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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 14 juli 2021 *

"EU-varumérke — Invdndningsforfarande — Ansokan om registrering som EU-varumaérke av
figurmérket @ — Det dldre internationella figurmérket ¢ — Relativt registreringshinder —
Risk for forvaxling — Kanneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i forordning (EU) 2017/1001”

I mal T-399/20,
Cole Haan LLC, Greenland, New Hampshire (Forenta staterna), foretrétt av G. Vos, avocat,
klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretridd av T. Frydendahl och
A. Folliard-Monguiral, bada i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen,
var

Samsge & Samsee Holding A/S, Kopenhamn (Danmark), foretritt av C. Jardorf, avocate,
angaende ett dverklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjarde 6verklagandendmnd
den 15 april 2020 (drende R 1375/2019-4) om ett inviandningsforfarande mellan

Samsege & Samsge Holding och Cole Haan,
meddelar
TRIBUNALEN (femte avdelningen),
sammansatt av ordféranden D. Spielmann (referent) samt domarna U. Oberg och R. Mastroianni,
justitiesekreterare: E. Coulon,
med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 26 juni 2020,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 7 december 2020,

* Rattegangssprak: engelska.

SV

ECLL:EU:T:2021:442 1




DoM Av DEN 14. 7. 2021 — MAL T-399/20 [U1DRAG]
CoLe Haan Mot EUIPO — Samsor & SaMseoE HoLpiNG (@)

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den
19 november 2020,

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrattelsen om att det
skriftliga forfarandet avslutats hade inkommit med nagon begdran om muntlig férhandling och av
att tribunalen séledes, med tillimpning av artikel 106.3 i tribunalens rattegangsregler, har beslutat
att avgora malet pa handlingarna,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Klaganden (Cole Haan LLC) ingav den 1 november 2017 en ansokan om registrering av
EU-varumirke till Europeiska unionens immaterialrattsmyndighet (EUIPO) i enlighet med
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om
EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Det sokta varumarket utgors av nedanstaende figurkannetecken:

De varor som registreringsansokan avsdg omfattas av klasserna 18 och 25 i
Nicedverenskommelsen om internationell Kklassificering av varor och tjanster vid
varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg, och motsvarar foljande
beskrivning:

— klass 18: "Portfoljer, planbocker, resvaskor, koffertar, reseviskor, ryggsdckar, laderviskor,
handvéskor, portmonnder, shoppingviskor tillverkade av skinn, nyckelfodral tillverkade av
lader, visitkortsetuier, kreditkortsetuier (planbocker), axelremsvéskor, viskor for bagage,
kuvertvéskor, friidrottsviaskor for alla @ndamal, sportvdskor, strandviskor, axelremsviskor;
planbocker; paraplyer”;

— klass 25: ”Klader for kvinnor, min och barn; jeans, kalsonger, underkldder, skjortor, T-shirtar,
toppar [kldder], armlosa trojor, kjolar, strumpor, jackor, kappor, shorts, blusar, pullovrar,
vastar, klanningar, scarves, handskar, [bekladnader], sjalar, mysoveraller, slingkappor och
peleriner, regnklader, skidkldder, badklader [baddrikter], underkldder, undertréjor, trikavaror;
slipsar; fotbeklddnader; stovlar, skor, sneakers, skor, sandaler, tofflor; huvudbonader, héttor,
hattar”.

! Nedan aterges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bor publiceras.
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Den 23 februari 2018 framstillde Samsge & Samsge Holding A/S med stod av artikel 46 i
forordning 2017/1001 en inviandning mot registrering av det sokta varumarket fér de varor som
anges i punkt 3 ovan.

Invindningen grundade sig bland annat pa den internationella registreringen som designerar
Europeiska unionen av det figurmérke som registrerades den 22 november 2013 med nummer

1193789 och som aterges nedan:

Det dldre varumirket hade registrerats for varor i bland annat klasserna 18 och 25 och
motsvarade, for var och en av dessa klasser, f6ljande beskrivning:

— klass 18: "Lader och laderimitationer samt varor av dessa material ej ingdende i andra klasser;
djurhudar, pélsskinn; vaskor, portmonnier, koffertar och resviaskor; paraplyer och parasoller”;

— klass 25: "Klader, fotbekladnader och huvudbonader”.

Till stod for invdndningen aberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i férordning
2017/1001.

Den 29 april 2019 bif6ll invdndningsenheten invindningen och avslog ansdkan om registrering av
det sokta varumaérket for samtliga varor som avses i punkt 3 ovan, med stdd av artikel 8.1 b i
forordning 2017/1001.

Klaganden inkom till EUIPO med ett 6verklagande av invindningsenhetens beslut med stod av
artiklarna 66-71 i forordning 2017/1001.

[uteldmnas)

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,

— forplikta EUIPO att ersétta rattegangskostnaderna vid tribunalen, och

— forplikta intervenienten att ersétta kostnaderna i forfarandet vid invdndningsenheten och vid
overklagandendmnden.

EUIPO har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersétta rattegangskostnaderna.

ECLI:EU:T:2021:442 3
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Intervenienten har yrkat att tribunalen ska ogilla talan.

Rittslig bedomning
[uteldmnas)

Vid helhetsbedémningen av risken for forvaxling ska man utga fran en normalt informerad samt
skéligen uppmairksam och medveten genomsnittskonsument av det ifragavarande varuslaget. Det
ska dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmarksamhet kan variera beroende pa vilket
varu- eller tjansteslag det dr fraga om (se dom av den 13 februari 2007,
Mundipharma/harmoniseringskontoret — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46,
punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande fall har klaganden inte invént mot definieringen av den omséttningskrets for vilken
overklagandendmnden gjorde sin bedomning av risken for forviaxling, det vill sidga den
fransksprakiga allmidnheten som varken beharskar danska, bulgariska eller grekiska och som har
en genomsnittlig uppmarksamhetsniva.

Klaganden har inte heller bestritt 6verklagandendmndens slutsats att de aktuella varorna ar
identiska eller av liknande slag.

[uteldmnas)

Helhetsbedomningen av risken for forviaxling ska, vad géller de motstaende kénnetecknens
visuella, fonetiska eller begreppsmassiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som
kdnnetecknen &stadkommer med hénsyn sirskilt till deras sérskiljande och dominerande
bestandsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och
tjidnsterna har av varumarkena ér av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av risken for
forviaxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke som en helhet och
dgnar sig inte at att undersoka varumairkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007,
harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35 och dir angiven
rattspraxis).

Det ar ostridigt mellan parterna att det sokta varumaérket ér en atergivning av bokstaven "()”, som
ingdr i det danska alfabetet, medan det dldre varumairket dr en atergivning av den grekiska
bokstaven "¢” eller av bokstaven "®” fran det kyrilliska alfabetet, vilket bland annat anvénds i
bulgariska.

[uteldmnas)

Klaganden har kritiserat 6verklagandendmnden for att, felaktigt, ha faststillt att bada de
motstdende kidnnetecknen béda bestod av en cirkel som delades av en vertikal, rak linje, trots att
den linje som delar cirkeln i det sokta varumarket ar diagonal. Klaganden har dessutom havdat
att det streck som delar cirkeln i det dldre varumaérket stracker sig en langre bit utanfor cirkeln &n

i det sokta varumarket, vilket 6verklagandendmnden enligt klaganden inte har beaktat.

[uteldmnas)
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I motsats till vad klaganden har gjort géllande, framgéar det dessutom av punkt 23 ovan att
overklagandendmnden beaktade den visuella skillnaden som kommer sig av att det streck som
delar cirkeln, i det dldre varumairket stricker sig en langre bit utanfor cirkeln &n i det sokta
varumadrket.

Niér det giller klagandens pastaenden om konsumenternas formaga att sérskilja vissa bokstaver
eller vissa symboler som uppvisar visuella likheter, konstaterar tribunalen att dessa pastaenden
avser bokstdver eller symboler som forekommer i det eller de sprak som behédrskas av de berérda
konsumenterna, det vill sdga i forevarande fall fransksprakiga konsumenter som varken talar
danska, bulgariska eller grekiska.

Ingen av bokstdverna "@”, "®” och "¢” anvénds i det franska spraket, som dr det sprak som talas av
omsattningskretsen.

[uteldmnas)

Slutligen konstaterar tribunalen éven att klagandens péastaende att de motstidende kidnnetecknen
ar olika i visuellt hinseende &r en f6ljd av de argument som underkéndes ovan i punkterna 28
och 29 och att det inte heller har styrkts. Detta pastdende ger séledes inte anledning att
ifragasitta 6verklagandendmndens slutsats att de motstaende kdnnetecknen liknar varandra i hog
grad i visuellt hdnseende, och pastaendet ska saledes underkédnnas.

Overklagandenimnden gjorde foljaktligen inte nagon oriktig bedémning nir den fann att de
motstaende kdnnetecknen liknar varandra i hog grad i visuellt hdnseende.

Vad betréffar jamforelsen av de motstaende kénnetecknen i fonetiskt hénseende fann
overklagandendmnden att det inte var mojligt att jamfora dem i detta avseende, eftersom inget av
dessa betyder nagonting for majoriteten av den fransksprakiga allmdnheten och darfor inte
uttalas. Overklagandenimnden tillade att om de skulle uttalas med hjilp av en beskrivning av
deras utseende, skulle bada de motstaende kdnnetecknen uttalas som “en medelst en linje tudelad
cirkel”, och i det fallet skulle de sdlunda vara identiska i fonetiskt hédnseende.

Klaganden har kritiserat 6verklagandendmnden for att ha funnit att den fonetiska aspekten av de
motstdende kdnnetecknen saknade betydelse for bedomningen av likheten mellan kdnnetecknen.
Klaganden anser bland annat att 6verklagandendmnden felaktigt slog fast att den fransksprakiga
allménheten inte har nagra som helst kunskaper i danska, bulgariska och grekiska. Klaganden har
anfort att konsumenterna, &ven om de inte forstar dessa sprak, dndéa kianner till, dels att det sokta
varumadrket har en betydelse pa de "skandinaviska spraken”, forestéller en bokstav i det danska
alfabetet och betyder "6” pa danska, dels att det dldre varumarket forestéller en bokstav i det
grekiska och det bulgariska alfabetet. Till stod for dessa pastdenden har klaganden gjort gillande
att intervenienten anvinder bokstaven "¢” i sitt namn for att visa sin skandinaviska identitet och
ager en butik i Frankrike, vilket visar att de fransksprakiga konsumenterna forstar att bokstaven
"@” ar av skandinaviskt ursprung. De bokstdver som de motstdende kdnnetecknen forestiller
uttalas pa olika sdtt i sina respektive sprak, vilket enligt klaganden innebar att de inte uppvisar
nagon likhet i fonetiskt hdnseende.

Tribunalen konstaterar att bokstédverna "@”, "®” och "¢”, sasom framgar ovan av punkterna 22

och 31, inte anviands pa franska, som dr det sprak som talas av omsattningskretsen, vilket innebar
att de ur omsiattningskretsens synvinkel tillhor fraimmande sprak.
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Enligt fast rattspraxis kan kunskaper i ett frimmande sprak i allmanhet inte presumeras (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 13 september 2010, Inditex/harmoniseringskontoret — Marin
Diaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, punkt 83).

Fardigheten att korrekt kunna uttala alfabetets bokstdver pa ett frimmande sprak samt kinnedom
om att ett frimmande sprak har en viss bokstav i sitt alfabet, ér att betrakta som kunskaper i det
spraket, och det kan saledes inte heller presumeras att det foreligger sddana firdigheter och sddan
kdnnedom.

Vad giller omséttningskretsens uttalande av ett ord som tillhor ett frimmande sprak, har
tribunalen slagit fast att det svarligen med sdkerhet kan faststillas hur genomsnittskonsumenten
uttalar ett sadant ord pa sitt modersmal. For det forsta dr det inte sdkert att detta ord uppfattas
som utlindskt. For det andra, dven om det aktuella ordet uppfattas som utldndskt, uttalas det inte
nodvéndigtvis som pa originalspraket. Ett riktigt uttal pa originalspraket forutsatter namligen inte
bara att personen i fraga kianner till uttalet, utan vederbérande maste ocksa ha formégan att uttala
ordet pa ett korrekt sétt. For det tredje maste det vid bedomningen av risken for forvixling
dessutom faststéllas att en majoritet av omséttningskretsen har denna formaga (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 1 februari 2005, SPAG/harmoniseringskontoret — Dann och Backer
(HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, punkt 58).

Dessa 6verviganden giller dven uttalet av bokstdver som inte forekommer i de sprik som
omséttningskretsen forstar.

I forevarande fall har klaganden medgett att det "sannolikt ar riktigt” att den omsittningskrets
som Overklagandendmnden definierade varken forstar danska, bulgariska eller grekiska.
Klaganden har emellertid inte dberopat ndgon omstédndighet som visar att omséttningskretsen
over huvud taget uttalar de motstdende kidnnetecknen, 4n mindre pa vilket sétt.

Saledes kan klagandens argument om att omséttningskretsen, som varken kan bulgariska, danska
eller grekiska, uttalar de motstaende kidnnetecknen pa olika sétt inte godtas.

Likasd underkénner tribunalen klagandens argument att omsattningskretsen uppfattar dels att
den bokstav som det sokta varumarket aterger ingar i det danska alfabetet, betyder "6” pa danska
och har en betydelse pa de skandinaviska spraken, dels att det dldre varumaérket aterger en bokstav
som anvands pa grekiska och bulgariska. Detta argument syftar namligen till att visa att det
foreligger en begreppsmassig skillnad mellan de motstaende kiannetecknen, men saknar relevans
for jamforelsen av kidnnetecknen i fonetiskt hédnseende.

Harav foljer att 6verklagandendmnden inte gjorde nagon oriktig bedomning nir den fann att det
med hénsyn till omséttningskretsens varseblivning inte var mojligt att gora en fonetisk jamforelse
av de motstdende kidnnetecknen.

Vad giller jamforelsen i begreppsmaissigt hinseende mellan de motstdende kédnnetecknen har
klaganden bestritt Overklagandendmndens slutsats att en sadan jamforelse inte ar mdijlig.
Klaganden har, i detta avseende, av det argument som angetts ovan i punkt 44, dragit slutsatsen
att omsattningskretsen kommer att uppfatta de motstdende kinnetecknen som tva bokstéver
fran olika fraimmande sprak. Klaganden har tillagt att bokstaven "(”, som aterges i det sokta
varumadrket, dven har andra betydelser som samtliga konsumenter i unionen forstar. For det
forsta har det anforts att denna bokstav ndmligen inom matematiken anvénds for att ange siffran
0. Klaganden har i detta avseende gjort gillande att bolaget anvdnder bokstaven "@” inom ramen
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for sin affarsstrategi och i andra varumirken som klaganden &r innehavare av, sadsom
ZEROGRAND, ORIGINALGRAND, GRANDPR® och GRAND.QS, i stillet for bokstaven "0”
och siffran 0, och att bolaget inte skulle anvinda bokstaven "@” pa detta sitt om det ansag att
omsittningskretsen inte kunde uppfatta den som ett substitut for bokstaven ”0” eller siffran 0.
For det andra uppfattas denna bokstav som en symbol som anger ett foremals diameter. Till stod
for detta pastdende har klaganden foretett skirmdumpar hdmtade fran en katalog frdn en
mobeltillverkare. Klaganden har anfort att katalogen varje ar ges ut i mer &n 200 miljoner
exemplar och innehéller manga exempel p& hur bokstaven "” anviands for att ange ett foremals
diameter. Klaganden har hdrav dragit slutsatsen att de motstdende kdnnetecknen ar olika i

begreppsmassigt hanseende.

Overklagandenimnden har anfért att for majoriteten av den fransksprakiga allminheten, som inte
forstar vare sig bulgariska, danska eller grekiska, har det dldre kidnnetecknet ingen innebord, varfor
det enligt ndmnden inte var majligt att gora nagon jamforelse i begreppsmassigt hinseende mellan
de motstiende kinnetecknen. Overklagandenimnden har tillagt att den omstindigheten att en
del av omsittningskretsen uppfattar de motstaende kédnnetecknen som bokstédver himtade fran
det danska, det bulgariska eller det grekiska alfabetet saknar betydelse och att majoriteten av den
fransksprakiga allménheten inte uppfattar det sokta varumérket som den matematiska symbolen
"noll” eller som symbolen for ett foremals diameter.

Sasom har papekats ovan i punkt 39 kan kdnnedom om att ett frimmande sprak har en viss
bokstav i sitt alfabet inte presumeras.

Tribunalen konstaterar att klaganden inte har aberopat nagra omsténdigheter som visar att den
fransksprakiga allménheten, som varken kan danska, bulgariska eller grekiska, skulle uppfatta det
sokta varumairket som att det forestdller en bokstav som anvinds pa danska, och det dldre
varumdrket som att det forestéller en bokstav som anvédnds pa grekiska och bulgariska. Enbart
stavningen av intervenientens namn och anvidndningen av detta namn pa en skylt for en butik i
Frankrike gor inte att det kan faststéllas att bokstaven "@” uppfattas pa det sétt som klaganden har
pastatt. Tribunalen konstaterar for ovrigt, i likhet med vad EUIPO med rétta har anfort, att
pastaendet om denna anvindning stods av en skirmdump fran en webbplats, som utgor bilaga
A5 till 6verklagandet, vilken klaganden ingav for forsta gangen vid tribunalen. Sddan bevisning
ska avvisas utan att det dr nodvandigt att undersoka den (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 14 maj 2009, Fiorucci/harmoniseringskontoret — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06,
EU:T:2009:157, punkt 22 och dér angiven rattspraxis).

Klaganden har inte heller styrkt att omsittningskretsen uppfattar det sokta varumirket i

R

betydelsen "6” pa danska.

Vad giller pastdendet att omséttningskretsen uppfattar bokstaven "@” som en beteckning i
matematiken for siffran 0, konstaterar tribunalen att detta pastidende endast stods av de uppgifter
som klaganden har lamnat om hur klaganden anvénder sig av denna bokstav i de varumérken som
bolaget innehar. Eftersom dessa uppgifter inte ror bokstaven "@” betraktad isolerat saknar de
relevans for att faststélla vilken inneb6rd denna bokstav har foér allmanheten. Det giller d&ven om
den ovanndmnda anvdndningen av bokstaven ar styrkt.

ECLI:EU:T:2021:442 7
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Vad giller pastaendet att omséttningskretsen uppfattar bokstaven "@” som en angivelse av ett
foremals diameter, konstaterar tribunalen att detta pastaende, i likhet med vad EUIPO med ritta
har péapekat, endast stods, inom ramen for detta 6verklagande, av bevisning som &beropats for
forsta gangen vid tribunalen, ndmligen bilagorna A.7, A.8 och A.9 till 6verklagandet. Enligt den
rattspraxis som det har erinrats om ovan i punkt 50 ska sddan bevisning emellertid avvisas.

[uteldmnas)

Rittegangskostnader
[uteldmnas)

Intervenienten har inte yrkat att klaganden ska forpliktas att ersdtta rattegangskostnaderna.
Intervenienten ska darfor bédra sina rattegangskostnader i enlighet med artikel 138.3 i
rattegdngsreglerna.

Nir det giller klagandens yrkande om att intervenienten ska forpliktas att ersétta kostnaderna for
forfarandet vid invindningsenheten och 6verklagandendmnden, rdcker det att konstatera att
eftersom Overklagandet av det 6verklagade beslutet ogillas genom forevarande dom, &r det
punkt 2 i slutet i beslutet som fortfarande géller for regleringen av de kostnader som uppkommit
i invdndningsforfarandet och i o6verklagandeforfarandet vid EUIPO (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Aldi/EUIPO - Sky (SKYLITe), T-736/15, ej
publicerad, EU:T:2017:729, punkt 131).
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Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Cole Haan LLC ska bira sina rittegangskostnader samt ersitta de kostnader som
uppkommit for Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO).

3) Samsoe & Samsoe Holding A/S ska bira sina riattegangskostnader.

Spielmann Oberg Mastroianni

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 14 juli 2021.

Underskrifter
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