstainstansritten finner mot bakgrund av handlingarna malet att vad som slas fast
i punkterna 29-32 i det angripna beslutet méste godtas. Intervenienten har
néamligen p& grundval av bilagorna A—R, bedémda i sin helhet, styrkt vilket slags
ekonomisk verksamhet som bolaget bedriver i Europa sedan ar 1988 och i vilken
omfattning detta sker med avseende pa tillverkning och saluforing, sponsring och
reklam avseende de ildre ifragavarande varumérkena, och detta dven betriffande
mycket folkrika medlemsstater.

Forstainstansrdtten anger vidare att overklagandenimndens bedémning att de
ifrdgavarande dldre varumérkena uppfyller kriteriet pd renommé enligt rittspraxis —
ndmligen att en visentlig andel av allménheten kénner till dem — stods av de
forsaljningsnivaer som uppnatts med de varor som forsetts med de ifragavarande
aldre varumirkena, sasom ljud- och videokassetter, som &r mycket spridda bland
hushallen i Europa, samt av den omfattning, talrikhet och regelbundenhet som
evenemang som lockar ménga askadare sponsrats och under vilka de ovanndmnda
varumirkena anvints.

Med avseende pa att vissa av de bilagor som intervenienten ingett i syfte att styrka
att de dldre varumirkena hade renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i
férordning nr 40/94 (se ovan punkterna 14 och 15), och i forsta hand bilaga O, har
pastatts sakna bevisvirde, skall det konstateras att ett sddant forhillande, dven om
bevisvirdet skulle vara otillrickligt, inte kan inverka pa vad forstainstansritten
fastslagit ovan i punkterna 56 och 57. Overklagandenimnden har niamligen grundat
sin undersdokning av de ifrdgavarande &ldre varumiérkenas renommé pa en
helhetsbedomning av de bilagor som intervenienten ingett. Det framgar av en
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samlad bedoémning av deras lydelse att 6verklagandendmnden inte gjort en oriktig
bedémning av bevisviardet hos de ovanndmnda bilagorna i deras helhet.

5o Det finns sdledes ingen anledning att dndra det angripna beslutet avseende huruvida
de ifragavarande dldre varumérkena har renommé i den mening som avses i artikel
8.5 i forordning nr 40/94.

Huruvida otillborlig fordel dragits av de dldre varumérkenas séarskiljningsférmaga
eller renommé

60 Forstainstansritten skall darféor underséka om anvidndningen av det sokta
varumairket skulle dra otillborlig férdel av de dldre varumérkenas sérskiljnings-
formaga eller renommé.

61 Overklagandenimnden forklarade hirvid (punkterna 33—39 i det angripna beslutet)
varfor otillborlig fordel skulle foreligga och redovisade bland annat foljande
6verviaganden:

”37 Enligt 6verklagandendmndens uppfattning framgér av de handlingar invindaren
ingett att en betydande del av allmdnheten 4r medvet[en] om det renommé
invindaren forvirvat, inte bara som tillverkare av vissa varor, utan dven pa
grund av bolagets sponsringsverksamhet som huvudsakligen omfattar sport och
arrangemang av stora musikevenemang.
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Det kan inte fornekas att invindaren i samband med sin sponsorverksamhet
tillverkar eller tar pa sig ansvaret for tillverkningen av klider som bolagets
varumirke anbringats pa. Det huvudsakliga syftet med dessa varor ir visserligen
att marknadsfora varumérket, men den ifrdgavarande allméinheten dr van att se
varumirket anbringat pa dessa varor under sport- eller musikevenemang.

Sokanden har for avsikt att anvinda varumairket pa klider, fotbeklidnader och
huvudbonader utan inskrdnkningar. Detta innebir att beskrivningen omfattar
alla slags klader, inbegripet sportkldder. Det finns inte anledning att anta att
sokanden inte skulle anvinda bokstdverna TDK pa T-trojor, byxor, trianings-
overaller och liknande sportartiklar. Samma o&verviganden maste goras
betriffande skor och huvudbonader som anvidnds vid sportevenemang. Med
hiansyn till att det sokta varumirket &r identiskt med ett av invindarens
varumirken kommer den berdrda allménheten att anta att invandaren tillverkat
kldderna, skorna och huvudbonaderna eller att dessa tillverkats pa licens fran
invindaren i samband med dess sponsringsverksamhet. Med andra ord kommer
sokanden att dra till sig de kunder som for ndrvarande samarbetar med
invindaren i egenskap av sponsor for idrottsevenemang pé virldsnivd och
europeiska musikevenemang i vilka invindaren investerat enormt mycket tid,
anstrangningar och pengar, sdsom framgar av det angripna beslutet. Det ar
samtidigt friga om snyltning pa kdnda varumirken och om ett forsok att dra
kommersiell férdel av deras renommé. Enligt 6verklagandendmndens uppfatt-
ning innebir detta att otillborlig fordel samtidigt dras av de éldre varumérkenas

7

sarskiljningsférmaga och deras renommé.

Overklagandenimnden grundade dirmed i sak sitt avgérande pa foljande &ver-

vidganden. De éldre varumérkenas styrkta renommé och deras sirskiljningsformaga

omfattade intervenientens marknadsforings- och reklamverksamhet i samband med
sponsring av sport- och musikevenemang. Vad sirskilt avser sportevenemang ar
allmédnheten van vid att se varumirket TDK pé& klader i samband med sidana
evenemang. S6kandens anvandning av det sokta varumarket pa klader i allménhet
och sdrskilt pd klider som anvinds av intervenienten i samband med dess
sponsringsverksamhet betraffande sport kan dessutom leda till att allménheten far
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uppfattningen att dessa kldder tillverkas av intervenienten eller pid dess licens.
Overklagandendmnden fann pa grundval av den bevisning som den férfogade éver
att sokandens anvindning av det sokta varumirket kunde leda allménheten till att
kopa sokandens varor genom att varumiérket TDK formodligen skulle associeras
med marknadsvirdet hos de dldre varumérkenas anseende och sérskiljningsférmaga.

Sokanden har i sak ifragasatt bevisvirdet hos de handlingar i mélet som
overklagandendamnden grundat sin slutsats pa. Sékanden har sarskilt betonat att
de varor som stkanden har for avsikt att sélja till allmédnheten kommer att séljas
genom helt andra distributionskanaler och att de éldre varumérkena som anbringats
pé idrottsméinnens nummerlappar och mirkestréjor (till exempel Adidas) hos
allménheten endast forknippas med intervenientens sponsringsverksambhet (se ovan
punkterna 33 och 21).

Forstainstansritten erinrar om att 6verklagandendmnden inte ar skyldig att visa att
en faktisk och aktuell skada pa ett dldre varumirke foreligger. Overklagande-
ndmnden maste endast forfoga 6ver uppgifter som gor det mojligt att omedelbart
fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte dr hypotetisk, for att det sokta
varumairket skulle dra otillb6rlig fordel av det dldre varumérket (domen i det
ovannimnda maélet SPA-FINDERS, punkt 40).

Forstainstansritten erinrar dven om att uttrycket att dra otillborlig férdel av det
aldre varumirkets sarskiljningsféormaga eller renommé maste forstds si- att det
omfattar uppenbart utnyttjande av och snyltning pa ett vilkant varumérke eller ett
forsok att dra nytta av dess anseende (domen i det ovannamnda malet SPA-
FINDERS, punkt 51). Hérvid giller att ju storre sérskiljningstforméga eller renommé
det dldre varumirket har, desto lattare dr det att anse att anvandningen ér till forfang
(domarna i de ovanndmnda mélen General Motors, punkt 30, och SPA-FINDERS,
punkt 41).

Forstainstansritten betonar i férevarande mal att intervenienten styrkt att bolagets
aldre varumirken &r kinda i den mening som avses i artikel 8.5 i férordning nr 40/94
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och att 6verklagandendmnden, utan att hdrvid ha ifragasatts pa allvar, fastslagit
(punkt 32 i det angripna beslutet) att de &ldre varumirkena hade en storre
siarskiljningsférmaga pa grund av det renommé de forvirvat. Denna slutsats stods i
Ovrigt av att de idldre varumirkena har ett mycket stort genomslag pa
referensmarknaderna.

Forstainstansritten anser under dessa omstdndigheter att 6verklagandendmnden,
med hénsyn till intervenientens sponsringsverksamhet bland annat i samband med
sport, hade fog for att finna att s6kandens anvindning av det sokta varumirket pa
sportkliader kunde ge uppfattningen att sddana kléder tillverkats av, eller pa licens
fran, intervenienten. Detta forhallande utgér i sig en omstindighet som gor det
mojligt att omedelbart fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte &r
hypotetisk, for att sokanden drar otillborlig fordel av de &dldre varumérkenas
anseende, som &r resultatet av intervenientens verksamhet, anstringningar och
investeringar under mer &n 20 ar.

Av vad ovan anforts foljer att talan inte kan bifallas pa sokandens enda grund. Talan
skall dérfor ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran och intervenienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmonisering-
sbyrans och intervenientens yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sékanden, Aktieselskabet af 21. november 2001, skall ersitta rittegangs-
kostnaderna.

Garcia-Valdecasas Cooke Labucka

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 6 februari 2007.

E. Coulon ].D. Cooke

Justitiesekreterare Ordforande
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