MATRATZEN CONCORD MOT HARMONISERINGSBYRAN — HUKLA GERMANY (MATRATZEN)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 23 oktober 2002 *

I mal T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, tidigare Matratzen Concord AG, Koln (Tyskland),
foretritt av advokaten W.-W. Wodrich,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller), foretridd av A. von Miihlendahl, G. Schneider och E. Joly, samtliga i
egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i forfarandet infor overklagandendmnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumarken, monster och modeller) ér:
Hukla Germany SA, Castellbispal (Spanien),

* Rittegangssprak: tyska.
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DOM AV DEN 23.10.2002 — MAL T-6/01
angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
6verklagandenimnden vid Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 31 oktober 2000 (de forenade drendena

R 728/1999-2 och R 792/1999-2) i ett invindningsférfarande mellan Hukla
Germany SA och Matratzen Concord GmbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna V. Tiili och P. Mengozzi,

justitiesekreterare: byrddirektoren D. Christensen,

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den
16 maj 2002,

f6ljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 10 oktober 1996, med st6d av rédets férordning (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), i dndrad lydelse, en ans6kan

IT - 4340
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om registrering av gemenskapsvarumirke nr 395632 (nedan kallad ansékan) till
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiérken, ménster och
modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrén).

Ansokan avsig det figurmirke som avbildas nedan.

i
TMATRATZEN

De varor som registrerings-ansdkan avsig omfattas av klasserna 10, 20 och 24 i
Nice- 6verenskommel-sen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av
varor och tjinster fér varumairkesregistrering, med dndringar och tilligg, och
motsvarar féljande beskrivning for respektive klass:

— Klass 10: ”Kuddar, huvudkuddar, madrasser, luftkuddar och singar for
medicinskt bruk”.

— Klass 20: "Madrasser; luftmadrasser; singar; singribbor, ej av metall;
skyddsoverdrag; singlinne”.

— Klass 24: “Singticken; kuddéverdrag; singlinne; duntdcken; kuddvar;
madrassdverdrag; sovsickar”.
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Den 16 februari 1998 offentliggjordes ansékan i bulletinen foér gemenskaps-
varumarken.

Den 21 april 1998 framstillde den andra parten i forfarandet infor 6verklagan-
denimnden vid harmoniseringsbyrdn en invindning med stod av artikel 42 i
forordning nr 40/94.

Grunden f6r invdndningen ér ett dldre varumirke som tidigare hade registrerats i
Spanien. Det dr friga om ett ordmirke bestdende av ordet Matratzen (nedan
kallat det idldre varumairket). De produkter som avses med detta varumirke
omfattas av klass 20 i Nicedverenskommelsen och motsvarar féljande beskriv-
ning: ”Alla sorters mobler och framforallt vilomébler som sdngar, divaner,
kampingsingar, vaggor, soffor, hingmattor, britsar och barnsingar; omformbara
mobler; hjul fér sdngar och mobler; nattduksbord; stolar, fitoljer och pallar;
fjidermadrasser, halmmadrasser, madrasser och kuddar.” Till stéd for sin
invindning har den andra parten i forfarandet infér Gverklagandenimnden
dberopat det relativa registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.

Genom beslut av den 22 september 1999 avslog invindningsenheten anstkan
med stod av artikel 43.5 i forordning nr 40/94 i den del som den avsdg varor i
klasserna 20 och 24. I detta avseende var den av uppfattningen att det foreldg
férviaxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning 40/94 mellan
det varumirke som ansokan avsdg och det dldre varumirket. Emellertid avslog
invindningsenheten invindningen i den del som den avsag varor i klass 10 med
hénvisning till att ndgon foérvixlingsrisk inte forelag.
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Den 15 november 1999 &verklagade den andra parten i férfarandet infor
overklagandenimnden invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran
enligt artikel 59 i férordning nr 40/94. Den begirde att ansékan skulle avslds i
den del som den avsdg varor i klass 10.

Den 23 november 1999 6verklagade dven sékanden invindningsenhetens beslut
till harmoniseringsbyran enligt artikel 59 i férordning nr 40/94. Den begirde att
invindningen skulle ogillas i den del som den avsag varor i klasserna 20 och 24.

Den 31 oktober 2000 fattade andra 6verklagandenimnden beslut angdende de
6verklaganden som inlimnats till den. Beslutet (nedan kallat det ifragasatta
beslutet), som delgavs sékanden den 3 november 2000, lyder enligt foljande:

.. overklagandenimnden

1. [blifaller invindarens overklagande,

2. [o]gillar sékandens 6verklagande,

3. [bleslutar att de avgifter och skatter som har samband med {érfarandet infér
overklagandenimnden och inom ramen fér 6verklagandena skall erséttas av
sokanden.”
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I sak ansdg overklagandenimnden att de tvd aktuella varumirkena i Spanien
skulle uppfattas som likartade och att det bland de varor som dessa varumirken
avser forekommer vissa som &r identiska och andra som dr mycket likartade. P4
grundval av denna bedémning ansdg 6verklagandenimnden att det foreldg
forvixlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 med
avseende pé samtliga kategorier varor som avsdgs i ansokan.

Forfarande och parternas yrkanden

Sokanden har vickt denna talan genom anstkan som inkom till fGrstainstans-
rittens kansli den 9 januari 2001. Harmoniseringsbyrén inkom med en svars-
skrivelse till férstainstansrittens kansli den 25 maj 2001.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet,

— avsld den invindning som den andra parten i forfarandet har framstillt vid
overklagandenimnden,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att registrera det varumirke som anstékan
avser,
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— forplikta den andra parten i férfarandet infor Sverklagandendmnden att
ersitta samtliga kostnader som uppstdtt infér invdndningsenheten, Gver-
klagandenimnden och forstainstansritten.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Vid forhandlingen dtertog sdkanden sitt tredje yrkande, enligt vilket harmoni-
seringsbyrén skulle forpliktas att registrera det varumirke som ansokan avser,
vilket forstainstansritten forde till protokollet ver forhandlingen.

I sak

Sékanden har i huvudsak gjort gillande dels att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
har &vertritts, dels att principen om fri rérlighet for varor har dsidosatts.
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Pastdendet att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har Svertriitts

Parternas argument

Sokanden har hidvdat att de tvd varumirkena inte dr likartade utan tvdrtom
mycket olika. I detta sammanhang har den angett att 6verklagandenimnden har
kunnat dra motsatt slutsats bara genom att i strid med tillimpliga bestimmelser
begrinsa undersdkningen av forviaxlingsrisken till att endast omfatta bestdnds-
delen Matratzen i det varumirke som ansékan avser.

Sokanden har anfort att den metod som 6verklagandenimnden har tillimpat
strider mot de principer som framgar av domstolens dom av den 11 november
1997 i méal C-251/95, SABEL (REG 1997 s. I-6191). 1 detta avseende har
sokanden pastdtt att det foljer av denna rittspraxis att det vid en bedémning av
likheten mellan tva varumirken och den eventuella férvixlingsrisk som féreligger
mellan dem skall tas hinsyn till det helhetsintryck som de ger.

Sokanden har gjort gillande att i helhetsintrycket av det varumirke som ansékan
avser, ir figurdelen minst lika viktigt som de bestdndsdelar som bestir av ord.
Bland de senare ir det endast bestindsdelen CONCORD som har stark
sdrskiljningsformaga eftersom de tvd andra bestdndsdelarna, som utgér beteck-
ningen pé ett foretag, endast ir beskrivande.

Vidare har sokanden angett att det foljer av principen om begrinsningar av ett
registrerat varumarkes rittsverkan som anges i artikel 12 b i férordning nr 40/94
att det dldre varumairket inte kan dberopas som hinder fér registrering av det
varumérke som ansokan avser.
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Harmoniseringsbyran anser att &verklagandenimndens bedémning av sérskilj-
ningsférmagan inte utgdr felaktig rittstillimpning.

Forstainstansrittens bedémning

I enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall ett varumirke inte kunna
registreras om det — pa grund av att det ir identiskt med eller liknar ett ldre
varumirke och de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena dr identiska
eller 4r av liknande slag — foreligger en risk att allminheten forvixlar dem inom
det omrade ddr det dldre varumarket 4r skyddat. Vidare avses enligt artikel 8.2 a
ii i forordning nr 40/94 med ildre varumirken sddana som registrerats i en
medlemsstat och for vilka anstkan om registrering gjorts tidigare dn ansdkan om
gemenskapsvarumarke.

Enligt domstolens praxis i friga om tolkningen av artikel 4.1 b i radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade
13, volym 17, s. 178), vilken i huvudsak har samma normativa innehéll som
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk
att allminheten kan tro att varorna eller tjéinsterna i friga kommer frin samma
foretag eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band (domstolens
dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507,
punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. -3819, punkt 17).

Enligt denna rittspraxis skall det vid prdvningen av huruvida det foreligger
forvixlingsrisk hos allménheten goras en helhetsbeddmning av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (domarna i de ovannimnda malen SABEL, punkt 22,
Canon, punkt 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och domstolens dom av
den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).
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Denna helhetsbedomning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, diribland likheten mellan varumirkena och likheten mellan de varor
eller tjanster som de avser. Saledes kan en lig grad av likhet mellan de varor och
tjanster som avses kompenseras av att varumirkena i hog grad liknar varandra
och omvint (domarna i de ovannimnda maéilen Canon, punkt 17, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Marca Mode, punkt 40). Samspelet mellan
dessa faktorer har uttryckts i sjunde skilet i férordning nr 40/94, i vilket det
anges att begreppet likhet bor tolkas i forhillande till forvixlingsrisken och att
denna risk méste bedomas mot bakgrund sirskilt av i hur hog grad varumarket 4r
kdnt p4 marknaden och graden av likhet mellan varumirket och kinnetecknet
samt mellan de ifrigavarande varorna eller tjinsterna.

Vidare dr det av avgorande betydelse vid helhetsbedémningen av férvixlings-
risken hur genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjinst som ir i
fraga uppfattar varumirket. Emellertid uppfattar genomsnittskonsumenten
vanligtvis ett varumérke som en helhet och dgnar sig inte &t att undersdka dess
olika detaljer (domarna i de ovannimnda malen SABEL, punkt 23, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning
forviantas genomsnittskonsumenten vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst. Hiansyn skall dven tas till den omstindigheten att
genomsnittskonsumenten endast sillan har mojlighet att gora en direkt jim-
forelse mellan de olika varumirkena, utan méste forlita sig pd den oklara
minnesbild som han har av dessa. Det skall dven beaktas att genomsnitts-
konsumentens uppmirksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor
eller tjinster det 4r friga om (domen i det ovanndmnda maélet Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 26).

I forevarande mal dr det dldre varumirket registrerat i Spanien. Dirfor skall
forstainstansritten vid bedomningen av de omstindigheter som angavs i
foregdende punkt ta hinsyn till allminhetens uppfattning i Spanien. Eftersom
de varor som de aktuella varumirkena avser ir avsedda fér allmin konsumtion
bestdir nimnda allminhet av genomsnittskonsumenter som i huvudsak &r
spansktalande. Harmoniseringsbyrdn har med ritta pdpekat att faststillandet
av den ber6rda maélgruppen till spansktalande inte vederliggs av den omstin-
digheten, om den antas vara styrkt, att ett visst antal tysktalande personer bor i
Spanien tillfilligt eller till och med stadigvarande.
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I sin ansdkan har s6kanden inte bestritt att de varor som avses med de tvd
aktuella varumirkena dr identiska eller 4tminstone likartade. Den har emellertid
gjort gillande att de tva varumirkena varken ir likartade eller a fortiori identiska
och att det inte foreligger nagon forvixlingsrisk mellan dem. Foljaktligen skall
forstainstansrittens undersokning begrinsas till dessa tvd omstindigheter.

Nir det giller forhallandet mellan de tvd aktuella varumarkena har 6verklagan-
dendmnden i punkt 26 i det ifrigasatta beslutet ansett att de dr likartade.

I detta avseende papekar forstainstansritten att tvd varumérken allmdnt sett ar
likartade om det ur den berérda malgruppens synvinkel férekommer dtminstone
delvis likhet mellan dem med avseende pa en eller flera relevanta omstidndigheter.
Enligt domstolens praxis skall varumirkenas visuella likhet, ljudlikhet eller
begreppsmissiga likhet anses som relevanta omstindigheter (domarna i de
ovannimnda mélen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 2.5).

I forevarande mil utgdr ordet Matratzen samtidigt det dldre varumaérket och ett
av de kinnetecken som ingér i det varumirke som ansékan avser. Foljaktligen
konstaterar forstainstansritten att det ildre varumirket dr identiskt med
avseende pa bild och ljud med ett av de kdnnetecken som ingér i det varumirke
som anstkan avser. Emellertid 4r detta konstaterande i sig inte tillrickligt for att
dra slutsatsen att de tvd aktuella varumirkena betraktade vart och ett for sig som
helhet liknar varandra.

I detta sammanhang erinrar foérstainstansriitten om att domstolen har fastslagit
att beddémningen av likheten mellan tvd varumirken skall grunda sig pa det
helhetsintryck som varumirkena astadkommer, i synnerhet med hénsyn till deras
sirskiljande och mest framtradande bestindsdelar (domarna i de ovannimnda
mélen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).
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Foljaktligen konstaterar forstainstansritten att ett sammansatt varumirke endast
kan anses likna ett annat varumirke som ir identiskt med eller liknar en
bestdndsdel i det sammansatta varumirket om denna bestindsdel dr den mest
framtridande i det helhetsintryck som det sammansatta varumirket ger. Detta ir
fallet ndr denna bestdndsdel som sidan kan dominera den bild av varumairket
som den berérda malgruppen behiller i minnet, vilket medfér att de andra
delarna i varumirket dr forsumbara i helhetsintrycket.

Det skall nirmare preciseras att detta forhillningssitt inte innebér att endast en
bestandsdel i ett sammansatt varumirke skall jimféras med ett annat varumirke.
Det ror sig tvdartom om att utfora en sddan jimf6relse genom att undersoka de
aktuella varumirkena betraktade vart och ett for sig i sin helhet. Emellertid
utesluter inte detta att det helhetsintryck som den relevanta milgruppen behéller i
minnet av ett sammansatt varumérke under vissa forhdllanden kan domineras av
en eller flera av dess delar.

Nir det giller bedomningen av huruvida en eller flera bestindsdelar i ett
sammansatt varumérke dr mest framtrddande skall hinsyn framfér allt tas till var
och en av dessa bestdndsdelars inneboende egenskaper jimfért med andra
bestdndsdelar. Vidare kan i andra hand hinsyn tas till den inbérdes placeringen
av de olika bestdndsdelarna i det sammansatta varumirket.

I forevarande méal skall kontrolleras huruvida 6verklagandenimnden har
undersokt vilken eller vilka bestindsdelar i varumirket som sidana kan dominera
den bild av detta varumirke som den relevanta mdlgruppen behller i minnet pa
ett sddant sitt att de andra bestindsdelarna blir forsumbara i detta avseende.
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I forevarande 4rende dldg det 6verklagandenimnden att undersbka dessa
bestdndsdelar med avseende pa visuella omstindigheter, ljud och i forekom-
mande fall begreppsmissiga omsténdigheter. Den far anses ha gjort detta genom
att i punkt 24 i sitt beslut ha kommit fram till slutsatsen att ordet Matratzen utgér
»den mest idgonfallande delen” i det varumirke som ansokan avser.

Forst och framst skall konstateras att i motsats till sokandens uppfattning
beskriver inte ordet Matratzen for den relevanta mélgruppen de varor som avses
med det varumirke som ansékan avser. Som angavs i punkt 27 ovan dr denna
malgrupp ndmligen i huvudsak spansktalande och ordet Matratzen saknar
betydelse pa spanska. I detta avseende erinrar forstainstansritten om att detta
begrepp visserligen betyder madrass pd tyska och dr pa grundval hirav
beskrivande for dtminstone en del av de produkter som avses med det varumarke
som ansokan avser. Emellertid skall konstateras att det bland handlingarna i
drendet inte forekommer nigon omstindighet till stéd for att en visentlig del av
den relevanta malgruppen har tillrdckliga tyskakunskaper for att f6rstd denna
innebord. Vidare saknas nigon som helst likhet mellan begreppet Matratzen och
ordet madrass pa spanska, vilket 4r colchén. Slutligen liknar visserligen begreppet
Matratzen det engelska ordet mattresses, som betyder madrasser. Emellertid
maste konstateras dels att Aven om den relevanta malgruppen har vissa kunskaper
i engelska sd ingar inte ordet mattresses i grundvokabuléren i detta sprak, dels att
det trots likheterna mellan detta ord och ordet Matratzen dven férekommer
skillnader mellan dessa tva ord.

Nir det giller ordet Concord kan inte dess sirskiljningsformaga anses minska pa
grund av att detta begrepp anvinds ofta pd den spanska marknaden i samband
med marknadsforing av varor eller tjinster som riktas till genomsnittskon-
sumenten. Som svar pa forstainstansrittens frdga har harmoniseringsbyréin inte
omtalat att en sddan anvindning férekommer. Vidare dr ordet Concord heller
inte beskrivande fér de varor som avses med det varumérke som anstkan avser ur
den relevanta malgruppens synvinkel.
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Ordet Markt har en mindre framtridande eller till och med férsumbar plats i det
sammansatta varumairket i férhallande till orden Matratzen och Concord.

Nir det slutligen giller figurkdnnetecknet i det varumirke som ansékan avser
konstaterar forstainstansritten att detta 4r beskrivande i férhallande till de varor
som detta varumirke avser. Emellertid kan en bestindsdel i ett sammansatt
varumirke som beskriver de varor som avses med detta varumarke i princip inte
betraktas som den mest framtridande bestdndsdelen i detta.

Nir det giller sammansittningen av det varumirke som ansdkan avser anser
forstainstansritten att orden Matratzen och Concord har en central placering i
detta.

Det foljer hdrav att orden Matratzen och Concord kan betraktas som de
viktigaste bestindsdelarna i det varumirke som anstkan avser. Som harmoni-
seringsbyrén har angett i sin svarsskrivelse bestir emellertid det férstnimnda
ordet i huvudsak av konsonanter som ir svira att uttala och eftersom det saknar
likhet med spanska ord framstdr det som mer sannolikt att den relevanta
malgruppen behéller det i minnet dn det sistnimnda. Féljaktligen konstaterar
forstainstansritten att ordet Matratzen utgér den mest framtridande bestands-
delen i det varumirke som ansokan avser.

Overklagandenimnden har alltsi med ritta ansett att den relevanta malgruppen
uppfattar en visuell likhet och en ljudlikhet mellan de tvd varumirkena. Vidare
finns det inga begreppsmissiga skillnader mellan det dldre varumirket och den
mest framtriddande bestindsdelen i det varumirke som ansékan avser med tanke
pd att ordet Matratzen saknar betydelse pd spanska. Det foljer hirav att
overklagandendmnden korrekt har fastslagit att det varumirke som ansokan
avser liknar det dldre varumirket.
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Nir det giller forvixlingsrisken skall pdpekas att en sidan foreligger om graden
av likhet mellan de aktuella varumirkena och graden av likhet mellan de varor
eller tjanster som avses med dessa varumirken sammantaget 4r tillrickligt hoga.

I forevarande mal har det i punkt 44 ovan fastslagits att det varumdirke som
ansokan avsig liknar det dldre varumirket.

Nir det giller graden av likhet mellan de varor som de tvd varumérkena avser har
overklagandenimnden i punkt 25 i det ifrdgasatta beslutet, liksom harmoniser-
ingsbyran i sin svarsskrivelse, med ritta och utan att svaranden har bestritt detta
angivit att dessa varor ir delvis identiska och delvis mycket likartade.

Det foljer hirav att graden av likhet mellan de aktuella varumérkena och graden
av likhet mellan de varor som de avser sammantaget 4r tillrdckligt hoga. Alltsa
har 6verklagandenimnden med ritta ansett att det foreligger forvixlingsrisk
mellan de aktuella varumirkena.

For 6vrigt motsigs inte denna slutsats av sokandens argument som baseras pa
artikel 12 b i férordning nr 40/94. Det skall nimligen pdpekas att dven om denna
bestimmelse antas kunna ha betydelse i registreringsférfarandet dr denna
betydelse med avseende pd beddmningen av forvixlingsrisken begrinsad till att
utesluta mojligheten att beakta ett beskrivande kidnnetecken i ett sammansatt
varumirke som en sirskiljande bestindsdel som dr mest framtridande i
helhetsintrycket av varumirket. Som emellertid angavs i punkt 38 ovan 4r ordet
Matratzen i forevarande fall inte beskrivande for de varor som ansokan avser ur
den relevanta malgruppens synvinkel. Foljaktligen dr argumentet baserat pa
artikel 12 b i férordning nr 40/94 irrelevant.
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Foljaktligen har 6verklagandenimnden med ritta avslagit ansékan i den del som
den avser varor i klass 10 med stod av att det varumirke som anstkan avser
omfattas av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, vilket dndrade invindnings-
enhetens beslut, och med ritta avslagit sokandens 6verklagande av invindnings-
enhetens avslag pd anstkan i den del som den avsig de andra kategorierna av
varor.

Det foljer av det ovan anforda att talan skall ogillas i den del som den avser
overtridelse av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Pdstdendet art principen om fri rorlighet for varor har dsidosatts

Parternas argument

Sokanden har angett uppfattningen att det strider mot principen om fri rérlighet
for varor (artikel 28 EG) att anse att ett nationellt varumirke bestiende av ett
beskrivande ord pi ett annat sprdk 4n det som talas i den medlemsstat dir
registreringen skett skulle kunna dberopas som invindning mot en ansokan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke bestdende av en kombination av
beskrivande ord och en sirskiljande bestindsdel som ordet concord. I detta
sammanhang har s6kanden angett att enligt gillande gemenskapsbestimmelser
om varumdirken skulle det idldre varumirket inte kunna registreras i Spanien
eftersom det beskriver de berérda varorna i en visentlig del av gemenskapen.

Harmoniseringsbyrén har invint att det inom ramen for invindningsférfarandet
inte dr majligt att vare sig bestrida ett dldre nationellt varumirke eller ifrigasitta
dess giltighet. Vidare anser harmoniseringsbyran att det i enlighet med principen
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om att gemenskapsvarumirken och nationella varumidrken skall kunna finnas
parallellt dr fullt méijligt att registrera ett varumdrke i en medlemsstat dven om
det dr beskrivande pa ett annat sprak dn det som talas i denna medlemsstat.

Férstainstansrittens bedémning

Forstainstansritten understryker for det forsta att det inte framgar nagonstans att
principen om fri rérlighet f6r varor skulle medféra att det inte ar tillatet for en
medlemsstat att som nationellt varumirke registrera ett kdnnetecken som pa en
annan medlemsstats sprak beskriver de berérda varorna eller tjdnsterna och som
foljaktligen inte kan registreras som gemenskapsvarumérke. En sddan nationell
registrering utgér ndmligen inte i sig ett hinder for varors fria rorlighet. Vidare
folier det av domstolens praxis att fordraget inte pdverkar immateriella
rittigheter enligt en medlemsstats lagstiftning utan endast begrdnsar utvandet
av sadana rittigheter under vissa férhallanden (domstolens dom av den 22 juni
1976 i mal 119/75, Terrapin, REG 1976, s. 1039, punkt 5, svensk specialutgava,
volym 3, s. 127, och av den 22 januari 1981 i mil 58/80, Dansk Supermarked,
REG 1981, s. 181, punkt 11, svensk specialutgava, volym 6, s. 13).

Vidare finns det i sekundérritten inte heller nigot férbud mot att en medlemsstat
som nationellt varumirke registrerar ett kinnetecken som pd en annan
medlemsstats sprik beskriver berdrda varor eller tjdnster. Som harmoniserings-
byran har uppgett i sin svarsskrivelse har gemenskapslagstiftaren nimligen
inrdttat ett system som bygger pi att gemenskapsvarumirken och nationella
varumirken skall kunna finnas parallellt (se femte skilet i forordning nr 40/94).
Vidare har harmoniseringsbyrdan med rdtta i sin svarsskrivelse angett att
giltigheten av en registrering av ett kidnnetecken som nationellt varumérke inte
kan bestridas inom ramen for ett registreringsférfarande for ett gemenskaps-
varumirke utan endast inom ramen for ett ogiltighetsforfarande som inletts i den
berdrda medlemsstaten.
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For det andra har gemenskapslagstiftaren inte &sidosatt artiklarna 28 EG och
30 EG genom att i artikel 8.1 b och 8.2 a ii i férordning nr 40/94 ange att en
ansbkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke skall avslds om det
foreligger forvixlingsrisk mellan detta varumirke och ett dldre varumirke som
registrerats 1 en medlemsstat oberoende av frdgan huruvida detta senare
varumirke ir beskrivande pa ett annat sprdk dn det som talas i den medlemsstat
dir registreringen skedde.

Varken denna bestimmelse eller harmoniseringsbyrans tillimpning av den utgoér
ett hinder f6r den fria rorligheten for varor. I detta avseende papekar férsta-
instansritten att det foljer av artikel 106.1 i forordning nr 40/94 att denna
forordning inte paverkar ritten i medlemsstaternas lagstiftning att vicka talan
om intrdng i dldre nationella varumirken i férhdllande till bruk av ett yngre
gemenskapsvarumirke. Om det foljaktligen i ett enskilt fall foreligger forvix-
lingsrisk mellan ett dldre nationellt varumirke och ett kinnetecken for vilket
ansbkan om registrering som gemenskapsvarumairke har inlimnats kan anvind-
ning av detta kinnetecken forbjudas av en nationell domstol inom ramen for ett
mal om varumirkesintrdng. Det spelar i detta hidnseende ingen roll om detta
kidnnetecken faktiskt har registrerats som gemenskapsvarumirke eller inte.
Varken registreringen av ett kdnnetecken som gemenskapsvarumirke eller vigran
att registrera ett sidant varumirke har nidmligen nigon inverkan p3 den
mojlighet som tillkommer den som anséker om ett gemenskapsvarumirke att
marknadsfora sina varor med detta kinnetecken i den medlemsstat i vilken det
dldre varumirket har registrerats.

Det framgér f6r 6vrigt av domstolens rittspraxis att artikel 30 EG inte medger
négra avvikelser frdn den grundliggande princip om fri rérlighet for varor som
foljer av utovandet av de rittigheter som ett nationellt varumirke medfor annat
dn om dessa avvikelser 4r motiverade for att "skydda de rittigheter som utgor det
sirskilda foremédlet f6r den industriella dganderitten i friga” (domen i det
ovannimnda malet Dansk Supermarked, punkt 11, och domstolens dom av den
23 april 2002 i mal C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl., REG 2002, s. I-3759,
punkt 12). Nir det giller detta sirskilda foremal har domstolen angett att hinsyn
bor tas till varumirkets huvudsakliga funktion, som 4r att garantera mirkes-
varans ursprungsidentitet for konsumenten eller den slutliga anvindaren genom
att gora det mojligt fér honom att utan forvixlingsrisk sirskilja den frin sidana
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varor som har ett annat ursprung (domen i det ovannimnda mélet Boehringer
Ingelheim m.fl, punkt 12). Den ritt som tillerkdnns varumirkesinnehavaren att
motsitta sig all anvindning av detta varumirke som kan férvanska ursprungs-
garantin i den mening som hir avses, omfattas dirfér av det sirskilda féremalet
for varumirkesritten (domstolens dom av den 11 juli 1996 i de férenade mélen
C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb, REG, 1996, s. I-3457,
punkt 48, och domen i det ovannimnda mdlet Boehringer Ingelheim m.fl,
punkt 13).

Slutligen erinrar forstainstansritten om att gemenskapsvarumirken har en
enhetlig karaktir (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av
den 30 mars 2000 i mal T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrin
(OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkterna 23—25). I enlighet med artikel 7.2
respektive artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall foljaktligen en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke avslds om det foreligger absoluta eller
relativa registreringshinder i nigon del av gemenskapen. Om det foljaktligen
skulle vara svarare for en néringsidkare att registrera ett kdnnetecken som
gemenskapsvarumirke 4n som nationellt varumérke si utgor detta endast en
negativ £6ljd av det enhetliga skydd som gemenskapsvarumirken dtnjuter i hela
gemenskapsomrédet.

Det foljer hirav att talan inte heller kan bifallas pd den grunden att principen om
fri rorlighet for varor har dsidosatts.

Det foljer av det ovan anférda att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att
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sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden
har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)
féljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.
Vilaras Tiili Mengozzi
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 23 oktober 2002.

H. Jung M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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