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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON
foredraget den 29 mars 2007 *

1. Detta 6verklagande® har sin grund i en
ansbkan om registrering som gemenskaps-
varumirke av ett figurmirke som innehaller
ordet Bainbridge for vissa varukategorier,
mot vilken innehavaren av flera nationella
varumdrken, som alla innehéller ordelemen-
tet bridge avseende samma kategorier, har
invant.

2. Invdndningen avslogs av Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varu-
mirken, monster och modeller) (nedan
kallad harmoniseringsbyran), i huvudsak
med motiveringen att i) bruket av vissa av
de nationella varumaérkena inte hade styrkts
samt att ii) de aterstiende nationella varu-
mérkena uppvisade inte tillrdcklig likhet med
det sokta gemenskapsmirket for att féran-
leda en forvixlingsrisk. Avslagsbeslutet fast-
stilldes av forstainstansritten.

3. Huvudfragorna i férevarande o6verkla-
gande avser i) kriterierna for att bedéma

1 — Originalsprik: engelska.

2 — Av forstainstansrittens dom av den 23 februari 2006 i maél
T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran (REG
2006, s. 11-445).
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om ett varumirke varit i "verkligt bruk”, och
i synnerhet om begreppet "defensiv registre-
ring” av liknande varumirken, som inbegri-
per ett lagre krav pa verkligt bruk, har en
plats i gemenskapens varumarkesritt, och ii)
kriterierna for bedomningen av forvixlings-
risken, sdrskilt med avseende pa betydelsen
av forekomsten av en “familj” eller "serie” av
liknande varumirken som tillhér samma
varumirkesinnehavare.

Gemenskapens varumirkeslagstiftning

4. Artikel 8.1 i varumirkesférordningen ®
har i hir relevanta delar féljande lydelse:

3 — Rédets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3).
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"Om innehavaren av ett dldre varumirke
invander skall det varumirke som ansékan
giller inte kunna registreras

b) om det — pd grund av att det &r identiskt
med eller liknar det édldre varumirket
och de varor eller tjanster som omfattas
av varumirkena ir identiska eller ar av
liknande slag — féreligger en risk att
allminheten forviaxlar dem inom det
omrade dir det dldre varumirket ar
skyddat, inbegripet risken fér att varu-
mirket associeras med det dldre varu-
market.”

5. Enligt artikel 8.2 a ii omfattar “dldre
varumirke” i det avseendet varumirken
som registrerats i en medlemsstat.

6. Artikel 15 i varumirkesférordningen har i
hir relevanta delar foljande lydelse:

”1. Om innehavaren av varumairket inte inom
fem ar efter registrering har gjort verkligt

bruk av gemenskapsvarumirket i gemenska-
pen for de varor eller tjanster for vilka det
registrerats, eller om sidant bruk inte skett
inom en period av fem ar i f6ljd, skall
gemenskapsvarumirket bli féremal fér de
sanktioner som bestams i denna forordning,
under forutsittning att det inte finns skilig
grund for att gemenskapsvarumirket inte
anvants.

2. Med sadant bruk som avses i punkt 1
likstalls

a) att gemenskapsvarumérket anvéinds i en
form som skiljer sig i detaljer vilka inte
férdndrar mérkets egenartade karaktér
sd som det registrerats,

7. De ”sanktioner som bestims i denna
férordning” har olyckligtvis inte angivits
som for sig, utan maste sokas i olika
paféljande bestimmelser.
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8. I artikel 43.2 och 43.3 stadgas exempelvis
foljande:

”2. Pa begiran av sékanden skall en inneha-
vare av ett idldre gemenskapsvarumirke
vilken gjort en invindning, ligga fram bevis
for att det aldre gemenskapsvarumirket
under en tid av fem &r fore dagen for
offentliggérandet av ansékan om gemens-
kapsvarumairke verkligen har anvints inom
gemenskapen for de varor eller tjinster for
vilka det dr registrerat och som laggs till stéd
for invandningen, eller f6r att det finns skilig
grund for att det inte anvints, forutsatt att
det dldre gemenskapsvarumairket vid denna
tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I
avsaknad av sddan bevisning skall invind-
ningen avslds. Om det dldre gemenskaps-
varumdrket endast har anvénts for en del av
de varor eller tjinster for vilka det registre-
rats, skall det vid prévning av invdndningen
anses vara registrerat endast for denna del av
varorna eller tjansterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nér det giller de
aldre nationella varumérken som avses i
artikel 8.2 a), varvid anvindningen i den
medlemsstat i vilken det &ldre nationella
varumirket skyddas skall motsvara anvind-
ning i gemenskapen.”

9. Dessutom foreskrivs i artikel 50.1 att de
rittigheter som tillhér en innehavare av ett
gemenskapsvarumirke, efter ansokan till
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byrin eller pd grundval av ett genkidromal i
mél om varumirkesintrang, skall forklaras
upphévda, om varumirket under en sam-
manhidngande femérsperiod inte har varit i
verkligt bruk i gemenskapen f6r de varor
eller tjanster for vilka det &r registrerat och
det inte finns skilig grund for att varumarket
inte anvénts. Betriffande forfaranden om
upphéivande ansluter lydelsen av artikel 56.2
och 56.3 nira till lydelsen av ovan citerade
artikel 43.2 och 43.3.

10. T regel 22 (Bevis pd anvindning) i
tillimpningsforordningen * foreskrevs vid
den aktuella tiden ® i hir relevanta delar att:

”1. D4 den invindande parten i enlighet med
artikel 43.2 eller 43.3 i [varumirkes-]forord-
ningen maste tillhandahalla bevis pa anvind-
ning eller visa att det finns verkliga skal till
ickeanvindning skall Byrdn uppmana denne
att tillhandahalla de bevis som kravs inom en
av den angiven tidsperiod. Om den invin-
dande parten inte tillhandahaller dessa bevis
fore tidsfristens utgang, skall Byran avvisa
invindningen.

4 — Kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13
december 1995 om genomforande av rédets forordning (EG)
nr 40/94 om gemenskapsvarumirke (EGT L 303, s. 1) (nedan
kallad tillimpningsforordningen).

5 — Texten har senare ersatts av kommissionens forordning (EG)
nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om éndring av férordning
(EG) nr 2868/95 (EGT L 172, s. 4).
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2. De uppgifter och beligg som skall fram-
laggas som bevis om anvidndning skall
utgoras av information om plats, tid, omfatt-
ning och typ av anvindning av invandnings-
maérket for de varor och tjanster for vilket det
ar registrerat och pa vilka invindningen
grundas, samt bevis som stéder denna
information i enlighet med punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begransas till
inldimnandet av stodjande dokument och
sddana saker som férpackningar, etiketter,
prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tid-
ningsannonser och ... skriftliga yttranden ...”

11. I fraga om nationella varumdirken finns
liknande bestimmelser som dem i varumair-
kesforordningen i varumirkesdirektivet. ©
Den relevanta lydelsen av artikel 10.1 och
10.2 dr i tillimpliga delar identisk med den i
artikel 15.1 och 152 i varumérkesforord-
ningen:

”1. Om innehavaren av varumirket inte inom
fem &r efter det att registreringsforfarandet

6 — Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndgrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13,
volym 17, s. 178).

avslutats har gjort verkligt bruk av varumér-
ket i medlemsstaten for de varor eller
tjianster for vilka det registrerats, eller om
sadant bruk inte skett under fem ar i {6ljd,
skall varumirket bli foremal for de sanktio-
ner som bestims i detta direktiv, under
forutsittning att det inte finns giltiga skal
till att varumérket inte anvénts.

2. Aven det foljande utgér bruk enligt
punkt 1:

a) Anvindning av varumirket i en form
som skiljer sig i detaljer vilka inte
férandrar mérkets sirskiljande egenska-
per si som det registrerats.

12. T detta fall aterfinns sanktionerna i
artiklarna 11 och 12 i direktivet. I artikel 11.1
och 11.2 foreskrivs att ett varumadrke inte far
ogiltigforklaras med aberopande av att det
star i konflikt med ett dldre varumérke om
det sistndimnda inte uppfyller kraven pa
anvindning i artikel 10 respektive att en
medlemsstat fir bestimma att registrering av
ett varumirke inte fir vdgras med abero-
pande av att det star i konflikt med ett éldre
varumirke, om det sistndimnda inte uppfyller
kraven pa anviandning. Enligt artikel 12.1
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skall ett varumirke kunna upphivas om det
inom en sammanhingande femarsperiod
utan giltiga skél inte har tagits i verkligt
bruk i medlemsstaten i fraga fér de varor
eller tjanster for vilka det registrerats.

Den italienska varumirkeslagstiftningen

13. Varumirkesdirektivet inforlivades med
italiensk ritt genom lagdekret 480/1992,”
vars artikel 39 ersatte artikel 42 i kunglig
forordning 929/1942,% som reglerar konse-
kvenserna av att ett registrerat varumérke
inte anvinds. I punkterna 1 och 2 aterges i
stort sett bestimmelserna i artikel 12.1 i
direktivet, rérande skyldigheten att upphiva
varumirket om det inte anvinds respektive i
artikel 10.2 a, om beaktande av anvindning i
en nagot annan form.

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della
direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988,
recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130
alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n.
295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni
legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 1942, n. 203. Lydelsen av artikel 42 4terfinns nu i
artikel 24 i1 Codice della proprieta industriale, som antogs
genom Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta
Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
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14. Genom artikel 42.4 infors dock méjlig-
heten att gora en “defensiv’ varumirkesre-
gistrering. Den har foljande lydelse:

»

... ett varumirke skall inte upphivas pa
grund av att det inte tagits i bruk om
innehavaren av det icke brukade varumarket
samtidigt 4r innehavare av ett eller flera
gillande kinnetecken av vilka minst ett
anvinds som beteckning f6r samma varor
eller tjanster”.

Bakgrund och forfarandet vid harmoni-
seringsbyran

15. Den 24 september 1998 ansékte Marine
Enterprise Projects (nu F.M.G. Textiles srl)
om registrering som gemenskapsvarumarke
av ett figurmirke som i huvudsak bestar av
en tygrulle som rullas ut for att bilda formen
av seglet pa en liten segelbat mot en tjock
horisontlinje ovanfor vilket ordet Bainbridge
forekommer i kursiv stil for varor som
omfattas av klasserna 18 och 25 i Nicedver-
enskommelsen.® Klass 18 omfattar “lider
och ldderimitationer, samt varor framstillda
av dessa material och ej ingdende i andra

9 — Niceoverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell
klassificering av varor och tjanster fér varumirkesregistrering,
med dndringar och tillagg.
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klasser; djurhudar och pélsskinn; koffertar
och resviskor; paraplyer, parasoller och
promenadképpar; piskor, seldon och sadel-
makerivaror”, och klass 25 avser “klader,
fotbeklidnader, huvudbonader”. Ansockan
offentliggjordes den 14 juni 1999.

16. Den 7 september 1999 invinde Il Ponte
Finanziaria SpA (nedan kallat Ponte Finan-
ziaria) mot registrering av det varumirket,
med stod av artikel 8.1 b i varumérkesfor-
ordningen, med hénvisning till ett antal éldre
varumirken som registrerats i Italien. Dessa
varumirken kan med avseende pa fore-
varande 6verklagande indelas i tre grupper.

17. For det forsta tre figurmirken som
registrerats for varor i klass 25 — nr
704338, gillande fran den 15 juli 1964, for
"klader, inbegripet stovlar, skor och tofflor”,
370836, gillande fran den 11 maj 1979, for
"kldder”, och 606709, gillande frin den
22 oktober 1990, for “strumpor och slipsar”
— och ett figurmirke, nr 593651, gillande
fran den 12 juni 1990 for varor i klas. 18. De
férsta tva innehaller ordet Bridge i kursiv stil,
de senare tva innehéller orden OLD BRIDGE
respektive THE BRIDGE BASKET i versaler.

Den andra och den tredje innehaller ocksé en
avbildning av en bro och den fjirde en
avbildning av en basketkorg med en boll som
passerar genom den.

18. Den andra gruppen omfattar ordmirket
THE BRIDGE, registrerat under nr 642952,
gillande fran den 14 juni 1994, for varor i
klass 25.

19. Den tredje gruppen omfattar fem varu-
mirken registrerade f6r varor i klasserna 18
och 25, och ett som registrerats enbart for
varor i klass 18. I fraga om bada klasserna
finns tva tredimensionella varumirken -
registrering nr 704372 och 633349, bada
gillande fran den 22 juni 1994 och bada
framst innehallande orden THE BRIDGE i
versaler; tvd ordmirken - registrering
nr 630763 OVER THE BRIDGE, gillande
fran den 24 december 1991 och 710102
FOOTBRIDGE, gillande frin den 7 decem-
ber 1994 och ett figurmirke, registrering
nr 721569, gillande fran den 28 februari 1996,
som innehaller orden THE BRIDGE och
WAYFARER i versaler, ovan respektive
under avbildningen av en kompassros genom
vilken det gar en svart horisontell linje.
Enbart for varor i klass 18 finns registrering
nr 642953, gillande fran den 26 oktober 1994,
av ordmirket THE BRIDGE.

I-7341
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20. Genom beslut av den 15 november 2001
avslog invindningsenheten vid harmoniser-
ingsbyran invindningen med motiveringen
att trots att det var nodvindigt att ta hansyn
till samspelet mellan graden av varuslags-
likhet och graden av likhet mellan de
omtvistade kidnnetecknen kunde all forvix-
lingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1
b i varumirkesférordningen anses utesluten
pé grund av skillnaderna dem emellan pa det
visuella och fonetiska planet. Ponte Finan-
ziaria 6verklagade det avslagsbeslutet.

21. Genom beslut av den 17 mars 2003
(nedan kallat det omtvistade beslutet) ogil-
lade harmoniseringsbyrans fjarde overkla-
gandenimnd &verklagandet. Overklagande-
namnden ldmnade de tidigare registreringar
som angavs i den forsta gruppen ovan '® utan
avseende, med motiveringen att det inte
visats att de haremot svarande varumirkena
hade anvints,'’ och varumirket
nr 642952, % med hanvisning till att klagan-
dens bevisning for att varumirket anvints
var otillricklig.'® Den jamforde sedan de
ovriga varumirkena — angivna i den tredje
gruppen ovan '* — med det sokta varumarket
och fann ingen likhet dem emellan, vare si

begreppsmissigt, visuellt eller fonetiskt.®

Overklagandenimnden fann darfér att
nagon forvixlingsrisk mellan de omtvistade
varumirkena i den mening som avses i
artikel 8.1 b i varumirkesférordningen inte

10 — Punkt 17 ovan.

11 — Punkterna 12 och 13 i det omtvistade beslutet.

12 — Punkt 18 ovan.

13 — Punkt 14 i det omtvistade beslutet.

14 — Punkt 19 ovan.

15 — Punkt 16 och féljande punkt i det omtvistade beslutet.
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forelag. Den ansag att principen om samspel
mellan varuslagslikhet och likhet mellan
kdnnetecken inte hade nagon relevans i det
aktuella fallet dd den minsta grad av likhet
mellan de omtvistade varumérkena som
kréivisft’)r att tillimpa denna princip, sakna-
des.

Den ¢verklagade domen

22. Ponte Finanziaria 6verklagade det beslu-
tet till forstainstansritten, som indelade dess
argument i tva grunder. Inom ramen f6r den
forsta grunden behandlades pastaendet om
ett dsidosittande av artikel 152 a och
artikel 43.2 och 43.3 i varumairkesforord-
ningen, i friga om de varumirken som
overklagandendmnden undantog fran sin
bedémning. Den andra grunden gillde asi-
dosittande av artikel 8.1 b i varumarkesfor-
ordningen, rérande bedémningen av forvix-
lingsrisken.

Det faktum att vissa varumdrken undan-
tagits fran bedémningen

23. Forstainstansritten identifierade fyra
argument som behandlades p4 foljande sitt.

16 — Punkt 25 i det omtvistade beslutet.
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24. For det forsta '’ gjorde Ponte Finanziaria
gillande att 6verklagandendmnden inte
borde ha avstatt fran att beakta varumairken
som registrerats mindre 4n fem ar innan
invindningsforfarandet inleddes, och dar-
med bortsett fran det speciella skyddet for
"varumérkesfamiljer”.

25. Forstainstansratten konstaterade att
overklagandendmnden faktiskt hade beaktat
samtliga varumérken som registrerats under
den femdrsperioden. Det var forst vid
bedémningen av argumentet att de é&ldre
varumirkena skulle anses tillhéra en "familj”,
och pd grund av detta atnjuta ett utvidgat
skyddsomfang, som 6verklagandendmnden
fann att varorna “marknadsférts och sélts
huvudsakligen under varumirket THE
BRIDGE och i mindre utstrickning, under
figurmarket THE BRIDGE WAYFARER”,
varfor de italienska konsumenterna i prakti-
ken endast kommit i kontakt med dessa tva
dldre varumirken. P4 den grunden konsta-
terade gverklagandendmnden att ett utvidgat
skyddsomfang med hinvisning till "varumar-
kesfamiljen” inte var motiverat, eftersom
enbart registreringen av ett antal varumér-
ken, som inte anvinds pa marknaden, inte
var tillracklig.

26. For det andra'® gjorde Ponte Finanziaria
gillande att Overklagandenimnden enligt

17 — Se punkterna 17 och 27-29 i den 6verklagade domen.
18 — Se punkterna 18 och 30-39 i den 6verklagade domen.

regel 22 i tillimpningsférordningen inte
borde ha limnat ordmirket THE BRIDGE
med registrering nr 642952 '° utan avseende
vid bedémning av forvixlingsrisken, med
motiveringen att dess anvindning inte blivit
tillrackligt styrkt. I regel 22 namns kataloger
och tidningsannonser som tillitna bevis for
anvindning av ett varumirke. Ponte Finan-
ziaria hade presenterat sidana dokument. De
betraktades felaktigt som otillrickliga av
6verklagandenamnden.

27. Forstainstansritten fann att verkligt bruk
skulle betraktas som motsatsen till obetydligt
och otillrdckligt bruk av varumirket for att
beteckna varor eller tjanster. Oberoende av
innehavarens avsikt foreligger inget verkligt
bruk av varumirket om det inte objektivt sett
faktiskt féorekommer pd marknaden, inte ar
bestindigt i tiden och kidnnetecknets utform-
ning inte dr oférinderlig, och det darmed
kan uppfattas av konsumenterna som en
uppgift om de ifrdgavarande varornas eller
tjansternas ursprung. >° Det enda beviset for
anvindningen av varumirket THE BRIDGE
for varor som omfattas av klass 25 var en
katalog for host/vinter 1994/95 och tidnings-
annonser fran 1995. Ovriga kataloger var
inte daterade. Bevisen var mycket begrinsade
vad avser 1994 och obefintliga vad avser
dren 1996-1999. De visade inte att varu-
mirket verkligen hade varit i kontinuerligt
bruk pa den italienska marknaden for de

19 — Se punkt 18 ovan.

20 — Dom av den 12 december 2002 i mal T-39/01, Kabushiki
Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyran (REG 2002, s. 11-
5233), punkt 36, och av den 9 juli 2003 i mal T-156/01,
Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn (REG 2003,
s. 11-2789), punkt 35.
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varor for vilka det dr registrerat under en tid
av fem ar fore dagen for offentliggérandet av
en ansdkan om gemenskapsvarumairke, vilket
strider mot kraven i artikel 43.2 och 43.3 i
varumirkesférordningen. Overklagande-
namndens bedémning att ett verkligt bruk
av ndmnda varumirke inte bevisats for de
aktuella varorna var séledes helt korrekt.

28. For det tredje®* forklarade Ponte Finan-
ziaria att det var fel av 6verklagandenimnden
att avstd fran att, i sin bedomning av
forvixlingsrisken, beakta registreringarna
nr 370836, 704338, 606709 och 593651,
med motiveringen att det inte bevisats att
motsvarande varumirken anvints. De var
"defensivmirken” enligt den italienska varu-
mirkeslagen,*® vars syfte 4r att utvidga
skyddsomfanget for huvudvarumérket med
avseende pé forvixlingsrisken genom att ge
innehavaren ritt att invinda mot registre-
ringen av liknande eller identiska varumir-
ken som inte skulle vara tillrickligt lika
huvudvarumirket for att en forvixlingsrisk
skulle kunna faststillas. Overklagandeniamn-
dens konstaterande att de berdrda tidigare
varumdrkena inte utgjorde "defensivmirken”
darfor att de inte registrerats samtidigt med
eller efter huvudvarumirket var felaktigt.

21 — Punkterna 19 och 40-47 i den éverklagade domen.
22 — Den forsta grupp jag angivit i punkt 17 ovan.
23 — Se punkt 14 ovan.
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Ponte Finanziaria hade forvirvat registre-
ringarna nr 704338 och 607909 frin tredje
parter i syfte att anvinda dem just som
"defensivmirken”. Dessutom hade registre-
ringarna av samtliga berérda varumirken
skett efter det att det dldre varumérket THE
BRIDGE, som daterar sig till 1970-talet,
tagits i verkligt bruk.

29. Forstainstansritten noterade att det i
italiensk rétt foreskrivs ett undantag frin
regeln att ett kiinnetecken skall upphivas om
det inte anviints under en femirsperiod, >*
men konstaterade att begreppet “defensiv-
mirke” dr okdnt i systemet for skydd av
gemenskapsvarumirken. Enligt den all-
ménna systematiken i varumérkesforord-
ningen utgoér verkligt bruk av ett kdnne-
tecken i ndringsverksamhet, som beteckning
for de varor eller tjanster for vilket det &r
registrerat, ett nédvandigt villkor fér att det
skall ge innehavaren skydd. Undantaget an-
gdende att det finns "skilig grund” for att
varumdrket inte anvénts avser situationer dér
det forelegat hinder fér anvidndningen av
varumirket eller situationer dar anvind-
ningen av varumdrket i ndringsverksamhet
skulle ha varit synnerligen betungande. En
innehavare av ett nationellt varumirke kan
inte dberopa en nationell bestimmelse vilken
tillater registrering av varumirken, som inte
dr avsedda att anvéndas i naringsverksamhet,
utan enbart med avseende pa dess defensiva
funktion, till skydd fér ett annat varumérke
som faktiskt anvinds. Sddana registreringar
dr inte forenliga med bestimmelserna om

24 — Se punkt 14 ovan.
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gemenskapsvarumirken, och det faktum att
de godkinns pa nationell nivd dr inte en
"skilig grund” for att inte ha anvint ett
nationellt dldre varumirke pa vilket en
invindning mot en ansdkan om registrering
av ett gemenskapsvarumirke grundats.

30. For det fidrde* forklarade Ponte Finan-
ziaria att de bevis som lagts fram for
anvindningen av varumirkena nr 642952
och 942953, THE BRIDGE, * ocksé bevisar
att varumarket nr 370836, Bridge,?’ som
endast genom férsumbara variationer skiljer
sig frdn detta, verkligen anvénts. Det hianvi-
sade till artikel 15.2 a i varumérkesforord-
ningen, *® och till den italienska varumirkes-
lagen, som innehaller en motsvarande
bestimmelse. Overklagandenimnden borde
dérfor inte ha avstatt frén att beakta det aldre
varumdrket i sin beddmning av foérvixlings-
risken med motiveringen att det inte visats
att varumirket anvénts.

31. Forstainstansritten konstaterade att syf-
tet med artikel 15.2 a &r att goéra det mojligt
fér innehavaren av varumirket att ge kiinne-
tecknet varierande former som inte fordnd-
rar dess egenartade karaktdr, for att anpassa
det till kommersiella krav och till de krav
som marknadsforingen av de aktuella
varorna eller tjinsterna stiller. Bestimmel-

25 — Punkterna 20 och 48-51 i den &verklagade domen.

26 — For klasserna 25 respektive 18; se punkterna 18 och 19 ovan.
27 — For klider som omfattas av klass 25; se punkt 17 ovan.

28 — Se punkt 6 ovan.

sens tillimpningsomride skall i enlighet med
dess syfte begrinsas till situationer i vilka ett
kinnetecken som faktiskt anvinds av inne-
havaren av ett varumirke var den form i
vilken samma varumirke utnyttjas kommer-
siellt. I sadana situationer, nidr det kinne-
tecken som anvinds kommersiellt endast
forsumbart skiljer sig frin dess registrerade
form, sa att de tva kénnetecknen vid en
helhetsbedomning kan anses motsvara var-
andra, foreskrivs att skyldigheten att anvinda
det registrerade varumirket kan uppfyllas
genom att bevis om anvindning inges
betraffande den form i vilken kénnetecknet
anvints i handeln. Didremot innebér arti-
kel 15.2 a inte att innehavaren av ett
registrerat varumirke kan undandra sig den
skyldigheten genom att aberopa anvind-
ningen av ett liknande varuméirke som é&r
féremal for en separat registrering.

32. Forstainstansratten underkidnde dirfor
grunden i dess helhet.

Bedomning av forvéixlingsrisken

33. Forstainstansriatten identifierade tre

argument.

34. For det forsta® forklarade Ponte Finan-
ziaria att Overklagandendmnden felaktigt

29 — Punkterna 54-56 i den 6verklagade domen.
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avstod fran att ta hidnsyn till att det fanns en
"familj” eller "serie” av varumirken innehdl-
lande ordelementet bridge, vilket Gkade
férvaxlingsrisken mellan de omtvistade varu-
mirkena. Dess varumérken dr sammansatta
och har alla det engelska ordet bridge
gemensamt, i kombination med andra kin-
netecken. Inga av dessa varuméirkens
bestandsdelar har nigot samband med de
produkter som avses. De hade foljaktligen en
mycket stark inneboende sirskiljningsfor-
miga, som forstirktes av den omfattande
anvindningen av ordmirket THE BRIDGE.
Savil enligt italiensk som gemenskapsrittslig
rittspraxis tillerkdnns denna typ av varu-
miérken ett utvidgat sl<yddsomfén3g. Dom-
stolen slog i domen i mélet Canon *° fast att
"varumirken som, antingen i sig eller pa
grund av att de dr kiinda pa marknaden, har
hog sirskiljningsférmaga [atnjuter] ett mera
omfattande skydd 4n varumirken med ldgre
sarskiljningsforméaga”.

35. For det andra®' har Ponte Finanziaria
kritiserat 6verklagandendmnden for att inte i
sin bedémning av férvixlingsrisken ha tagit
hinsyn till principen om samspel mellan
varumirkeslikhet och varuslagslikhet.
Bedémningen av forvixlingsrisken skall
goras genom en helhetsbedémning med
hinsyn tagen till alla relevanta omstindig-
heter i det aktuella fallet, vilka skall anses
vara inbordes avhangiga. >

30 — Dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97 (REG 1998,
s. 1-5507), punkt 18.

31 — Punkt 57 i den overklagade domen.

32 — Dom av den 11 november 1997 i mél C-251/95, SABEL (REG
1997, 5. 1-6191).
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36. For det tredje® hivdade Ponte Finan-
ziaria att 6verklagandenimndens bedémning
att det inte foreldg nagon likhet mellan de
dldre varumirkena och det sokta varumarket
var felaktig.

37. Vad giller jamforelsen pa det visuella
planet okar forekomsten av ordelementet
Bainbridge vid sidan av en teckning som
visar en segelduksrulle som 6ppnar sig i form
av ett segel, endast forvixlingsrisken med de
dldre figurmirkena, som ocksd bestir av
ordledet bridge och grafiska delar. Omsitt-
ningskretsen kunde formas att tro att de
varor som det sokta varumérket betecknar dr
av samma ursprung och riktar sig till
personer som ir intresserade av segling och
batsport, i synnerhet som det grafiska
elementet i varumirke nr 721569 visade en
kompassros. Det foreldg édven en grafisk
likhet med varumirket med registrering
nr 370836.

38. Vad giller den begreppsmassiga jamfo-
relsen gjorde 6verklagandenimnden en fel-
aktig bedoémning genom att anse att den
italienska genomsnittskonsumentens kun-
skaper i frimmande sprik gjorde det mojligt
att uppfatta en skillnad mellan varumérkena.
Det engelska ordet bridge saknar ljudmassig
likhet med det italienska ordet ponte och
anvinds i italienskan vanligtvis for ett
kortspel. Overklagandenimnden fann dock
att den italienska genomsnittskonsumenten

33 — Punkterna 58—65 i den overklagade domen.
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kan forsta betydelsen av ordet bridge nir det
anvinds i sdkandens varuméirken, men inte
ar kapabel att kidnna igen ordet i det sokta
varumirket, eftersom det anvinds i férening
med ett annat ord, bain, som saknar
betydelse pa engelska. Argumentet att en
sddan konsument skulle uppfatta Bainbridge
som ett personnamn eller en geografisk
beteckning var inte trovirdigt. Antingen
skulle denne inte forstd nigot av de frim-
mande orden i friga eller ocksa enbart ordet
bridge, vilket kan kidnnas igen i bada de
aktuella varumaérkena. I bada fallen féreligger
en risk for forvaxling.

39. Forstainstansritten bemétte dessa argu-
ment pa foljande sitt.

40. Den konstaterade for det forsta att risken
for forviaxling skall avgéras genom en hel-
hetsbeddmning med hinsyn till samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet, sarskilt
varumdrkenas likhet och likheten mellan de
varor eller tjanster som de avser.>* Omsitt-
ningskretsen bestod i det avseendet av
genomsnittskonsumenten i Italien. Varumair-
kesansokan och de dldre varumiérkena avsag
samma varuklasser, och sedan den forsta
grunden underkints kunde endast sex av

34 — Dom av den 9 juli 2003 i mél T-162/01, Laboratorios RTB
mot harmoniseringsbyran (REG 2003, s. [1-2821), punkterna
31-33 och dar angiven réttspraxis.

dessa dldre varumidrken tas i beaktande.
Dessa varumirken hade dock en hég sérskilj-
ningsformaga. >

41. Domstolen o6vergick darefter till att
jamfora de éldre varumirkena och det sékta
varumirket visuellt, fonetiskt och begrepps-
massigt. Pa det visuella planet rickte inte det
enda gemensamma elementet, sekvensen av
sex bokstiver som utgér ordet bridge, for att
det skall anses finnas en visuell likhet vid den
samlade bedémningen av forvixlingsrisken.
Pa det fonetiska planet fann forstainstans-
ratten dock, i strid med 6verklagandendmn-
dens bedémning av uttalet, att det foreldg en
viss begrinsad likhet mellan det sékta
varumirket och de fyra dldre varumérkena.
Betriffande den begreppsmaissiga likheten
hade o6verklagandenimnden fog for sitt
konstaterande att en genomsnittlig italiensk
konsument skulle forstd innebérden av det
engelska ordledet bridge i de édldre varumér-
kena, men &ven i att det ordledet inte skulle
uppfattas pa samma sitt som en del i ordet
Bainbridge, i samband med det sokta figur-
mirket. Sammanfattningsvis var inte graden
av rent fonetisk likhet i s'bg tillricklig for att
skapa en forvixlingsrisk. >

42. Slutligen tog forstainstansritten stll-
ning till Ponte Finanziarias argument an-
gdende betydelsen av en varumirkesfamilj
eller en varumérkesserie i fraiga om de éldre

35 — Punkterna 75 och 89 i den 6verklagade domen.
36 — Punkterna 90 och 117 i den &verklagade domen.
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varumirkena. Det faktum att ett sadant
begrepp inte férekommer i varumérkesfor-
ordningen var inte tillrdckligt for att avfarda
argumentet. Nir invindningen grundades pa
flera &ldre varumirken som kunde anses
utgéra en enda "serie” eller "familj” (exem-
pelvis pd grund av att de innehéller ett
gemensamt element), var det relevant for
bedémningen av férvixlingsrisken. En sadan
risk kan uppkomma nir det sokta varumir-
ket uppvisar sddana likheter med de senare
att konsumenterna kan komma att tro att de
tillhér samma serie och foljaktligen att de
varor det beskriver har samma kommersiella
ursprung. Detta kan vara fallet dven nir
jamforelsen mellan det sokta varumérket och
de édldre varumirkena var for sig inte
pavisade en direkt forvixlingsrisk. >

43. Tva villkor maste dock samtidigt vara
uppfyllda. For det forsta maste det finnas
bevis fér anvindningen av tillrickligt manga
varumirken for att de skall anses utgéra en
serie. For att det skall finnas en forvixlings-
risk maste varumairkena i serien anvindas pa
marknaden. Om bevis om saddan anvindning
inte foreligger, skall forvaxlingsrisken bedo-
mas genom att vart och ett av de berérda
varumdrkena jamfors. For det andra skall det
s6kta varumdrket inte endast likna varumair-
kena i serien utan dven uppvisa sidana
egenskaper att det kan antas tillhéra samma

37 — Punkterna 118—124 i den $verklagade domen.
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serie. Si kan kanske inte anses vara fallet nir
exempelvis den gemensamma bestandsdelen
i de dldre varumirkena i serien anvindes
med en annan placering 4n den som den
vanligen har i serien, eller med en annan
semantisk innebérd, i det s6kta varumér-
ket.*®

44. 1 forevarande mél var det forsta av dessa
villkor inte uppfyllt. De enda bevis som
Ponte Finanziaria ingett under invindnings-
forfarandet avsdg anvindningen av varumér-
ket THE BRIDGE och, i mindre grad,
varumiérket THE BRIDGE WAYFARER. Da
dessa var de enda av de dldre varumérkena
som Ponte Finanziaria visat forekommer pa
marknaden, var det korrekt av 6verklagande-
ndmnden att limna argumenten att de skulle
dtnjuta sl<de som varumirkesserie utan
avseende. >

45. Forstainstansritten fann att dverklagan-
dendmnden varken gjort sig skyldig till
nagon felaktig bedémning eller felaktig rétts-
tillaimpning och ogillade dirfor talan i dess
helhet.

38 — Punkterna 125-127 i den &verklagade domen.
39 — Punkt 128 i den éverklagade domen.
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Overklagandet

46. Ponte Finanziaria har aberopat fyra
grunder fér 6verklagandet. Harmoniserings-
byran och F.M.G. Textiles har inkommit
med svaromdl. Nagon begiran om att fa
inkomma med replik eller om att férhandling
skall hallas har inte inkommit.

Upptagande till sakprovning

47. EEM.G. Textiles har gjort gillande att
overklagandet eventuellt inte kan tas upp till
sakprovning darfor att det inte foreligger
nagon fullmakt enligt vilken Ponte Finanzia-
rias rittsliga ombud har ritt att foretrida
bolaget.

48. Detta tycks dock vara ett missforstand.
Handlingen i fraga atfoljde i sjalva verket
ansokan vid forstainstansritten, dven om det
ar mdojligt att den inte delgavs F.M.G.
Textiles eller dess foregingare Marine Enter-
prise Projects, som da var part i forfarandet.

Den forsta grunden for éverklagandet: Fel-
aktig tillimpning av artikel 8.1 b i varu-
mdrkesforordningen — forvixlingsrisk

Argument

49. Ponte Finanziaria har forklarat att dven
med utgingspunkt frdn de nationella varu-
mirken som férstainstansriatten ansag god-
tagbara i jamférelsesyfte, och dven om dessa
varumirken beaktades var och ett for sig
snarare dn som en familj eller serie, si var
forstainstansrattens konstaterande att det
inte foreldg nagon forvixlingsrisk felaktigt.

50. Forstainstansritten slog fast att de
nationella varumérkena hade hog sirskilj-
ningsférmaga och en betydande fonetisk
likhet. Den fonetiska likheten borde ha
uppvigt en eventuell brist pa visuell likhet. *°
Forstainstansritten fann dock att bristen pa
begreppsmassig likhet var avgorande. Detta
konstaterande grundades pa antagandet att

40 — Dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
(REG 1999, s. [-3819), av den 23 oktober 2002 i mal
T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran (REG 2002,
s. 11-4359), av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery
Drinks mot harmoniseringsbyran (REG 2003, s. II-43), av den
3 mars 2004 i mal T-355/02, Miillhens mot harmoniserings-
byran (REG 2004, s. II-791) och av den 31 mars 2004 i mél
T-20/02, Interquell mot harmoniseringsbyran (REG 2004,
s. 11-1001).
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den italienska genomsnittskonsumenten har
tillrickliga kunskaper i det engelska spraket.
Det antagandet var dock felaktigt. Hogst 15—
20 procent av italienarna kanner till bety-
delsen av ordet bridge, som déirfér maste
uppfattas som ett fantasiord. Det foreldg i
alla hindelser en tillricklig grad av (tmin-
stone fonetisk och, enligt Ponte Finanziarias
uppfattning, visuell) likhet for att det skulle
vara nddvéndigt att gora en helhetsbedom-
ning av varumirkena, med beaktande av
samspelet mellan kriterierna fér likhet mel-
lan varumirkena, likhet mellan de berorda
varorna och graden av sirskiljningsfér-
maga. *' Mot bakgrund av en sadan bedom-
ning innebar det ett allvarligt rattsligt fel att
sla fast att det inte foreldg nigon forvix-
lingsrisk.

51. Harmoniseringsbyrdn har pépekat att
enligt rdttspraxis skall bedomningen av
forvaxlingsrisken vara "syntetisk, och s néra
som mdjligt folja det sitt pa vilket genom-
snittskonsumenten uppfattar ett varumairke.
Hir fann forstainstansritten att de beroérda
varorna “salufors pa ett sadant sitt att de
personer som utgdr omsittningskretsen vid
kopet vanligtvis uppfattar varornas varu-
mirke visuellt”.*> Under dessa omstindig-
heter och d& den faktiskt beaktade likhetens
tre aspekter — fonetisk, visuell och begrepps-
missig likhet — i sitt rdtta sammanhang, kan
det inte hidvdas att forstainstansrattens ratts-

41 — Domen i mélen Lloyd Schuhfabrik (ovan fotnot 40), SABEL
(ovan fotnot 32} och Canon (ovan fotnot 32).

42 — Punkt 116 i den éverklagade domen.
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tillimpning, da den slog fast att avsaknaden
av visuell likhet uppvigde graden av fonetisk
likhet, var felaktig.

52. FM.G. Textiles har ifragasatt Ponte
Finanziarias redogorelse for forstainstans-
rittens konstateranden angiende den fone-
tiska likheten. Forstainstansritten fann att
det forekom “en viss fonetisk likhet” mellan
varumirkena och att de séiledes “endast
uppvisa[de] betydande likheter pd det fone-
tiska planet”** — en helt annan sak 4n att det
forelag en "betydande fonetisk likhet”. F.M.
G. Textiles har ocksa ifragasatt Ponte Finan-
ziarias argument rdrande den italienska
genomsnittskonsumentens férmaga att for-
std det engelska ordet bridge. Med utgangs-
punkt frin forstainstansrittens faststillelse
av de faktiska omstindigheterna var dess
helhetsbedomning av forvixlingsrisken bade
rittsligt och logiskt oklanderlig.

Bedémning

53. Det ter sig for det forsta uppenbart att
denna 6verklagandegrund inte kan tas upp
till sakprovning eftersom den innebir ett
ifragasittande av forstainstansrittens be-

43 — Punkterna 106 respektive 115 i den dverklagade domen.
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domning av de faktiska omstdndigheterna
med avseende pa den italienska genomsnitts-
konsumentens férmaga att uppfatta ordledet
bridge i begreppsmissigt eller annat avse-
ende. I artikel 58 i domstolens stadga fore-
skrivs foljande: "Ett 6verklagande till dom-
stolen skall vara begrinsat till rittsfragor.”

54. For ovrigt ar Ponte Finanziarias resone-
mang detsamma som att hédvda att
forstainstansrétten, dd den konstaterat att
det forelag en viss fonetisk likhet (jag delar i
detta avseende F.M.G. Textiles asikt att
lydelsen av den overklagade domen inte
tyder pa ett en "betydande likhet” konstate-
rats), borde ha tillerkint denna likhet domi-
nerande betydelse i sin helhetsbedémning av
forvaxlingsrisken, i synnerhet med beaktande
av samspelet mellan kriterierna for bedém-
ningen av de &ldre tecknens sirskiljnings-
férmaga, likheten med det sokta varumirket
och de berdrda varornas likhet eller identitet.

55. Ett mycket likartat argument framfordes
nyligen i ett 6verklagande, i mélet Miihlens
mot harmoniseringsbyran. ** Efter en hel-
hetsbedémning av det intryck de tvi berérda
varumirkena skapar, konstaterade for-
stainstansrétten att de inte var visuellt eller
begreppsmiissigt lika, men var fonetiskt lika i
vissa ldnder. Den uteslét inte att en sadan
likhet i sig kunde skapa en forvixlingsrisk,
men slog fast att graden av likhet mellan

44 — Dom av den 23 mars 2006 i mél C-206/04 P, Mithlens mot
harmoniseringsbyrén (REG 2006, s. 1-2717), se sirskilt
punkterna 15-24 och 32-37.

varumirkena i friga inte var si hog att det
kunde anses att omsittningskretsen kunde
tro att varorna i frdga kom fran samma
féretag eller fran foretag med ekonomiska
band.*® Domstolens redogérelse for ritts-
laget kan sammanfattas pa foljande sitt och
kan enligt min uppfattning tillimpas i fore-
varande mal.

56. Bedomningen av risken for forvixling
hos allménheten skall géras genom en hel-
hetsbedémning, med beaktande av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet.*
Denna helhetsbedémning skall, vad géller
de ifrigavarande varumirkenas visuella lik-
het, ljudlikhet och begreppsmissiga likhet,
grunda sig pa det helhetsintryck som varu-
mirkena ger, i synnerhet med hénsyn till
deras sirskiljande och dominerande be-
stindsdelar.*” Det kan inte uteslutas att risk
for foérvixling, i den mening som avses i
artikel 8.1 b i varumairkesférordningen upp-
kommer endast av det skilet att varumir-
kena #r likljudande.*® Férekomsten av en
saddan risk skall emellertid bedémas inom
ramen for en helhetsbedémning av de
ifragavarande kéinnetecknens visuella likhet,
ljudlikhet och begreppsmissiga likhet. Hér-
vid dr bedémningen av en eventuell ljud-
likhet endast en av de relevanta faktorerna

45 — Domen i mélet Miihlens (ovan fotnot 44), punkterna 12 och
20.

46 — Punkt 18 i domen, med hinvisning till domen i malet SABEL
(ovan fotnot 32), punkt 22, och dom av den 22 juni 2000 i
mal C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 40.

47 — Punkt 19, med hanvisning till domen i malet SABEL,
punkt 23, och domen i mélet Lloyd Schuhfabrik (ovan fotnot
40), punkt 25.

48 — Punkt 20, med hinvisning till domen i mélet Lloyd
Schuhfabrik, punkt 28.
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inom ramen fér nimnda helhetsbedom-
ning.** Man kan inte dra slutsatsen att det
nodvindigtvis foreligger en risk for forvax-
ling sa snart som endast ljudlikhet mellan tva
kinnetecken konstateras.*® Helhetsbedom-
ning innebdr att de begreppsmissiga och
visuella skillnaderna mellan tva kidnnetecken
kan forta verkan av den ljudlikhet som
férekommer kidnnetecknen emellan, under
férutsittning att innebérden av itminstone
ett av dessa kidnnetecken ar klar och bestimd
for omsittningskretsen, pa si sitt att den
direkt kan uppfattas av denna. *!

57. Nir forstainstansriitten siledes bedomer
helhetsintrycket av ifrdgavarande kdnneteck-
nen med avseende pd deras eventuella
visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmas-
siga likhet inom ramen for en helhetsbedéom-
ning av risken for forvixling, kan den utan
att gora en felaktig beddmning av rickvidden
av artikel 8.1 b i varumirkesférordningen
fastsla att graden av likhet mellan de
ifragavarande kinnetecknen inte dr si hog
att det kan anses att omsittningskretsen kan
tro att varorna i fraga kommer frin samma
foretag eller i forekommande fall frén foretag
med ekonomiska band. *>

58. Jag ser inget skil att ifragasitta denna
beskrivning av rittsliget, som helt och hallet

49 — Punkt 20.
50 — Punkt 22.

51 — Punkt 35, med hinvisning till dom av den 12 januari 2006 i
méil C-361/04 P, Ruiz-Picasso mot harmoniseringsbyran
(REG 2006, s. 1-643), punkt 20.

52 — Punkt 36.
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tycks overensstimma med forstainstans-
rittens tillvigagangssitt i forevarande mal
Jag anser dirfor att 6verklagandet inte skall
bifallas pa den férsta grunden.

Den andra grunden for overklagandet: Fel-
aktig tillimpning av artikel 43.2 och 43.3 i
varumdrkesforordningen

Argument

59. Ponte Finanziaria har forklarat att det
var fel av forstainstansritten att avsta fran att
beakta dess Gvriga nationella varumdrken, i
synnerhet ordmirket med registrering nr
642952 THE BRIDGE f6r varor i klas. 25.
Den referensperiod under vilken det skulle
visas att de verkligen anvints omfattade de
fem aren 1994-1999. Ponte Finanziaria har
ingett en katalog foér host/vinter 1994/1995
och nagra annonser fran aren 1994 och 1995
— en typ av bevisning som uttryckligen
ndmns i regel 22.2 i tillimpningsforord-
ningen med avseende pa artikel 43.2 i
varumirkesforordningen — och saledes tvek-
lost styrkt anvindningen under atminstone
en del av den perioden, samt senare riken-
skapshandlingar som visade att det forblivit
aktivt i fraga om ladervaror (inklusive skor
och balten i klas. 25).
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60. Forstainstansréttens réttstillimpning var
sdledes behiftad med ett allvarligt feloch
artikel 43.2 och 43.3 i varumérkesforord-
ningen feltolkades genom forstainstansritten
slog fast att “6verklagandenimnden helt
riktigt bedémt att ett verkligt bruk av
ndmnda varumirke for de aktuella varorna
inte bevisats” dirfor att bevisen inte kunde
visa att det berérda varumirket “verkligen
anvénts kontinuerligt pad den italienska
marknaden for de varor foér vilka det &r
registrerat under en tid av fem éar fére dagen
for offentliggérande av ansdkan om gemen-
skapsvarumarke”. ®® Det 4r i sjilva verket
tillrdckligt att bevisa anvidndning vid en viss
tidpunkt under perioden. **

61. Harmoniseringsbyran har forklarat att
fragan huruvida ett visst bevismedel pa ett
godtagbart sitt kan dateras till en viss period
dr en sakfraga och att forstainstansrittens
konstaterande i det avseendet inte kan
ifragasattas inom ramen for 6verklagandet.

62. Betriaffande rittsfragan anser harmoni-
seringsbyran att néir forstainstansritten hin-

53 — Punkterna 35-37 i den éverklagade domen.

54 — Ponte Finanziaria citerar harmoniseringsbyrdns riktlinjer
avseende invindningsforfarandet (del 6, avsnitt 9.1): "Det 4r
inte nédvéndigt att anvindningen pagatt under hela femars-
perioden, utan snarare inom de fem aren. Enligt bestammel-
serna om kravet pd anvindning kréavs inte en kontinuerlig
anvindning.” Ponte Finanziaria har ocksdé hinvisat till
forstainstansrittens dom av den 8 juli 2004 i méal T-203/02,
Sunrider mot harmoniseringsbyran (REG 2004, s. 1-2811),
och domstolens dom av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P,
Sunrider mot harmoniseringsbyran (REG 2006, s. 1-4237),
dér 14 fakturor och bestillningssedlar som endast avsdg en
ettérsperiod godtogs som bevis for verklig anvindning.

visade till bevis for att ett varumdirke
“anvints kontinuerligt” [consistently pre-
sent] pa marknaden, var detta inte en
hanvisning till en kontinuerlig anvindning
[continuous presence] sisom Ponte Finan-
ziaria tycks tro. I sjdlva verket konstaterade
forstainstansritten bara att en enda katalog
for 1994/1995 inte var tillrickligt bevis for
att kravet pa kontinuerlig nérvaro pa mark-
naden skulle vara uppfyllt, och siledes for
verkligt och faktiskt bruk under femérs-
perioden.

63. FM.G. Textiles har forklarat att de
mycket begrinsade bevisen i friga, som
endast bestdr av annonsmaterial och inga
bevis for forsiljning, dr uppenbart otillrack-
liga for att konstatera en tillrickligt bety-
dande anvdndning av varumairket under den
berérda perioden.

Bedémning

64. Jag delar harmoniseringsbyrans uppfatt-
ning att denna grund for éverklagandet inte
kan tas upp till sakprévning eftersom den
kan syfta till att ifragasitta forstainstans-
rittens bedoémning av de faktiska omstéin-
digheterna rérande huruvida det férekom
bevis som pa ett godtagbart sitt kunde
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dateras med avseende pd bedémningen av
om det forekom ett verkligt bruk av det
nationella ordmirket med registrering
nr 642952 THE BRIDGE under femdrs-
perioden innan ansokan om gemenskapsva-
rumirket Bainbridge offentliggjordes, och
vilka dessa bevis i sa fall var.

65. Den rattsfraga som tas upp hir ar om
forstainstansritten hade rétt att kriva en mer
kontinuerlig anvindning under femarsperio-
den dn vad som faktiskt framgick av dessa
bevis.

66. Enligt artikel 43.2 och 43.3 i varumirkes-
férordningen var Ponte Finanziaria skyldigt
att lagga fram bevis for att det édldre
nationella varumirket under femarsperioden
juni 1994 till juni 1999 verkligen anvénts i
Italien for de varor eller tjanster for vilka det
dr registrerat. > De ingivna bevis som kunde
tas upp till prévning och dateras omfattade
en katalog for host/vinter 1994/95 och tid-
ningsannonser frdn 1995. Férstainstansritten
beskrev bevisen som “mycket begransade vad
avser 1994 och obefintliga vad avser
aren 1996-1999”, och fann att de inte kunde

55 — Eller att det fanns skalig grund for att gemenskapsvarumérket
inte anvints, men det alternativet har inte dberopats av Ponte
Finanziaria.
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visa att varumirket verkligen anvints konti-
nuerligt pa den italienska marknaden under
den berérda perioden.

67. Rittspraxis om verkligt bruk *® redovi-
sades senast av domstolen i domen i malet
Sunrider * pa foljande sitt.

68. Det dr friga om verkligt bruk av ett
varumirke ndr detta anvinds i enlighet med
dess grundliggande funktion, som é&r att
garantera ursprungsidentiteten hos de varor
och tjanster for vilka det har registrerats, i
syfte att skapa eller bibehilla avsittnings-
mojligheter for dessa varor och tjanster.
Detta giller inte fiktiv anvdndning som
enbart har till syfte att bibehalla varumir-
kesritten. Beddmningen av huruvida det har
gjorts verkligt bruk av varumirket skall géras
pé grundval av samtliga omstandigheter och
forhallanden som kan styrka att mairket
faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sadana
omstindigheter dr i synnerhet anvidndning
som anses motiverad i den berérda ekono-
miska sektorn for att bibehilla eller skapa
marknadsandelar for de varor och tjinster
som skyddas av varumirket, dessa varors
eller tjansters art, marknadens egenskaper
samt i vilken omfattning och hur ofta

56 — Pa danska "reel brug”; pa nederlindska "normaal gebruik”; pa
franska "usage sérieux”; pa tyska “ernsthaft benutzt”; pa
italienska "uso effettivo”; pa portugisiska “utilizado seria-
mente”; pa spanska "uso efectivo”.

57 — Domen i méalet C-416/04 P (ovan fotnot 54), se sirskilt
punkterna 70-72.
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varumdrket har anvints. Fragan huruvida ett
varumirke anvénds i tillrdckligt stor omfatt-
ning for att bibehalla eller skapa marknads-
andelar beror saledes pa en rad faktorer och
pé en beddomning av det enskilda fallet. Till
de faktorer som kan beaktas hér varornas
eller tjdnsternas egenskaper, hur ofta eller
med vilken regelbundenhet varuméirket
anvinds, det forhallandet att varumirket
anvinds for att saluféra varumérkesinneha-
varens samtliga varor eller tjanster av iden-
tiskt slag, eller endast vissa av dem. Ytterli-
gare en faktor som kan beaktas dr den
bevisning om varumirkets anvindning som
innehavaren kan ligga fram. Det &r inte
mojligt att a priori abstrakt faststilla vilken
kvantitativ grins som skall anvindas vid
provningen av huruvida kravet pi verkligt
bruk dr uppfyllt. Det gir siledes inte att
faststilla en de minimis-regel, eftersom en
sddan inte skulle gora det mojligt for
harmoniseringsbyran eller férstainstans-
ratten att beddma samtliga omstiandigheter.
Till och med en mycket liten anvindning kan
vara tillricklig néir anvindningen svarar mot
ett verkligt kommersiellt berittigande.

69. Av den redogorelsen for rittsldget sluter
jag mig sérskilt, for det forsta, till att verkligt
bruk innebir mer 4n fiktiv anvindning, men
att det inte kan finnas en i férvig faststalld
regel om vilken grad av anviandning som
kravs, och, for det andra, att detta &r en
bedémning av faktiska omstidndigheter som
skall utforas av harmoniseringsbyridn eller
forstainstansritten, beroende pi omstéindig-
heterna, fran fall till fall och med hinsyn

tagen till ett stort antal relevanta omstéindig-
heter. *®

70. Mot den bakgrunden anser jag inte att
forstainstansritten kan kritiseras for att ha
tillimpat en standard avseende kontinuerlig
nédrvaro pa den italienska marknaden under
den beroérda femdarsperioden. Den stillde,
som harmoniseringsbyran har papekat, inte
upp ett villkor angiende oavbruten anvind-
ning utan féljde snarare andan i sin tidigare
rittspraxis, > pé s sitt att det inte foreligger
ett verkligt bruk om varumirket inte objek-
tivt sett faktiskt forekommer pa marknaden,
inte dr bestindigt i tiden och kidnnetecknets
utformning inte dr oférdnderlig, och diarmed
kan uppfattas av konsumenterna som en
uppgift om de ifrdgavarande varornas eller
tjdnsternas ursprung. Jag anser inte att det
synsittet pa ndgot sitt dr ofdrenligt med
lydelsen eller andan i dessa bestimmelser i
varumirkesforordningen som innehaller ett
villkor avseende verkligt bruk under en
period av fem ar, eller med domstolens
rttspraxis om tolkningen av dessa.

71. Under dessa foérhallanden anser jag att
forstainstansrittens bedémning av de fak-
tiska omstindigheterna pa grundval av den
foreliggande bevisningen helt motsvarar den

58 — Det synséttet tycks vara i stort sett detsamma i medlems-
staterna. Se What constitutes use of a registered trademark in
the European Union (including New Member States),
International Trademark Association, 2004, som finns pa
http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Se ovan fotnot 20.
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beddmning i det enskilda fallet som den skall
gora och pa inget sitt motsigs av bevis-
ningen i fraga. Jag anser séledes inte att talan
kan bifallas pa den andra grunden for
overklagandet.

Den tredje grunden for overklagandet: Fel-
aktig tilldmpning av artikel 152 a i varu-
midrkesforordningen

Argument

72. Ponte Finanziaria har vidare forklarat att
samma bevis skulle ha ridckt for att styrka
anvindningen av figurmirket med registre-
ring nr 370836 Bridge, ocksa det for varor i
klass 25, % vars form endast marginellt avvek
fran formen pa ordmérket med registrering
nr 642952 THE BRIDGE och siledes omfat-
tades av artikel 15.2 a i varumérkesforord-
ningen ("en form som skiljer sig i detaljer
vilka inte foérandrar mirkets egenartade
karaktir si som det registrerats”). Forstain-
stansritten tillimpade inte den bestammel-
sen korrekt, eftersom den begrinsade dess
rackvidd till “situationer i vilka ett kinne-
tecken som faktiskt anvidnds av innehavaren
av ett varumirke som beteckning for de
varor eller tjanster for vilka varumérket ar
registrerat utgér den form i vilken samma
varumirke utnyttjas kommersiellt”, med
bortseende frin anvindningen av ett lik-

60 — Jag noterar dock att det endast registrerats for “klader” i
klass 25, och inte for fotbekladnader eller huvudbonader,
vilket var fallet i frdga om varumirke nr 642952 THE
BRIDGE.
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nande varumirke som dr foremdl fér en
separat registrering. ®' Eftersom syftet med
bestimmelsen &r att innehavaren av ett
varumirke inte skall behova registrera alla
mindre variationer av det varumirke han
anvinder i handeln, bor den inte tolkas sa att
den missgynnar en person som faktiskt har
registrerat sddana varianter. Det faktum att
varumirke nr 370836 Bridge registrerades
separat i forhallande till varumirke nr
642952 THE BRIDGE borde darfor inte ha
paverkat beddmningen av den gemensamma
anvindningen av dem, niamligen att de skilde
sig 4t i fraga om element som inte paverkade
deras sirskiljningsformaga.

73. Harmoniseringsbyran har for det forsta
forklarat att 6verklagandegrunden inte kan
godtas om inte anvindningen av THE
BRIDGE har styrkts, vilket inte &r fallet, for
det andra har den pépekat att tilligget av den
bestimda artikeln “the” inte paverkar varu-
mirkets sérskiljningsférmiga och for det
tredje att forstainstansrittens bedéomning av
de faktiska omstindigheterna inte kan ifra-
gasittas inom ramen for 6verklagandet.

74. Aven F.M.G. Textiles har framfort de tva
forsta av dessa argument. I friga om det
andra har detta bolag forklarat att redan den
omstindigheten att Ponte Finanziaria regi-
strerade tvd varumirken separat visar att det
inte ansdg att det ena var en mindre variation

61 — Punkt 50 i den éverklagade domen.
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av det andra, som kunde omfattas av samma
registrering.

Bedémning

75. Det forefaller inte ha ifrdgasatts att Ponte
Finanziaria inte inféor harmoniseringsbyrin
ingav bevis for anvindningen av varumérke
nr 370836 Bridge i sig, utan endast gjorde
gillande att det borde betecknas som en
defensivregistrering i férhallande till varu-
mirke nr 642952 THE BRIDGE. ®* Bolaget
gjorde dock i forsta instans, och gér dven nu
inom ramen fér overklagandet, gillande att
de bevis som ingavs f6r anvindningen av det
senare varumdrket borde ha betraktats som
bevis dven for anvindningen av det forsta, i
enlighet med artikel 15.2 a i varumérkesfor-
ordningen, som foreskriver att det faktum
"att gemenskapsvarumirket anvinds i en
form som skiljer sig i detaljer vilka inte
forandrar mairkets egenartade karaktir sa
som det registrerats” ocksd det utgér en
anvindning som forhindrar att varumaérket
upphiévs pa grund av att det inte anvinds.

76. Som harmoniseringsbyrain och F.M.G.
Textiles helt riktigt pdpekat kan det argu-
mentet i alla hdndelser inte godtas om det

62 — Punkterna 4, 7, 12 och 13 i det omtvistade beslutet.

inte finns tillracklig bevisning for att varu-
mirke nr 642952 THE BRIDGE verkligen
anvinds, vilket inte dr fallet. Eftersom
forstainstansritten fann att sddana bevis inte
forelag och jag har konstaterat att den
stindpunkten inte kan kritiseras, kan jag
inte komma till ndgon annan slutsats &n att
aven denna grund for overklagandet skall
underkénnas.

77. Sakfragan rorande huruvida skillnaden
mellan de tvd 4r sd marginell att den inte
paverkar varumirkets sirskiljningsférméga
ar, aven om den kunde diskuteras inom
ramen for overklagandet, siledes ovidkom-
mande. Det dr inte heller nédvindigt att
behandla fragan huruvida registreringen av
en formvariant som ett sjélvstindigt varu-
mirke nddvindigtvis utesluter den varianten
fran tillimpningsomradet for artikel 15.2 a i
varumirkesforordningen.

78. Aven om det saknar betydelse da de tva
bestimmelsernas lydelse &r identisk i alla
relevanta avseenden, vill jag bara tilligga att
det kunde ha varit mer korrekt att inte
hanvisa till artikel 15.2 a i varumirkesfor-
ordningen, utan till artikel 102 a i va-
rumirkesdirektivet, eftersom de berérda va-
rumirkena ir nationella varumérken och in-
te gemenskapsvarumirken.

I-7357
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Den figrde grunden for overklagandet: Fel-
aktig tillimpning av artikel 43.2 och 43.3 i
varumdrkesforordningen — defensivmdrken

Argument

79. Ponte Finanziaria har fér det forsta gjort
gillande att forstainstansritten gick utanfor
ramen for tvisten ndr den slog fast att
begreppet defensivmirken inte har en plats
i gemenskapens varumirkesritt. Overklagan-
dendmnden hade inte intagit den stind-
punkten utan endast férklarat att en regi-
strering for att kunna betecknas som defen-
siv maste ske samtidigt som eller senare én
registreringen av huvudvarumiérket. Ponte
Finanziaria ifragasatte det senare konstate-
randet. Harmoniseringsbyran gjorde forst i
sitt svaromal till forstainstansritten gillande
att begreppet inte hade ndgon plats i gemen-
skapsritten. Argumentet kunde siledes inte
tas upp till sakprévning och borde darfor inte
ha behandlats. 1 stallet borde forstainstans-
ratten ha prévat om det berérda varumarket
uppfyllde kraven i den italienska lagstift-
ningen, vilket den inte gjorde. ®®

80. I andra hand har Ponte Finanziaria
forklarat att harmoniseringsbyrans invand-

63 — Se punkt 14 ovan.
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ning var ogrundad. Enligt den italienska
lagstiftningen krivs att defensivmirket liknar
huvudvarumirket i mycket hog grad, att de
tva registreras for samma varor eller tjanster
och att huvudvarumirket faktiskt anvinds.
Kravet pa anvindning i gemenskapens varu-
mirkesritt iakttas siledes. Begreppet defen-
sivregistrering dr i sjilva verket ett sitt att
erbjuda bevis genom att skapa en presum-
tion for en forvixlingsrisk, vilket inte strider
mot kraven i varumérkesdirektivet.

81. Figurmirke nr 370836 Bridge uppfyller
(tillsammans med figurmérkena nr 704338,
606709 och 593651) alla villkor foér att
betecknas som en defensivregistrering i den
mening som avses i den italienska lagstift-
ningen och bér darfor beaktas vid bedém-
ningen. Det ér visuellt mycket likt det sékta
figurmirket Bainbridge.

82. Harmoniseringsbyran har for det forsta
forklarat att argumentet rérande defensiv-
mirken under alla omstindigheter inte kan
godtas, om ett verkligt bruk av huvudvaru-
mirket nr 642952 THE BRIDGE inte fast-
stdllts.

83. For det andra har harmoniseringsbyran
invint mot att dess eget argument i forsta
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instans — ndmligen att begreppet defensiv-
mérken saknar plats i gemenskapens varu-
mérkesritt — inte skulle kunna tas upp till
sakprovning. Fragan vid harmoniseringsby-
ran var huruvida anvéndningen av varumar-
ket THE BRIDGE kunde stédja de andra
varumirkena om man antog att de var
defensivmirken. ®* Harmoniseringsbyrans
argument i forsta instans gillde den fragan.

84. I sak har harmoniseringsbyran anfért att
forstainstansritten helt korrekt slog fast att
det inte finns ett sddant begrepp som
defensivmirken i gemenskapsritten och
motiverade det beslutet péd ett tillfredsstil-
lande sitt genom att hinvisa till artiklarna
15.1 och 50.1 a i varumirkesforordningen.
Harmoniseringsbyran har papekat att
varumdrkesdirektivet innehéller identiska
bestimmelser, men att den italienska lag-
stiftningen har bevarat det nationella begrep-
pet defensivmirken #dven sedan direktivet
inforlivats. Detta ar enligt dess uppfattning
inte forenligt med gemenskapsritten. Det &r
helt korrekt att i den italienska lagstift-
ningen, i enlighet med artikel 10.2 a i
direktivet (som motsvarar artikel 15.2 a i
férordningen), foreskriva att anvdndningen
av ett varumairke kan inbegripa anvidndning i
en form som skiljer sig i detaljer vilka inte
fordandrar mirkets egenartade karaktir
sdsom det registrerats, men detta omfattar
inte begreppet defensivregistrerin% i den
italienska varumirkeslagstiftningen. ®> Slutli-

64 — Punkt 13 i det omtvistade beslutet.
65 — Se punkterna 13 och 14 ovan.

gen skiljer sig de olika varumirken som
enligt Ponte Finanziaria utgér defensivmaér-
ken, vilka alla dr figurmarken, till sin karaktir
vasentligt fran ordmirket nr 642952 THE
BRIDGE.

85. F.M.G. Textiles har papekat att begrep-
pet defensivregistrering i sig innebdr att
registreringen maste ske vid tidpunkten for
registreringen av huvudvarumairket eller
efter denna. Det &dr inte mojligt att utvidga
det skydd som erbjuds till ett dnnu icke
existerande varumaérke. Samtliga varuméarken
som enligt Ponte Finanziaria skall betecknas
som defensivmirken registrerades dock fore
varumirke nr 642952 THE BRIDGE. Fér-
stainstansratten hade dock ritt i konstate-
randet att det inte dr forenligt med varu-
mirkesforordningens system for skydd for
gemenskapsvarumirket att beakta defensiv-
registreringar.

Bedémning

86. Som harmoniseringsbyrdn har péapekat
maste denna grund for dverklagandet, liksom
den foregiende, underkinnas dérfor att det
inte foreligger tillrickliga bevis for verkligt
bruk av varumirke nr 642952 THE BRIDGE.
Aven om man antar att alla Ponte Finanzia-
rias argument rorande férekomsten av
defensivregistreringar av varumirken och
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karaktiren hos dessa dr godtagbara, kan
huvudvarumairket inte dberopas om det inte
kan visas att det verkligen tagits i bruk. Det
kan dock vara av virde fér domstolen att jag
limnar f6ljande synpunkter pd det sakliga
innehallet i dessa argument.

87. For det forsta kan inte forstainstans-
ratten vara bunden av eventuella felaktiga
rittsliga beddmningar som harmoniserings-
byréan lagt till grund for sitt beslut, a fortiori
om bedémningen endast dr underférstadd.
Om begreppet registrering av defensivmair-
ken faktiskt inte har en plats i gemenskapens
varumdrkesritt, forhéller det sig inte bara sa
att forstainstansritten inte kan kritiseras for
att ha grundat sin dom pa detta faktum, den
hade i stillet en absolut skyldighet att géra
detta. Fragan inom ramen for 6verklagandet
kan bara vara om detta var en korrekt
bedémning av rittsldget.

88. For det andra regleras frigan om bevis
fér grunderna fér en invindning mot en
ansbkan om ett gemenskapsvarumérke av de
berérda bestammelserna i varumdrkesfor-
ordningen, inte av nagon bestimmelse i
nationell ratt som utgor ett tilligg till regeln
att ett nationellt varumirke kan upphivas
om det inte har tagits i verkligt bruk under
en femarsperiod.

I-7360

89. For det tredje finns det ingenting i
varumirkesforordningen eller, i synnerhet, i
artikel 43.2 eller 43.3 som uttryckligen eller
underforstatt anger en regel, princip eller ett
begrepp som avser registrering av ett defen-
sivmirke av den typ som foreskrivs i den
italienska lagstiftningen.

90. Under dessa omstindigheter anser jag
att det star klart att Ponte Finanziaria inte
inom ramen for den fjirde grunden for
overklagandet kunnat visa ett réttsligt fel i
forstainstansrittens dom.

Den femte grunden for overklagandet: Fel-
aktig tillimpning av artikel 8.1 b i varu-
midrkesforordningen — varumdrkesserie

Argument

91. Ponte Finanziaria har godtagit fér-
stainstansrittens syn pa hur det faktum att
ett varumérke ingér i en serie kan péaverka
bedémningen av forvaxlingsrisken. Bolaget
godtar dock inte de tva villkor som

66 — Inte heller varumirkesdirektivet innehéller nagot som kan
ligga till grund for en sddan regel, princip eller ett sddant
begrepp. Fragan om den italienska bestimmelsens forenlig-
het med varumirkesdirektivet faller dock utanfor ramen for
férevarande dverklagande.
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foérstainstansritten stillde upp och det sitt
pd vilket dessa tillimpades, i synnerhet i
fraga om villkoret att ett tillréckligt antal av
de varumirken som ingér i en serie faktiskt
maste anvindas. ©’

92. Niar en varumirkesinnehavare har pla-
nerat och gjort sig besvir att registrera en
varumdrkesserie anser Ponte Finanziaria att
forekomsten av serien skall beaktas vid
bedémningen av forvaxlingsrisken, dven om
inte alla varumiérken dnnu eller for nirva-
rande anvinds aktivt. Ponte Finanziaria tar
som exempel en varuméirkesfamilj med ett
gemensamt element som registrerats av en
person men inte omedelbart anvinds, och ett
annat varumirke som innehdller detta
gemensamma element, som registrerats av
en annan person inom de paféljande fem
aren darfor att det inte anses vara tillrackligt
likt varje enskilt varumirke betraktat for sig
for att ge upphov till en forvixlingsrisk (dven
om en sidan risk skulle uppkomma om hela
familjen av dldre varumirken beaktades).
Om samtliga varumirken sedan tas i verkligt
bruk pd marknaden inom femadrsperioden
kommer forvixlingsrisken de facto att vara
hog, vilket strider mot lagstiftningens syfte.

67 — Se punkterna 42—44 ovan.

Ponte Finanziaria har hévdat att detta dock
skulle bli foljden av férstainstansrittens
synsitt.

93. Harmoniseringsbyran anser att den
rittsliga betydelsen av en familj eller serie
varumirken inte uttryckligen behandlas i
sjalva varumirkesforordningen som ett spe-
cifikt skydd som erbjuds nédringsidkare som
planerat och registrerat en sddan serie. I
stillet harleddes det av forstainstansritten ur
erkdnnandet att forvixlingsrisken mellan tva
varumirken, som har ett visst element
gemensamt men som skiljer sig i andra
avseenden, kan o6ka, om elementet, i fraga
om ett av dessa varumirken, delas av en serie
andra varumirken som registrerats av
samma innehavare och som faktiskt fore-
kommer pa marknaden. I det ssmmanhanget
var det helt korrekt av forstainstansritten att
sla fast att det sokta varumirket maste
uppvisa sirdrag som kunde foranleda att
det forknippades med serien. Det villkoret
tycks inte vara uppfyllt vid en jamforelse
mellan varumirket Bainbridge och de varu-
mirken som registrerats av Ponte Finanzia-
ria. Om man slutligen godtog Ponte Finan-
ziarias argument skulle det innebdra att
bedémningen av forvixlingsrisken blev
beroende uteslutande av avsikten hos en
innehavare av en serie varumirken som
registrerats, men dnnu inte anvints.

94. F.M.G. Textiles har & sin sida forklarat
att dven om forvixlingsrisken kan bedémas i
forhallande till ett enskilt varumérke som,
dven om det dnnu inte anvinds, har regi-
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strerats for hogst fem dr sedan och saledes
inte kan upphivas pd grund av att det inte
anvinds, skall ett utvidgat skydd erbjudas en
varumirkesserie pa grund av en okad for-
vaxlingsrisk till foljd av deras gemensamma
sirdrag, pa det villkoret att de varumirken
som ingér i serien faktiskt anvédnds. Fragan
om skyldigheten att upphéva ett varumérke
ar helt skild fran frdgan om utvidgat skydd
fér varumirken i en serie — ett begrepp som
dessutom inte aterfinns i lagstiftningen, utan
som foljer av forstainstansrittens tolkning.

Bedémning

95. Fraga hir dr huruvida forstainstansratten
hade riitt i beddmningen att férekomsten av
en familj eller serie av varumirken kan
beaktas dérfor att den eventuellt kan oka
risken for férvixling med detta for ett skt
varumirke, som innehéller ett element som
dr gemensamt med varumérkena i varumir-
kesfamiljen eller varumérkesserien, endast
om det senare faktiskt anviands pad markna-
den, medan risken f6r forvixling med ett
individuellt varumérke som dnnu inte tagits i
bruk pd marknaden kan bli féremdl for en
abstrakt bedomning.

96. Idén om férekomsten av en varumirkes-
familj, och betydelsen av denna, har dnnu
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inte granskats mer ingdende av gemenskaps-
domstolarna annat dn i forevarande mal, *®
men den dr kidnd for varumirkesjurister
virlden ver. ®

97. 1 Férenade kungariket har det, for att
bara ndmna ett exempel, linge godtagits att
en invindning som baseras pa foérekomsten
av en varumirkesfamilj eller varumérkesserie
miste grundas pa anvandningen av dessa
varumirken, eftersom den underforstidda
innebérden &dr att néringsidkare och all-
ménhet har forviarvat sidan kdnnedom om
det gemensamma elementet eller sirdraget i
serien att de, nar de stéter pa ett annat
varumidrke med samma sdrdrag, omedelbart
kommer att férknippa det med den varu-
mirkesserie de redan kidnner till. Denna
rittspraxis gar tillbaka till ar 1947, men till-
lampas 4n i dag inom ramarna for 1994 ars
varumirkeslag (Trade Marks Act), genom
vilken varumarkesdirektivet inforlivades. ”®

68 — Forstainstansritten har berort frigorna i dom av den
27 oktober 2005 i mal T-336/03, Les Editions Albert René
mot harmoniseringsbyran (REG 2005, s. I1-4667), punkt 85,
och av den 21 februari 2006 i mal T-214/04, Royal County of
Berkshire Polo Club mot harmoniseringsbyran (REG 2006,
s. 11-239), punkt 44.

69 — Foga forvanande giller en betydande del av de mélen fran
senare tid McDonald’s Company.

70 — Beck, Koller [1947] 64 RPC 76; for ett aktuellt exempel dir
den domen citeras, se Beslut O-190-03 frin United Kingdom
Patent Office, Ease-eifinance, 2 juli 2003, sirskilt punkterna
53-56, som finns pa http://www.ukpats.org.uk/tm/t-deci-
sionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-chal-
lenge-decision-results-bI?BL_Number=0/190/03.
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98. Samma synsitt tillimpas av harmonise-
ringsbyran, som i sina riktlinjer avseende
invindningsforfarandet ' bland annat for-
Klarar:

“Ett antagande frin omsittningskretsens sida
att en varumirkesfamilj foreligger, forutsit-
ter att de berdrda varumirkenas gemen-
samma element pa grund av anvindning har
den nédvindiga sérskiljningsformagan for att
i omsittningskretsens 6gon kunna utgéra det
primira kinnetecknet for ett produktsorti-
ment.

For att det skall vara mojligt fér harmoni-
seringsbyran att konstatera att de olika
varumirken som &beropats av invindaren
faktiskt utgér en sddan varumirkesfamilj,
skall denne inte bara visa att han &r
innehavare av varumirkena, utan ocksé att
omséttningskretsen kinner igen det gemen-
samma elementet av dessa varumirken
sdsom hirrérande fran ett foretag. Det
"igenkdnnandet” frdn omsattningskretsens
sida kan bara faststillas pa grund av ingivna
bevis for att varumirkesfamiljen anvinds.”

99. En sidan killa kan givetvis inte vara
bindande for domstolen. Dess logik ar
emellertid 6vertygande och den bér enligt
min uppfattning f6ljas.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-
oppo-fv.pdf. Se sdrskilt del 2, kapitel 2, avsnitt D.1.9.2.

100. Det finns ingen bestimmelse om regi-
strering av varumirkesfamiljer i sig, som
exempelvis alla varumérken som inbegriper
ordelementet bridge for varor i klasserna 18
och 25. Endast enskilda varumirken kan
registreras och det dr det enskilda varumér-
ket som tillerkidnns skydd — men bara i fem
ar, om det inte tas i verkligt bruk. Detta &r
skilet till att risken f6r forvaxling med ett
aldre varumirke som registrerats mindre 4n
fem ar tidigare, men dnnu inte anvints, kan
bedémas abstrakt nir en ny varumirkesan-
s6kan tas emot, genom att man stiller frigan
"Hur skulle genomsnittskonsumenten upp-
fatta varumirkena om han stilldes infor dem
bada?”

101. I friga om en varumirkesserie som
innehaller en gemensam ”signatur” ar situ-
ationen en annan. Sjilva serien dr inte
registrerad som sddan och kan inte atnjuta
skydd i den egenskapen. Forekomsten av en
sadan varumaérkesserie kan dock mycket vil,
om varumirkena ar tillrickligt spridda,
paverka genomsnittskonsumentens uppfatt-
ning i sddan grad att han sannolikt kommer
att forknippa alla varumirken, som innehél-
ler det gemensamma elementet, med varu-
mirkena i serien (och anta att de avser
liknande varor eller tjinster), och siledes
anta att de olika produkterna i fraga har ett
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gemensamt ursprung. Ingen konsument kan
ddremot forvintas uppticka ett gemensamt
element i en varumirkesserie som aldrig har
anvints pd marknaden, eller forknippa den
serien med ett annat varumirke som inne-
haller samma element.

102. Risken for forvaxling i den mening som
avses i artikel 8.1 b i varumérkesforord-
ningen kan dirfor bedémas med hénsyn
tagen till forekomsten av en familj bestiende
av liknande varumirken, men endast om det
kan visas att ett tillrdckligt antal av varu-
miérkena har anvints for att genomsnitts-
konsumenten skall uppfatta dem som till-
horande en serie.

103. Dirfor anser jag att 6verklagandet inte
kan bifallas pd den femte grunden, och
overklagandet skall saledes ogillas i sin
helhet.

Rittegangskostnader

104. Enligt artikel 122 i rittegdngsreglerna
for domstolen skall domstolen, nir over-
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klagandet &dr ogrundat, besluta om rit-
tegdngskostnaderna. Enligt artikel 69.2 i
rittegangsreglerna skall tappande part for-
pliktas att ersitta rattegdngskostnaderna, om
detta har yrkats. Enligt artikel 69.4 kan
domstolen besluta att intervenerande parter
skall bdra sina réttegdngskostnader. Enligt
artikel 118 i rittegingsreglerna skall bland
annat artikel 69 tillimpas i mal om 6&ver-
klagande.

105. Bade harmoniseringsbyran och F.M.G.
Textiles har yrkat erséttning for rittegings-
kostnaderna i samband med 6verklagandet.

106. D4 jag kommit till slutsatsen att Gver-
klagandet skall ogillas anser jag att Ponte
Finanziaria skall forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, inbegripet kostna-
derna for F.M.G. Textiles, som fatt sin
ansbkan om ett gemenskapsvarumérke for-
senad och vars agerande under férfarandet
inte pd nigot sitt motiverar ett beslut om att
bolaget skall béra sina rittegangskostnader.

107. En ovanlig aspekt aktualiseras dock
satillvida att F.M.G. Textiles har yrkat ersatt-
ning for rittegingskostnaderna ”i foreva-
rande forfarande och i forsta instans”.
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108. I forsta instans yrkade bade harmoni-
seringsbyran och Marine Enterprise Projects
(foregangaren till FM.G. Textiles i detta
forfarande, och intervenient i forsta instans)
ersittning for rattegingskostnaderna. De
relevanta lydelserna av artikel 87.2 och 87.4
i forstainstansrittens réttegangsregler ar
identiska med lydelsen av artikel 69.2 och
69.4 i rattegidngsreglerna fér domstolen. I
punkt 132 i den 6verklagade domen slog
forstainstansritten fast att: “Eftersom sokan-
den tappat malet skall harmoniseringsbyrans
yrkanden bifallas och sékanden forpliktas
ersdtta rattegdngskostnaderna.” I punkt 2 i
domslutet forpliktas Ponte Finanziaria att
“ersdtta rittegdngskostnaderna”. Interveni-
entens rittegangskostnader ndmns inte.

109. Det ar saledes oklart huruvida Ponte
Finanziaria faktiskt alades att betala interve-
nientens rittegingskostnader i den over-
klagade domen. Intervenienten har inte
uttryckligen tagit upp den fragan, men yrkat
att domstolen skall tillerkédnna den erséttning
for rattegdngskostnaderna i forsta instans.

110. Mot bakgrund av forstainstansrittens
dom, och min bedémning i sak av over-
klagandet, anser jag att Ponte Finanziaria
borde ha forpliktats att ersitta intervenien-

tens rattegangskostnader i forsta instans.

111. Nir emellertid grunderna for ett gver-
klagande (och ett eventuellt anslutningsdver-
klagande) underkinns, tycks det dock inte
finnas nagot utrymme fo6r domstolen att
dndra forstainstansrittens beslut om ritte-
gangskostnader. [ sjilva verket &r det enligt
artikel 58 andra stycket i domstolens stadga
inte mojligt att 6verklaga endast rittegings-
kostnadens storlek eller férdelning. Dom-
stolen har vidare slagit fast att den efter ett
overklagande inte dr behorig att besluta om
rittegangskostnaderna i forsta instans. 72

112. Den viag som vid behov skall viljas
forefaller vara att F.M.G. Textiles ansoker
hos forstainstansritten om en forklaring av
dess dom i enlighet med artikel 129 i
forstainstansrittens rittegingsregler. En
relativt likartad fraga, avseende ett over-
klagande av en dom dér det inte uttryckligen
uttalas att beslutet om rittegangskost-
naderna inbegrep intervenientens réittegang-
skostnader har behandlats pa det sittet av
domstolen.”® Néagon tidsgrins har inte fast-
stallts for en sadan ansokan. 7*

72 — Beslut av den 17 november 2005 (ej publicerat i ritts-
fallssamlingen) i mal C-3/03 P-DEP, Matratzen Concord mot
harmoniseringsbyran.

73 — Dom av den 19 januari 1999 i mél C-245/95, P-INT, NSK m.
fl. mot kommissionen (REG 1999, s. I-1).

74 — Dom av den 28 juni 1955 i mal 5/55, Assider mot hoga
myndigheten (REG 1955, s. 135), se s. 140.
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Forslag till avgérande

113. Mot bakgrund av ovanstiende anser jag att domstolen skall:

— Ogilla 6verklagandet.

— Forplikta klaganden att ersdtta harmoniseringsbyrans och F.M.G. Textiles
riattegangskostnader i samband med 6verklagandet.
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