Mal T-186/02

BMI Bertollo Srl
mot

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

”Gemenskapsvarumirke — Invindningsférfarande — Aldre ordmérken bestiende
av ordet DIESEL — Ansokan om registrering av figurméarket DIESELIT som
gemenskapsvarumirke — Relativt registreringshinder — Risk for forvaxling —
Artikel 8.1 b i férordning (EG) nr 40/94”

Forstainstansriittens dom (fjarde avdelningen) av den 30 juni 2004 . . 11-1890

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdirke — Anmidrkningar fran tredjeman och invindningar — Proviing
av invindning — Réiickvidd — Det dldre varumdirkets sdrskiljningsformdga — Préviingen
begréinsad till de varor som varumdrkesansokan avser, utan beaktande av eventuella
andra varor som omfattas av det dldre varumdrket
(Réidets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)
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2. Gemenskapsvarumdrke — Definition och forviirv av gemenskapsvaruméirke — Relativa

registreringshinder — Invindning frdn innehavaren av ett identiske eller liknande ildre
varumdrke som registrerats for identiska eller liknande varor eller tjdinster — Risk for
Jorvixling med det éldre varumdrket — Figurméirke DIESELIT och ordmdirken bestdende

av ordet DIESEL

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

Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar fran tredjeman och invindningar — Prévning
av invindning — Rdickvidd — Absoluta registreringshinder som dberopats av varu-
mdrkessokanden — Omfattas inte — Mojlighet att viicka talan om ogiltigforklaring i ett
gemenskapsforfarande eller ett nationellt forfarande

(Rddets forordning nr 40/94, artiklarna 7 och 8.1 b)

Vid prévning av en invindning som
innehavaren av det #ldre varumirket
har gjort enligt artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 om gemenskapsvarumirken
skall bedoémningen av sirskiljningsfor-
magan (av det dldre varumirket) goras i
forhallande till de varor som ligger till
grund fér inviindningen, det vill siga de
varor som varumirkesansékan avser.
Motpartens dvriga varor i de klasser
som omfattas av varumirkesanstkan
behdver inte beaktas.

(se punkterna 54 och 55)

2. Det foreligger en risk for att figurmirket

DIESELIT, som utgdrs av en grafisk
atergivning av ordet med roda tryck-

IT - 1888

bokstéiver, for vilket registrering som
gemenskapsvarumérke har begirts for
strykjarn, &ngpannor for strykning och
strykbriidor i klasserna 7, 11 respektive
21 i Nicetoverenskommelsen, och de
ordmirken som utgérs av ordet DIESEL,
sedan tidigare registrerade i Italien
sasom kidnnetecken for samtliga varor
och tjdnster i klasserna 1-42 och som
gemenskapsvarumirke sdsom kinne-
tecken for samtliga varor i klasserna 11,
19, 20 och 21 i ovannidmnda &verens-
kommelse, skall forvixlas av allmén-
heten i Italien och Europa. Férvixlings-
risk foreligger dels dédrfér att de varor
som avsags i registreringsansokan och de
varor som omfattas av de &ldre varu-
mdérkena dr identiska eller likartade, dels
dirfor att de motstidende varumirkena
liknar varandra visuellt, fonetiskt och
begreppsmissigt, sd att malgruppen kan
tro att de aktuella varorna kommer fran
samma foretag eller i forekommande fall
frén foretag med ekonomiska band.

(se punkterna 43, 48, 51, 58 och 59)
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Vid provning av en invindning som
innehavaren av det éldre varumirket
har gjort enligt artikel 8.1 b i férordning
ar 40/94 om gemenskapsvarumirken
kan varumirkessokanden inte &beropa
ett absolut registreringshinder for att
bestrida giltigheten av ett kinnetecken
som en nationell myndighet eller Byran
for harmonisering av den inre markna-
den (varumirken, ménster och model-
ler) har registrerat. De absoluta registre-
ringshindren i artikel 7 i forordning
nr 40/94 skall namligen inte prévas i
ett invindningsforfarande, och artikeln
ingar inte bland de bestimmelser mot
bakgrund av vilka lagenligheten av det
omtvistade beslutet, enligt vilket mot-
partens yrkanden bifolls, skall provas.

Om varumirkessokanden anser att det
dldre varumirket har registrerats i strid
med bestdmmelserna i artikel 7 i forord-
ning nr 40/94 skall denne vicka talan
om ogiltigforklaring med stod av artikel
51 i denna forordning nir det giller ett
dldre gemenskapsvarumirke eller, nir
det giller ett nationellt varumirke, i ett
ogiltighetsforfarande som inletts i den
berérda medlemsstaten.

(se punkt 71)
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