Mal T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran)

"Gemenskapsvarumérke — Inviandningsforfarande — Ansékan om registrering som
gemenskapsvarumérke av figurmiérke innehéllande ordet Bainbridge —
Aldre nationella ord-, figur- och tredimensionella varumirken innehallande
ordet Bridge — Bevis pa anvandning - Anvéindning i annan form -
Defensivmirken — Varumirkesfamilj”

Forstainstansrittens dom (fjarde avdelningen) av den 23 februari 2006 . . . II-450

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar frin tredje man samt invindningar — Provning
av invindning — Bevis pd anvdndning av det dldre varumdrket

(Radets forordning nr 40/94, artiklarna 15.1, 43.2 och 43.3, 50.1 a och 56.2)
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2. Gemenskapsvarumdérke — Anmdrkningar fran tredje man samt invindningar — Préovning

av inviandning — Bevis pd anvdndning av det dldre varumdrket

(Radets forordning nr 40/94, artikel 15.2 a)

Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Relativa
registreringshinder — Invdndning frdn innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjidnster som dr identiska eller av liknande slag

(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Relativa
registreringshinder — Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag

(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

Enligt systematiken i férordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken
utgér verklig anviandning av ett kidnne-
tecken i néringsverksamhet som beteck-
ning for de varor eller tjanster for vilket
det ar registrerat ett nodvindigt villkor
fér att det skall ge innehavaren de
exklusiva rittigheter som utgdr det
sdrskilda féremalet for varumarkesskyd-
det. I artiklarna 15.1, 50.1 a, 43.2, 43.3
och 56.2 i férordning nr 40/94 féreskrivs
saledes att innehavaren av ett varumérke
ar skyldig att anvinda mairket och é&r
skyldig att, i ett forfarande angdende en
invindning eller en ansékan om upp-
hivande eller ogiltighet, ldgga fram bevis
for att varumirket verkligen anvints.

Visserligen féreskrivs i dessa bestdm-
melser ett undantag enligt vilket inne-
havaren av varumirket undslipper
foljderna av ett &sidosittande av dessa
bestimmelser om det finns skilig grund

II - 446

for att varumirket inte anvénts. Med
begreppet skilig grund i dessa bestdm-
melser skall emellertid forstas situatio-
ner ddr det forelegat hinder fér
anvindningen av varumirket eller situa-
tioner ddr anvindningen av varumaérket i
ndringsverksamhet, med hinsyn tagen
till samtliga omstédndigheter i fallet,
skulle ha varit synnerligen betungande.
Sadana hinder skulle kunna folja av en
nationell bestimmelse som uppstiller
hinder for att marknadsfora de varor
som varumairket betecknar, s att denna
bestimmelse kan aberopas som skilig
grund for att varumadrket inte anvints. [
motsats till detta kan en innehavare av
ett nationellt varumirke som invint mot
en ansbkan om registrering av ett
gemenskapsvarumirke, fér att und-
komma kravet pa bevisning enligt artikel
43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, inte
dberopa en nationell bestimmelse som
tilliter registrering av varumérken som
inte dr avsedda att anvidndas i nirings-
verksamhet pa grund av sin enbart
defensiva funktion till skydd for ett
annat varumirke som utnyttjas i
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ndringsverksamhet. Sadana registre-
ringar ar inte forenliga med bestdmmel-
serna om gemenskapsvarumirken i
férordning nr 40/94 och det faktum att
de godkinns pa nationell nivd &r inte en
skilig grund i den mening som avses i
artikel 43.2 och 43.3 i denna férordning
for att inte ha anvént ett nationellt dldre
varumirke pa vilket en invindning mot
ansokan om registrering av ett gemen-
skapsvarumirke grundats.

(se punkterna 43 och 46)

Artikel 15.2 a i forordning nr 40/94 om
gemenskapsvarumirken avser nidmligen
situationen att ett registrerat varumirke,
nationellt eller gemenskapsvarumairke,
anvinds i handeln i en form som i blott
liten utstrickning skiljer sig fran den i
vilken registrering skett. Syftet med
denna bestimmelse, enligt vilken det
inte dr nodvindigt att det foreligger en
absolut likhet mellan den form i vilken
varumirket anvénds och den i vilken det
dr registrerat, dr att mojliggora for
innehavaren av varumirket att i dess
kommersiella anvindning ge kinneteck-
net varierande former som inte férind-
rar dess egenartade karaktir, for att
battre kunna anpassa sig till kommersi-
ella krav och till de krav som marknads-
féringen av de aktuella varorna eller
tjiansterna stiller. I enlighet med dess
syfte skall denna bestimmelses tillimp-
ningsomrade begrinsas till situationer i
vilka ett kdnnetecken som faktiskt
anvidnds av innehavaren av ett varu-

mirke som beteckning for de varor eller
tjdnster for vilka varumérket ar registre-
rat utgér den form i vilken samma
varumérke utnyttjas kommersiellt. I
sddana situationer, nir det kdnnetecken
som anviands kommersiellt endast for-
sumbart skiljer sig fran den form i vilken
det dr registrerat pd sd sitt att de tva
kannetecknen vid en helhetsbedémning
kan anses motsvara varandra, foreskrivs i
den ovannimnda bestimmelsen att skyl-
digheten att anvdnda det registrerade
varumirket kan uppfyllas genom att
bevis om anvindning inges betriffande
den form av kinnetecknet som anvints i
handeln. Diaremot innebér artikel 15.2 a i
nidmnda forordning inte att innehavaren
av ett registrerat varumirke kan
undandra sig skyldigheten att anvinda
detta varumirke genom att dberopa
anvéindningen av ett liknande varumérke
som dr foremal for en separat registre-
ring.

(se punkt 50)

Det finns inte nagon risk fér att genom-
snittskonsumenten i Italien forvéxlar, a
ena sidan, ett figurmirke innehéllande
orddelen Bainbridge, for vilket registre-
ring som gemenskapsvarumirke sokts
avseende “Lider och ldderimitationer,
samt varor framstillda av dessa material
och ej ingdende i andra klasser; djur-
hudar och pilsskinn; koffertar och res-
viskor; paraplyer, parasoller och prome-
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nadképpar; piskor, seldon och sadelma-
kerivaror” och "Klider, fotbeklidnader,
huvudbonader”, som ingér i klasserna 18
respektive 25 i Nicedverenskommelsen,
med, 4 andra sidan, ordmarkena FOOT-
BRIDGE, OVER THE BRIDGE och THE
BRIDGE, det sammansatta varumérket
med orddelen the bridge wayfarer och
det tredimensionella varumirket pa vil-
ket 4terges orden the bridge, vilka sedan
tidigare ar registrerade i Italien for
identiska varor i samma klasser. Forvix-
lingsrisk saknas trots de éldre varumdr-
kenas starka sirskiljningsférméga och
likheten mellan varorna i friaga, eftersom
de omtvistade kdnnetecknen inte liknar
varandra i semantiskt hinseende och de
vid en jamférelse pa det visuella planet
uppvisar si stora olikheter mellan sig att
det enda gemensamma inslaget, sekven-
sen av sex bokstdver som utgér ordet
bridge, inte réacker for att det skall anses
finnas en visuell likhet vid bedomningen
av forvixlingsrisken, i beaktande av det
helhetsintryck som varumirkena ger.
Graden av fonetisk likhet mellan de
omtvistade varumirkena har mindre
betydelse om varorna salufors pa ett
sadant sitt att de personer som utgor
omsittningskretsen vid kopet vanligtvis
uppfattar varornas varumirke visuellt.

(se punkterna 101, 114 och 116)
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4.

Nir en invindning mot en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvaru-
mirke grundar sig pa flera dldre varu-
mirken och dessa uppvisar utméirkande
drag som gor att de kan anses tillhéra
samma familj eller en serie, vilket sdrskilt
kan vara fallet di de &terger samma
sdrskiljande del, i sin helhet, med tilligg
av ett grafiskt inslag eller av ett ordinslag
som skiljer dessa &t, eller nir varumair-
kena kidnnetecknas av att de innehaller
samma prefix eller suffix som det
ursprungliga varumirket, utgér detta
en relevant omstindighet i bed6ém-
ningen av om det finns en forvixlings-
risk.

I sddana fall kan ndmligen en forvix-
lingsrisk uppkomma genom att det sékta
varumirket associeras med de dldre
varumirken som ingér i serien. Detta
kan vara fallet nér det sokta varumérket
uppvisar sidana likheter med de senare
att konsumenterna kan komma att tro
att de tillhér samma serie och folj-
aktligen att de varor det beskriver har
samma kommersiella ursprung som de
som omfattas av de dldre varumiérkena
eller 4r besliktade med dessa. En sddan
forvaxlingsrisk mellan det sokta varu-
mirket och den dldre varumirkesserien
som kan leda till forvixling av det
kommersiella ursprunget hos de varor
som de omtvistade kénnetecknen
betecknar kan férekomma &ven nér
jamforelsen mellan det sokta varuméirket
och de dldre varumirkena vart och ett
for sig inte visar en direkt forvixlings-
risk. I ett sadant fall foljer inte risken att
konsumenterna kan missta sig betraf-
fande det kommersiella ursprunget hos
de aktuella varorna eller tjansterna av att
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dessa forviaxlar det sokta varumirket
med ett av de dldre varumirkena utan
av att de kan tro att det soékta varu-
mairket tillhor samma serie.

Associationsrisken kan emellertid endast
aberopas om tvi villkor samtidigt ar
uppfyllda. For det forsta skall innehava-
ren av en serie dldre varumirken till-
handahalla bevis om anvdndningen av
alla varumadrken i serien eller i varje fall
om tillrickligt manga av dem fér att de
skall anses utgora en serie. For det andra

skall det sokta varumirket inte endast
likna varumirkena i serien utan 4ven
uppvisa sddana egenskaper att det kan
antas tillhéra samma serie. S& kan inte
anses vara fallet nidr exempelvis den
gemensamma bestandsdelen i de dldre
varumirkena i serien anvinds med en
annan placering dn den som den vanli-
gen har i serien, eller med en annan
semantisk inneboérd, i det sokta varu-
market.

(se punkterna 123-127)
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