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mod
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(Varemeerker og Design) (KHIM)

»EF-varemeerker — indsigelsessag — ansegning om EF-figurmeerke, der indeholder
ordbestanddelen »Bainbridge« — eeldre nationale ord- og figurmserker samt
tredimensionale varemeerker, der indeholder ordbestanddelen »Bridge« —
bevis for brug — brug under en anden form — »defensive« varemeerker —
varemeerkefamilie«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 23. februar 2006

Sammendrag af dom

1. EF-varemcerker — bemcerkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen
— bevis for brug af det celdre varemcerke

[Rddets forordning nr. 40/94, art. 15, stk. 1, art. 43, stk. 2 og 3, art. 50, stk. 1, litra a), og
art. 56, stk. 2]
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. EF-varemcerker — bemcerkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen

— bevis for brug af det celdre varemcerke

[Rddets forordning nr. 40/94, art. 15, stk. 2, litra a)]

. EF-varemcerker — definition pd og erhvervelse af et EF-varemcerke — relative
registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende celdre
varemcerke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art

[Rddets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

. EF-varemcerker — definition pd og erhvervelse af et EF-varemcerke — relative
registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende celdre
varemcerke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art

[Rddets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

Efter systemet i forordning nr. 40/94 om
EF-varemeerker er den effektive
erhvervsmeessige brug af et tegn for de
varer eller tjenesteydelser, for hvilke det
er blevet registreret, en afgerende betin-
gelse for, at der tilkommer tegnets
indehaver de enerettigheder, der udger
genstanden for beskyttelsen, som vare-
meerker er tildelt. Sdledes bestemmer
artikel 15, stk. 1, artikel 50, stk. 1, litra a),
artikel 43, stk. 2 og 3, og artikel 56, stk. 2,
i forordning nr. 40/94, at indehaveren af
et varemeerke har en forpligtelse til at
bruge dette, henholdsvis — i indsigel-
sessager og i sager om fortabelse eller
ugyldighed — en forpligtelse til at fore
bevis for, at meerket reelt er blevet brugt.

Det er rigtigt, at disse bestemmelser
fastseetter en undtagelse, hvorefter vare-
meerkeindehaveren ikke rammes af kon-
sekvenserne af manglende overholdelse
af disse forpligtelser, nar der er »rimelige

II - 446

grunde« til den manglende brug. Imid-
lertid mé& begrebet »rimelige grunde,
der neevnes i disse bestemmelser, antages
at referere til situationer, hvor der ma
tages hensyn til eksistensen af hindrin-
ger for brugen af varemeerket, eller til
situationer, hvor det ville veere urimeligt
bekosteligt at udnytte meerket kommer-
cielt under hensyn til samtlige relevante
omstendigheder i det enkelte tilfeelde.
Sadanne hindringer kan eventuelt veere
en folge af nationale bestemmelser, der
feks. fastseetter restriktioner for mar-
kedsferingen af de af varemeerket omfat-
tede varer, hvorfor sddanne
bestemmelser kan paberabes som en
rimelig grund til den manglende brug
af meerket. Derimod kan indehaveren af
en national registrering, som modseetter
sig en EF-varemerkeansegning, ikke
frigore sig for den bevisbyrde, der
pahviler ham i medfer af artikel 43,
stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94, ved
med henblik herpd at paberibe sig en
national bestemmelse, der dbner mulig-
hed for at indgive en varemeerkeanmel-
delse af tegn, der er bestemt til ikke at
blive anvendt erhvervsmeessigt, fordi de
har en rent defensiv funktion i forhold til
et andet tegn, der er genstand for en
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erhvervsmeessig udnyttelse. Sddanne
registreringer er nemlig ikke forenelige
med ordningen for EF-varemeerker, sale-
des som denne fremgar af forordning
nr. 40/94, og den omstendighed, at de
anerkendes pa nationalt niveau, kan ikke
udgere en »rimelig grund« efter denne
forordnings artikel 43, stk. 2 og 3, til den
manglende brug af et sldre meerke, som
er grundlaget for en indsigelse mod en
EF-varemeerkeansegning.

(jf. preemis 43 og 46)

Artikel 15, stk. 2, litra a), i forordning
nr. 40/94 om EF-varemeerker vedrerer
den situation, hvor et registreret natio-
nalt varemeerke eller EF-varemeerke
bruges erhvervsmeessigt i en form, der
kun afviger ganske lidt fra den form,
hvori registreringen blev gennemfort.
Formélet med denne bestemmelse —
hvorved det undgas at kreve en noje
overensstemmelse mellem den benyt-
tede form af varemeerket og den form,
hvorunder meerket er blevet registreret
— er at gore det muligt for meerke-
indehaveren at foretage de variationer af
tegnet i forbindelse med dettes erhvervs-
meessige udnyttelse, som uden at sendre
dets serpreeg muligger en bedre til-
pasning til kravene til markedsforing af
og reklame for de produkter eller
tjenesteydelser, der er tale om. I over-
ensstemmelse med bestemmelsens for-
mél ma dens materielle anvendelsesom-
rade anses for at veere begreenset til de

situationer, hvor det tegn, som indeha-
veren af et varemeerke konkret har
benyttet til at betegne de varer eller de
tjenesteydelser, for hvilke det er blevet
registreret, udger den form, hvorunder
dette samme varemeerke udnyttes
erhvervsmeessigt. 1 sddanne situationer,
hvor det i handelen benyttede tegn kun
pa ubetydelige punkter adskiller sig fra
den form, hvorunder det er blevet
registreret, siledes at de to tegn kan
betragtes som i det store og hele ens,
bestemmer den ovennsevnte bestem-
melse, at forpligtelsen til at bruge det
registrerede varemeerke kan opfyldes ved
at fremlegge bevis for brugen af det
tegn, der udger den i handelen benyt-
tede form af varemeerket. Derimod giver
den neevnte forordnings artikel 15, stk. 2,
litra a), ikke indehaveren af et registreret
varemaerke hjemmel til at unddrage sig
sin forpligtelse til at gore brug af dette
varemeerke med henvisning til, at det
beskyttes af brugen af et lignende vare-
meerke, der er genstand for en seerskilt
registrering

(jf. preemis 50)

For den italienske gennemsnitsforbruger
er der ikke risiko for forveksling mellem
pé den ene side figurmeerket, der inde-
holder ordbestanddelen »Bainbridge«,
og som er sogt registeret som EF-vare-
merke for »leeder og leederimitationer
samt varer fremstillet af disse materialer
og ikke indeholdt i andre klasser; skind
og huder; kufferter og rejsetasker; para-
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plyer, parasoller og spadserestokke; piske
og sadelmagervarer« og »bekleednings-
genstande, fodtgj og hovedbekledning«,
der henholdsvis henhgrer under klasse
18 og 25 i Nice-arrangementet, og pa
den anden side ordmeerkerne FOOT-
BRIDGE, OVER THE BRIDGE og THE
BRIDGE, det komplekse varemeerke, der
indeholder ordbestanddelen »the bridge
wayfarer«, og det tredimensionale vare-
meerke, der gengiver betegnelsen »the
bridge«, og som tidligere er registreret i
Italien for varer af samme art henhg-
rende under de samme klasser, uanset de
eeldre varemeerkers hgje grad af seerpreeg
og den omstendighed, at de omhand-
lede varer er af samme art, i det omfang
de omtvistede tegn ikke ligner hinanden
i semantisk henseende, og den visuelle
sammenligning mellem de omtvistede
tegn viser betydelige forskelle mellem
disse, siledes at det kan antages, at det
eneste fxlles element, som bestar af
keeden pa seks bogstaver, der udger
ordet »bridge«, er utilstreekkeligt til,
med henblik pd vurderingen af forveks-
lingsrisikoen, at skabe en relevant grad
af visuel lighed mellem de pigeldende
varemeerker i betragtning af helhedsind-
trykket af disse. For sa vidt angdr den
fonetiske lighed mellem de omtvistede
tegn har denne mindre betydning, nar
der er tale om varer, der forhandles pé en
sddan madde, at den relevante kunde-
kreds normalt ved kebet har en visuel
opfattelse af det varemseerke, der beteg-
ner dem.

(jf. preemis 101, 114 og 116)
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4.

Nar indsigelsen mod en EF-varemser-
keansegning stettes pa en raekke eeldre
varemeerker, og disse meerker har nogle
egenskaber, der gor det muligt at
betragte dem som herende til samme
»serie« eller »familie, hvad der bl.a. kan
veere tilfeeldet, enten ndr de fuldsteendigt
gentager samme seerpreegede bestanddel
med tilfgjelse af en grafisk eller verbal
bestanddel, hvorved de adskiller sig
indbyrdes, eller nar de er karakteriseret
ved at gentage samme preefix eller suffix,
der stammer fra et originalt varemeerke,
udger en sddan omstendighed en rele-
vant faktor ved bedemmelsen af, om der
foreligger en forvekslingsrisiko.

I sidanne situationer kan en risiko for
forveksling saledes opsta som folge af
muligheden for, at der antages at veere en
forbindelse mellem det ansegte vare-
merke og de wldre varemeerker, der
herer til serien, nir det ansegte vare-
merke udviser ligheder med de sidst-
neevnte, der kan fa forbrugeren til at tro,
at det horer til denne samme serie, og at
de varer, som det betegner, derfor har
den samme handelsmeessige oprindelse
som dem, der er deekket af de eeldre
varemeerker eller oprindelse i en for-
bunden virksomhed. En sadan risiko for,
at der antages at veere en forbindelse
mellem det ansegte varemeerke og de
eeldre serievaremeerker, der kan fore til
forveksling med hensyn til den handels-
maessige oprindelse af varerne, der
betegnes af de omtvistede tegn, kan
foreligge, selv nar det pa grundlag af en
sammenligning mellem det ansegte
varemerke og de eldre varemeerker,
taget hver iseer, ikke kan fastslés, at der
foreligger en direkte risiko for forveks-
ling. I et sadant tilfeelde udspringer
risikoen for, at forbrugeren kan tage fejl
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med hensyn til den handelsmeessige
oprindelse af de omhandlede varer eller
tjenesteydelser, ikke af muligheden for, at
han sammenblander det ansegte vare-
meerke med det ene eller det andet af de
eldre serievaremeerker, men af mulig-
heden for, at han antager, at det ansegte
varemerke horer til den samme serie.

Risikoen for, at der antages at veere en
forbindelse, kan imidlertid kun pé&bera-
bes, sifremt to kumulative betingelser er
opfyldt. For det forste skal indehaveren
af en serie af @®ldre registreringer frem-
leegge bevis for brugen af alle de meerker,
der herer til serien, eller i det mindste
for brugen af et antal meerker, der kan

anses for at udgere en »serie«. For det
andet skal det ansegte varemeerke ikke
alene ligne de varemeerker, der heorer til
serien, men derudover fremvise treek,
der kan sette det i forbindelse med
serien. Denne betingelse vil muligvis
ikke veere opfyldt i feks. det tilfeelde,
hvor de eldre serievaremeerkers feelles
element anvendes i det ansegte vare-
merke med en placering, der er forskel-
lig fra den, hvor det seedvanligvis
befinder sig i de meerker, der herer til
serien, eller med et andet semantisk
indhold.

(jf. preemis 123-127)
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