PONTE FINANZIARIA MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH F.M.G. TEXTILES
(TIDIGARE MARINE ENTERPRISE PROJECTS)

DOMSTOLENS DOM (fjarde avdelningen)
den 13 september 2007 *

I mal C-234/06 D,

angéende ett overklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den
23 maj 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, Scandicci (Italien), foretriatt av P.L. Roncaglia,
A. Torrigiani Malaspina och M. Boletto, avvocati,

klagande,

i vilket de andra parterna ér:

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretradd av O. Montalto och M. Buffolo, bada i
egenskap av ombud,

svarande i forsta instans,
* Réttegangssprak: italienska.
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F.M.G. Textiles Srl, tidigare Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di

Alberto Fiorenzi Srl, Numana (Italien), foretritt av D. Marchi, avvocato,

intervenient i forsta instans,

meddelar

DOMSTOLEN (fjarde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden K. Lenaerts (referent) samt domarna
E. Juhasz, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis och J. Malenovsky,

generaladvokat: E. Sharpston,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga forfarandet,

och efter att den 29 mars 2007 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

foljande

Dom

Il Ponte Finanziaria SpA (nedan kallat klaganden) har yrkat att domstolen skall
upphéva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas forstainstansratt
den 23 februari 2006 i mal T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyran
— Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (REG 2006, s. 11-445) (nedan kallad
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den 6verklagade domen). Genom denna dom ogillade férstainstansrétten klagan-
dens talan om ogiltigférklaring av det beslut som hade fattats av fjarde
overklagandendmnden vid Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, moénster och modeller) (harmoniseringsbyrdn) den 17 mars 2003
(nedan kallat det angripna beslutet) i ett invindningsforfarande mellan klaganden
och Marine Enterprise Projects — Societa Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl.

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 8.1 b i radets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3) foreskrivs att ett varumairke inte kan registreras om innehavaren av ett
aldre varumérke invinder och "om det — pa grund av att det dr identiskt med eller
liknar det dldre varumirket och de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena
ar identiska eller ar av liknande slag — foreligger en risk att allménheten forvaxlar
dem inom det omrade dir det dldre varumirket &r skyddat”. Enligt artikel 8.2 a ii i
férordning nr 40/94 forstas med aldre varumérken bland annat sddana varumarken
som registrerats i en medlemsstat och for vilka ansékan om registrering har gjorts
tidigare dn anstkan om gemenskapsvarumirke.

I artikel 15.1 forordning nr 40/94 féreskrivs att om innehavaren av varumarket inte
inom fem ar efter registreringen har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumérket i
Europeiska gemenskapen for de varor eller tjanster f6r vilka det registrerats, eller om
sddant bruk inte skett inom en period av fem ar i f6ljd, skall gemenskapsvarumérket
bli foremal for de sanktioner som bestims i forordningen, under forutséttning att
det inte finns skilig grund for att gemenskapsvarumirket inte anvénts. Enligt
artikel 15.2 a likstills med sadant bruk som avses i artikel 15.1 att gemenskaps-
varumirket anvénds i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte féréindrar mérkets
egenartade karaktdr sdsom det registrerats.
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Artikel 43.2 i forordning nr 40/94 avser framstillan om invéndningar mot
registreringen av ett gemenskapsvarumirke. I den bestimmelsen foreskrivs att en
innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke som har gjort en invindning skall
ldgga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumérket verkligen har anvénts inom
gemenskapen for de varor eller tjdnster for vilka det ar registrerat och som laggs till
stod for invindningen under en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av
ansokan om gemenskapsvarumirke, eller for att det finns skilig grund for att det
inte har anvénts, forutsatt att det dldre gemenskapsvarumérket vid denna tidpunkt
har varit registrerat i minst fem ar. Laggs nagon sadan bevisning inte fram skall
ansokan avslés. Enligt artikel 43.3 i férordning nr 40/94 skall punkt 2 &ven tillampas
nér det giller dldre nationella varumérken, varvid anvindningen i den medlemsstat i
vilken det &ldre nationella varumirket skyddas skall motsvara anvéindning i
gemenskapen.

Bakgrund till tvisten

Den 24 september 1998 ansokte bolaget Marine Enterprise Projects — Societa
Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, numera F.M.G. Textiles Srl (nedan kallat
intervenienten) hos harmoniseringsbyrdn om registrering av figurmérket BAIN-
BRIDGE (nr 940007) som gemenskapsvarumarke. De varor som avsigs i ansékan
om registrering omfattades av klasserna 18, med rubriken "Léder och laderimita-
tioner, samt varor framstéllda av dessa material och ej ingédende i andra klasser;
djurhudar och pélsskinn; koffertar och resviskor; paraplyer, parasoller och
promenadkippar; piskor, seldon och sadelmakerivaror” och 25, med rubriken
"Klader, fotbekladnader, huvudbonader”, i den mening som avses i Nicedverens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid varumérkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

Klaganden invinde mot registrering den 7 september 1999 med stéd av artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94. Invindningen grundade sig pa att det forelag elva aldre
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varumdrken, vilka var registrerade i Italien for klasserna 18 och/eller 25. I samtliga
dessa varumirken utgjorde ordet bridge en bestindsdel. Det var friga om
figurmirkena Bridge (nr 370836), Bridge (nr 704338), Old Bridge (nr 606709),
The Bridge Basket (nr 593651), ordmirket THE BRIDGE (nr 642952), de
tredimensionella kidnnetecknen The Bridge (nr 704372) och The Bridge
(nr 633349), ordmirket FOOTBRIDGE (nr 710102), figurmérket The Bridge
Wayfarer (nr 721569) och ordméarkena OVER THE BRIDGE (nr 630763) och THE
BRIDGE (nr 642953).

Genom beslut av den 15 november 2001 avslog invindningsenheten vid harmoni-
seringsbyran invindningen med motiveringen att trots samspelet mellan graden av
varuslagslikhet och graden av likhet mellan de motstaende kinnetecknen kunde all
risk for forvaxling i den mening som avses i forordning nr 40/94 anses utesluten pa
grund av skillnaderna mellan varumérkena pa det visuella och fonetiska planet.
Klaganden 6verklagade detta beslut.

Harmoniseringsbyréns fjarde overklagandendmnd avslog i det angripna beslutet
éverklagandet. Overklagandenimnden limnade fem av de elva ildre registrerade
varumarkena (nr 370836, 704338, 606709, 593651 och 642952) utan avseende med
motiveringen att det inte hade visats att de hiaremot svarande varumirkena hade
anvants. Betriffande de sex andra dldre varumirkena (nr 704372, 633349, 710102,
721569, 630763 och 642953) fann 6verklagandendmnden att det inte fanns skal att
kvalificera dem som en varumérksserie, eftersom det inte forelag bevis for att
tillrickligt manga av dem hade anvints. Overklagandendmnden fann dérefter att det
inte forelag nigon risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 mellan de sex varumirkena och det sokta gemenskapsvaru-
mirket, eftersom den minsta grad av likhet mellan varumérkena som krévs for att
tillimpa principen om samspel mellan varuslagslikhet och kinneteckenslikhet inte
var for handen. Enligt sistndmnda princip kan lag varumairkeslikhet kompenseras
med hog varuslagslikhet och omvént.
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Forfarandet vid forstainstansritten och den dverklagade domen

Klaganden vickte, genom anstkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
30 maj 2003, talan om ogiltigférklaring av det angripna beslutet.

Harmoniseringsbyran och intervenienten yrkade att talan skulle ogillas.

Klagandena gjorde i sin forsta grund till stod for talan géllande att det hade skett ett
asidosattande av artikel 15.2 a och artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 samt
av regel 22 i kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomforande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1), eftersom O6ver-
klagandendmnden felaktigt hade liamnat flera av de &ldre varuméirkena utan
avseende med motiveringen att det inte hade visats att dessa varumérken hade
anvants.

I punkterna 27 och 28 i den 6verklagade domen konstaterade forstainstansritten att
overklagandendmnden hade grundat sin beddmning av risken for forvixling med det
sokta varumirket pa de sex dldre varumirkena (nr 704372, 633349, 710102, 721569,
630763 och 642953). Forstainstansritten fann darefter att det endast var i samband
med prévningen av argumentet att det skulle foreligga en varumérkesfamilj som
overklagandendamnden hade konstaterat att endast tva av varumérkena hade anvénts
och att de séiledes kunde tas i beaktande vid denna bedémning.

Overklagandenimnden hade betriffande dessa tva dldre varumirken uttryckligen
slagit fast att de inte var underkastade kravet att det skulle ldggas fram bevis for
deras anvindning enligt artikel 43 i férordning nr 40/94, eftersom den period om
fem ar fran registrering som foreskrivs i den bestimmelsen énnu inte hade gatt ut.
Overklagandendmnden hade dérfér funnit att sex av de dldre varumirkena skulle tas
i beaktande vid beddmningen av risken for f6rvixling med det s6kta varumérket. De
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italienska konsumenterna hade emellertid i praktiken endast kommit i kontakt med
tva av dessa dldre varumirken, varfor det inte fanns grund att medge det utvidgade
skydd pa grund av den pastidda forekomsten av en varumirkesfamilj som hade
aberopats av klaganden. Forstainstansritten fann att den grund som hade aberopats
av klaganden, och vilken hade samband med 6verklagandendmndens prévning av de
sex dldre varumérkena i fraga, i sjalva verket syftade till att ifrdgasitta den materiella
beddmning som 6verklagandendmnden hade gjort av risken for forvaxling mellan de
motstaende kidnnetecknen. Denna argumentation horde darfor till den andra
grunden avseende ett asidoséttande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Betriffande det faktum att 6verklagandenimnden hade limnat det édldre varumérket
THE BRIDGE (nr 642952) utan avseende, slog forstainstansritten i punkterna 31—
37 i den 6verklagade domen fast att for att det skall vara fraga om verkligt bruk av ett
varumairke kriavs det att varumérket i friga objektivt sett faktiskt forekommer pa
marknaden, att det dr bestdndigt i tiden och att kdnnetecknets utformning ar
oforanderlig. Det var med ritta som oOverklagandendmnden hade funnit att ett
verkligt bruk av det aktuella varumirket inte hade bevisats. Mot denna bakgrund
avvisades de handlingar som for forsta gangen hade lagts fram i forstainstansritten.

Betriffande de fyra andra aldre varumirken (nr 370836, nr 704338, nr 606709 och
nr 593651) som inte hade tagits i beaktande vid prévningen av risken for forvixling
med det sokta varumirket fann fOrstainstansritten, i punkterna 42-45 i den
overklagade domen, att det var med rétta som 6verklagandenimnden hade avslagit
registreringen av dem som sa kallade defensivmirken. Enligt forstainstansrétten var
det inte forenligt med den ordning for skydd for gemenskapsvarumérken som avses i
férordning nr 40/94 att ta hinsyn till sddana registreringar. Fér att innehavaren skall
tillerkdnnas exklusiva réttigheter enligt den ordningen krévs det som ett noédvéandigt
villkor att det foreligger bevis for att varumirket i friga anvinds. Betrdffande fragan
huruvida varumirket Bridge (nr 370836) vid en helhetsbedomning kunde anses
motsvara varumirket THE BRIDGE (nr 642952) i den mening som avses i
artikel 15.2 a i férordning nr 40/94, fann forstainstansrétten i punkterna 50 och 51 i
den overklagade domen att villkoren for att tillimpa den bestimmelsen inte var
uppfyllda i det foreliggande fallet. Enligt forstainstansritten var det inte méjligt
enligt den bestimmelsen f6r en innehavare av ett registrerat varumirke att styrka
anvindningen av detta genom att aberopa anvindningen av ett liknande varumérke
som var foremal f6r en separat registrering.
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Betriffande den andra grunden, vilken avsag ett asidosittande av artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94, konstaterade forstainstansritten i punkterna 75-117 i den
overklagade domen att de varor som avsigs i ansokan om gemenskapsvarumirke
och de varor som avsdgs i de sex dldre nationella varumérkena (vilka hade anvénts av
overklagandendmnden for att bedoma risken for forvixling) var identiska, men att
de motstdende kinnetecknen endast uppvisade likheter pa det fonetiska planet, men
inte pa det visuella eller det begreppsmaéssiga planet. Forstainstansratten fann darfor
att overklagandendmnden gjorde en riktig beddmning nér den fann att det inte
forelag nagon risk att konsumenterna forvéixlade det sokta varumirket med de sex
dldre varuméirkena, betraktade var for sig. Betriffande argumentet att de &ldre
varumiérkena utgjorde en varumirkesfamilj eller en varumirkesserie, slog
forstainstansritten fast, i punkt 128 i den Gverklagade domen, att det var med
riatta som 6verklagandendmnden hade ldamnat de argument som hade framférts av
klaganden i syfte att komma i &tnjutande av det skydd som tillkommer
varumirkesserier utan avseende. Det forelag ndmligen inga bevis f6r att samtliga
varumirken som ingick i serien hade anvénts, eller for att i vart fall tillrackligt
ménga varumdirken hade anvints for att det skulle vara friga om en varumaérkesfa-
milj.

Forstainstansritten ogillade darfor den talan om ogiltigférklaring som hade vickts
av klaganden.

Parternas yrkanden

Klaganden har yrkat att domstolen skall

— upphiva den 6verklagade domen,

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersitta rittegangs-
kostnaderna séavil i forstainstansréitten som i domstolen.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att domstolen skall

— ogilla éverklagandet, och

— forplikta klaganden att ersitta rattegangskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att domstolen skall

— i forsta hand avvisa 6verklagandet enligt artikel 119 i rédttegangsreglerna,

— iandra hand ogilla 6verklagandet och faststilla den 6verklagade domen, samt

— i vart fall forplikta klaganden att ersitta intervenientens rittegdngskostnader
savil i forstainstansritten som i domstolen.

Overklagandet

Intervenienten har gjort gillande att klagandens advokater i forsta stycket i
overklagandet har uppgett att de handlar i kraft av en sérskild bestyrkt fullmakt,
"vilken som en administrativ handling ar bilagd ansékan genom vilken talan vickts
vid forstainstansritten”. Den handlingen finns emellertid inte i akten och
overklagandet skall dérfor avvisas.
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Domstolen konstaterar att handlingen i fraga finns i akten sdsom denna har
upprittats hos forstainstansritten. Det finns darfor inte nagon grund for att avvisa
overklagandet.

Domstolen anser att det finns anledning att férst préva den forsta och den femte
grunden. Klaganden har i anslutning till dessa grunder héavdat att forstainstansratten
asidosatte artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 vid bedémningen av risken for
forvaxling mellan det sokta varumirket och klagandens sex dldre varumérken
(nr 704372, nr 633349, nr 710102, nr 721569, nr 630763 och nr 642953). Den andra
grunden avser en felaktig tillimpning av artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94,
vilken ledde till att det aldre varumiarket THE BRIDGE (nr 642952) lamnades utan
avseende. Som tredje grund har det gjorts géllande att forstainstansritten asidosatte
artikel 15.2 a i férordning nr 40/94, vilket ledde till att det dldre varumérket Bridge
(nr 370836) limnades utan avseende. Den fjirde grunden avser en felaktig
tillimpning av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, vilken ledde till att det
aldre varumirket Bridge (nr 370836) och de édldre varumirkena nr 704338, 606709
och 593651 limnades utan avseende som defensivimérken.

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 vid
bedémmuingen av risken for forvixling med de dldre varumdrkena, betraktade var for

sig

Parternas argument

I den forsta grunden, vilken 4r uppdelad i tre delgrunder, har klaganden gjort
gillande att forstainstansritten tillimpade artikel 8.1 b i férordning nr 40/94
felaktigt, eftersom de motstaende varumérkena uppvisade den minsta grad av likhet
som krivs for att det skall foreligga risk for forvaxling.
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For det forsta slog forstainstansritten fast i punkt 105 i den 6verklagade domen att
det forelag fonetiska likheter mellan samtliga motstdende varumérken och att det
forelag en "betydande” fonetisk likhet mellan det sokta varumérket och ordmérkena
THE BRIDGE (nr 642953) och FOOTBRIDGE (nr 710102) samt med de dldre
tredimensionella varumirken i vilka ordelementet the bridge ingick (nr 704372 och
nr 633349). Enligt klaganden &r det fast réittspraxis att fonetisk likhet har foretride
framfor en eventuell avsaknad av visuell likhet pa det grafiska planet.

For det andra anser klaganden att det var fel av forstainstansritten att finna att det
inte forelag nagon risk for forvaxling pa grund av olikheterna pé det visuella och det
begreppsméssiga planet mellan det sokta varumirket och de dldre varumérkena.
Klaganden har gjort gillande att den bedoémning att det inte foreldg négon
begreppsmassig likhet som forstainstansritten gjorde i punkterna 107-113 i den
overklagade domen, grundade sig pa en uppfattning om den niva som den italienska
genomsnittskonsumentens kunskaper i det engelska spraket héller. Enligt klaganden
kénner emellertid enligt den senaste Eurobarometer-undersékningen (Europeiska
gemenskapernas kommissions organ for opinionsundersokningar) endast 15-
20 procent av den italienska allménheten till betydelsen av det engelska ordet
bridge. Eftersom bestdndsdelen bridge dr gemensam for samtliga av de aktuella
varumadrkena, foreligger det dven en viss visuell likhet mellan dem.

Med hinsyn till att de motstdende varumirkena avser identiska varor och till den
hoga sarskiljningsférmaga som de édldre varumiérkena har, borde forstainstansritten
vid jamférelsen mellan de motstaende varumirkena ha gjort en helhetsbedémning
grundad pa principen om samspel mellan de faktorer som beaktas. Med beaktande
av den betydande fonetiska likheten mellan de motstiende varumirkena och deras
begreppsmissiga och visuella likheter skulle en sddan bedémning inte, utan att det
var fraga om felaktig rittstillimpning, kunna leda till slutsatsen att risken for
forvaxling var utesluten.

Enligt harmoniseringsbyran kan det bortses fran en viss fonetisk likhet, om denna
likhet inte har nagot inflytande pa konsumenten och om den endast utgér en av flera
delar i den helhetsbedémning som gors.
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Intervenienten har i fraga om den fonetiska aspekten gjort gillande att klaganden
har gjort en godtycklig tolkning av den o6verklagade domen. Intervenienten har
betriffande den begreppsmaissiga aspekten hivdat att det av den undersékning som
har aberopats av klaganden inte gir att dra slutsatsen att den italienske
genomsnittskonsumenten inte skulle kdnna till betydelsen, pa sitt modersmal, av
det engelska ordet bridge. Betydelsen av varumarket THE BRIDGE motsvaras av den
sirskiljande delen av klagandens firma, Il Ponte. Genom att vilja detta varumérke
har klaganden velat skapa ett samband mellan denna firma och de saluférda varorna,
och denne ansag séledes att italienska konsumenter kunde uppfatta detta samband.
Intervenienten har i friga om principen om samspel mellan de faktorer som beaktas,
i likhet med harmoniseringsbyran, gjort gillande att det var med ritta som
forstainstansrétten fann att det sokta varumirket och klagandens varumérken inte
liknade varandra. Den principen dr dérfor inte tillimplig.

Domstolens bedémning

— Den forsta grundens forsta del

I punkterna 102-106 i den 6verklagade domen konstaterade forstainstansritten att
de fonetiska likheterna var ganska svaga om det sokta varumirket jamfoérdes med
det dldre varumérke som innehaller ordelementet The Bridge Wayfarer (nr 721569)
och det dldre ordmirket OVER THE BRIDGE (nr 630763). Forstainstansriatten fann
att de fonetiska likheterna var starkare med de édldre ordmérkena THE BRIDGE och
FOOTBRIDGE (nr 642953 och nr 710102) och med de aldre tredimensionella
varumirkena med ordelementet the bridge (nr 704372 och nr 633349). Forstain-
stansritten ansig emellertid att denna likhet férsvagades savil av forekomsten av
artikeln the och prefixet foot i de dldre varumérkena, som av férekomsten av prefixet
bain i det sokta varumirket. Forstainstansritten slog saledes endast fast att det
forelag en viss fonetisk likhet mellan det sokta varumérket och de fyra ildre
varumérkena.
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I motsats till vad klaganden har hivdat ansag forstainstansritten siledes inte att det
forelag fonetiska likheter mellan samtliga motstaende varumérken. Forstainstans-
ritten kvalificerade, i punkt 115 i den 6verklagade domen, den fonetiska likheten
mellan det sokta varumiérket och de fyra édldre varumirkena som “betydande”.
Denna kvalificering innebar dock inte nagon felaktig rattstillimpning.

Aven om det inte kan uteslutas att risk for forvixling kan uppsté redan av det skilet
att varumdrkena liknar varandra i fonetiskt hinseende, erinrar domstolen om att
forekomsten av en sadan risk skall bedomas inom ramen fér en helhetsbedomning
av de ifrdgavarande kiannetecknens begreppsmissiga och visuella likhet samt av
deras ljudlikhet (se dom av den 23 mars 2006 i mal C-206/04 P, Miillhens mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. 1-2717, punkt 21, se aven, for ett liknande
resonemang, dom av den 12 juni 2007 i C-334/05 P, harmoniseringsbyran mot
Shaker, REG 2007, s. [-4529, punkterna 34 och 35).

Denna helhetsbedomning skall grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena
astadkommer med héansyn sdrskilt till deras sidrskiljande och dominerande
bestdndsdelar (se domen i det ovannidmnda maélet Miilhens mot harmoniserings-
byran, punkt 19, och se, betriffande radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178), bland
annat dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191,
punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

Helhetsbedémningen innebdr att de begreppsmissiga och visuella skillnaderna
mellan tva kdnnetecken kan forta verkan av den ljudlikhet som foreligger mellan
kénnetecknen, under forutsittning att innebérden av atminstone ett av dessa
kénnetecken #r klar och bestimd for omsittningskretsen, pa si sitt att den direkt
kan uppfattas av denna krets (se dom av den 12 januari 2006 i mal C-361/04 P, Ruiz-
Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-643, punkt 20, domen i det
ovannidmnda malet Miilhens mot harmoniseringsbyran, punkt 35, och dom av den
15 mars 2007 i mal C-171/06 P, TL.M.E. ART mot harmoniseringsbyran, REG 2007,
s. [-41, punkt 49).
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Sasom generaladvokaten har konstaterat i punkt 56 i sitt forslag till avgérande utgér
beddémningen av en eventuell ljudlikhet endast en av de relevanta faktorerna inom
ramen for helhetsbedomningen. Det gar darfor inte att dra slutsatsen att det
nodvindigtvis foreligger risk for forvixling sa snart som endast ljudlikhet mellan tva
kannetecken konstaterats (domen i det ovannidmnda malet Miilhens mot harmoni-
seringsbyran, punkterna 21 och 22).

I det foreliggande fallet ansag forstainstansrétten, i punkterna 116 och 117 i den
overklagade domen, att det inte kunde foreligga risk for forvaxling enbart pa grund
av likheten pa det fonetiska planet, eftersom graden av fonetisk likhet var av mindre
betydelse p& grund av att de aktuella varorna salufordes pa ett sadant sitt att
omsittningskretsen vid kopet vanligtvis uppfattade varornas varumirke visuellt.

Forstainstansritten provade saledes inom ramen for en helhetsbedémning av risken
for forvaxling det helhetsintryck som de aktuella kédnnetecknen astadkom vad giller
deras eventuella begreppsmissiga och visuella likheter samt i friga om deras
eventuella ljudlikhet. Forstainstansritten kunde inom ramen for denna beddmning,
utan att gora sig skyldig till felaktig rattstillimpning, finna att det inte féreldg nagon
risk for forvixling, eftersom det saknades begreppsmaissiga och visuella likheter.

Klaganden kan inte med framgang begira att domstolen skall ersitta forstainstans-
rattens beddémning med sin egen bedomning i detta hinseende. Enligt fast
rattspraxis foljer det av artikel 225 EG och artikel 58 forsta stycket i domstolens
stadga att ett Overklagande &r begridnsat till rattsfragor. Forstainstansritten &r
saledes ensam behorig att faststilla och beddma de relevanta faktiska omstéindighe-
terna och att beddéma bevisningen. Bedomningen av de faktiska omstindigheterna
och bevisningen utgor dirfor inte — utom i det fall d& uppgifter som understillts
forstainstansritten har missuppfattats — en rittsfriga som i sig dr understilld
domstolens kontroll i ett mal om overklagande (se bland annat dom av den
18 juli 2006 i mal C-214/05 P, Rossi mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-7057,
punkt 26, och av den 26 april 2007 i méal C-412/05 P, Alcon mot harmonisering-
sbyran, REG 2007, s. I-3569, punkt 71).
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Forstainstansrittens konstateranden i punkterna 115-117 i den 6verklagade domen
utgdr en beddmning av de faktiska omstiandigheterna. Forstainstansritten gjorde en
helhetsbedomning av risken for forvixling grundad pa det helhetsintryck som
varumirkena astadkom med hidnsyn sérskilt till deras séarskiljande och dominerande
bestandsdelar.

Domstolen avvisar darfor det argument som klaganden har framfért och vilket syftar
till att domstolen skall ersitta forstainstansrittens bedoémning av de faktiska
omstindigheterna med sin egen bedémning.

Den forsta grundens forsta del skall darfor delvis avvisas. I den del som den kan
provas i sak kan den inte leda till bifall for 6verklagandet.

— Den forsta grundens andra del

Klaganden har anfort ett argument som &r grundat pa en nyligen genomférd
undersokning. Argumentet avser i realiteten att ifragasitta den bedémning av de
faktiska omstindigheterna avseende de begreppsmaissiga likheterna mellan de
motstaende kiannetecknen som forstainstansritten gjorde i punkterna 107—114 i den
overklagade domen. Domstolen avvisar ¢verklagandet savitt avser detta argument.

Sasom det har erinrats om ovan i punkt 38 ankommer det ndmligen inte pa
domstolen att ifragasitta saidana bedémningar vid ett 6verklagande, i andra fall 4n
nér bedémningarna grundar sig pa en missuppfattning av handlingarna i mélet.
Detta har inte pastatts i det foreliggande fallet.
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Betriffande vad klaganden har anfort i friga om forstainstansrittens bedémning, i
punkterna 92—-101 i den 6verklagade domen, av den visuella likheten, framgér det av
fast rittspraxis att enligt artikel 225 EG, artikel 58 forsta stycket i domstolens stadga
och artikel 112.1 forsta stycket c¢ i domstolens rittegdngsregler skall det i ett
overklagande klart anges pa vilka punkter den dom som det yrkas upphiavande av
ifragasatts samt de rattsliga grunder som sérskilt dberopas till stod f6r detta yrkande
(dom av den 4 juli 2000 i mal C-352/98 P, Bergaderm och Goupil mot
kommissionen, REG 2000, s. 1-5291, punkt 34, och av den 30 juni 2005 i
maél C-286/04 P, Eurocermex mot harmoniseringsbyran, REG 2005, s. 1-5797,
punkt 42).

Det argument som har dberopats av klaganden uppfyller inte dessa krav. Det
innehéller inte nagon rattslig argumentation som visar pa vilket sitt som
forstainstansrétten gjorde sig skyldig till en felaktig rattstillimpning. Klaganden
har endast dnyo aberopat en grund som aberopades i forstainstansrétten, utan att
grunden i friga har utvecklats ytterligare och utan att det framgar vilka delar av den
overklagade domen som grunden i fraga hanfor sig till.

Argumentet utgor endast ett forsok att fa till stand en ny provning av talan i férsta
instans, i strid med kraven i domstolens stadga och i dess rittegangsregler.

Den forsta grundens andra del skall foljaktligen avvisas.

— Den forsta grundens tredje del

Aven om det ir riktigt att 13g varu- eller tjinsteslagslikhet kan kompenseras med
hog varumairkeslikhet och omvént, i enlighet med principen om samspel mellan de
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faktorer som beaktas och sirskilt varumérkeslikheten och varu- eller tjénsteslags-
likheten (se bland annat dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkt 17, samt domarna i de ovannimnda mélen Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och T.LM.E. ART mot harmoniseringsbyrén,
punkt 35), har domstolen slagit fast att for att det skall foreligga risk for forvaxling
enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 krévs det saval att det sokta varumérket ar
identiskt med eller liknar det dldre varumirket som att de varor eller tjinster som
avses i ans6kan om registrering dr identiska med eller av liknande slag som de varor
eller tjanster for vilka det &dldre varumérket registrerades. Det &r fraga om
kumulativa villkor (se dom av den 12 oktober 2004 i mal C-106/03 P, Vedial mot
harmoniseringsbyran, REG 2004, s. I-9573, punkt 51).

Forstainstansritten fann, i punkt 116 i den &verklagade domen, att d&ven om de
motstiende kinnetecknen uppvisade fonetiska likheter, var denna faktor av mindre
betydelse, eftersom omséttningskretsen vanligtvis uppfattade varornas varumérke
visuellt. Forstainstansritten fann dessutom att det inte heller foreldg nagra
begreppsmassiga eller visuella likheter. Den bedémningen kan inte ifragasittas av
de skil som anforts i samband med prévningen av den forsta grundens andra del.

Forstainstansratten kunde déarfor utan att gora sig skyldig till felaktig réttstillamp-
ning vid sin bedémning av risken for forvixling finna att de motstdende
varumirkena, betraktade var for sig, inte uppvisade den minsta grad av likhet som
kravs for att det skall foreligga risk for forvixling grundad enbart pa de éldre
varumirkenas hoga sarskiljningsformaga, eller pa att de varor som de éldre
varumirkena omfattade var identiska med de varor som det sokta varumirket
omfattade.

Med hiénsyn till att nagon minsta grad av likhet inte foreligger, kan forstainstans-
ratten inte klandras for att den inte tillimpade principen om samspel vid
helhetsbedémningen av risken for forvaxling.
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Mot denna bakgrund kan o6verklagandet inte vinna bifall savitt avser den forsta
grundens tredje del.

Overklagandet kan siledes inte vinna bifall sivitt avser den forsta grunden.

Den femte grunden: Asidosdittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 vid
bedémmuingen av risken for forvixling med de dldre varumdrkena, betraktade som
delar av en varumdrkesfamilj eller av en varumdrkesserie

Parternas argument

Klaganden har hévdat att forstainstansritten gjorde en felaktig tillimpning av
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 vid bedomningen av risken for foérvéxling i
forhallande till den varumérkesfamilj eller den varumérkesserie som utgjordes av de
aldre varumirkena. Enligt klaganden skall bedomningen av risken for forvixling,
under de fem &r som foregir ansbkan om gemenskapsvarumirke, ske genom att
varumirkena jamfors saisom de har registrerats, utan att det kréavs att varumérket
faktiskt har anvints. Klaganden har papekat att det forhaller sig pa detta sitt nér en
invindning som &r grundad p& foérekomsten av detta enda &ldre varumérke
framstills av innehavaren av detta varumirke, utan att det finns nagon skyldighet att
varumdrket skall ha anvénts. Att krava att de dldre varumairkena skall ha anvénts
innebér att en innehavare av seriemirken, som stdr i begrepp att lansera produkter
pa marknaden som omfattas av varumirkena (vilka registrerats, men &nnu inte
anvints) i serien, skulle frantas det skydd som tillkommer seriemérken i forhéllande
till en tredje man som lagligen har gett in en ansékan om registrering av ett liknande
varumirke och som bestimmer sig for att faktiskt anvdnda detta varumérke vid
samma tidpunkt.

Harmoniseringsbyran har for det forsta gjort gillande att begreppet seriemérken inte
aterfinns i forordning nr 40/94, utan héarrér fran réttspraxis i italiensk varumarkes-
ratt. Begreppet innebér att en faktisk situation, vilken kinnetecknas av méjligheten
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att varumérkena i serien och det sokta varumérket kan associeras med varandra, ges
rattslig status. Den omstdndigheten att varumérkena kan associeras med varandra
kan innebidra att omséttningskretsen forvixlar dem pd grund av att flera
varumirken, vilka har en sirskiljande bestindsdel gemensam och vilka avser
identiska varor eller varor av liknande slag, forekommer samtidigt p& marknaden.
Det kravs f6ljaktligen att de aktuella varumirkena férekommer pa marknaden.

For det andra skulle ett beaktande av den omsténdigheten att de dldre varumérkena
ingick i en varumirkesserie innebdra en utvidgning av det skydd som dessa
varumirken kommer i atnjutande av betraktade var for sig. Detta innebér att det dr
uteslutet att gbra en abstrakt bedémning av risken for forvixling, vilken uteslutande
grundar sig pa flera registreringar av varumédrken som innehéller samma sérskiljande
bestandsdel och som inte har varit foremal for faktisk anvindning.

Harmoniseringsbyran har for det tredje gjort géllande att frigan om seriemérken ar
hanforlig till en beddmning av de faktiska omstdndigheterna i form av
konsumenternas uppfattning av de motstaende varumérkena. Harmoniseringsbyran
har dock papekat att varumirkena i den pastddda varumirkesserien inte har anviénts
och att de inte sinsemellan uppvisar de kinnetecken som gor det méjligt att anse att
de utgor en varumirkesfamilj.

Intervenienten har papekat att dven om klaganden inte var skyldig att bevisa att de
dldre varumirken som hade ordelementet bridge gemensamt anvénts for att
férhindra att respektive registrering upphivdes, var klaganden icke desto mindre
skyldig att gora detta for att styrka att den pastiadda familjen av varumaérken, vilka
inneholl detta ordelement, forelag.

Domstolens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall risken fér férvaxling pa grund av dels
att det s6kta varumirket liknar ett dldre varumairke, dels att de varor eller tjanster
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som omfattas av varumérkena ar av liknande slag bedémas med utgangspunkt i
huruvida det foreligger en risk att allménheten foérvixlar dem inom det omrade dir
det dldre varumirket ar skyddat.

Med hénsyn till de aktuella varornas karaktéir — vilkas beteckningar finns atergivna i
punkt 5 i forevarande dom — konstaterade forstainstansrétten, i punkt 78 i den
overklagade domen, att den omsittningskrets i forhallande till vilken bedémningen
av risken for forvixlingen skall goras for samtliga aktuella varor utgjordes av
genomsnittskonsumenten i den medlemsstat i vilken de &ldre varumirkena var
skyddade, det vill sdga i Italien.

Domstolen konstaterar att enligt artiklarna 4-6 i forordning nr 40/94 kan en
registrering av ett varumirke endast avse enskilda varumirken. Det dr endast
enskilda varumérken som omfattas av det skydd som registreringen innebér, och
skyddet giller for en tid av minst fem éar. Detta ar fallet d&ven om flera varumérken,
vilka uppvisar en eller flera gemensamma och sérskiljande bestandsdelar, registreras
samtidigt.

Nér det har framstillts en invindning mot registreringen av ett gemenskapsvaru-
mirke, vilken dr grundad pa férekomsten av ett ensamt, dldre varumérke som énnu
inte dr underkastat anvindningskravet, bedoms risken for forvixling genom att det
sker en jimférelse mellan de tvd varumirkena, sdsom dessa varumérken har
registrerats. Det forhaller sig pa ett annat sitt nér invindningen &dr grundad pa flera
varumdrken, vilka uppvisar gemensamma kénnetecken och darfor kan anses inga i
en varumérkesfamilj eller en varumirkesserie.

Det foreligger risk for férvéixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 om det finns risk for att allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i
fraga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag med
ekonomiska band (se domen i det ovannidmnda mélet Alcon mot harmoniserings-

I-7386



64

65

66

67

PONTE FINANZIARIA MOT HARMONISERINGSBYRAN OCH F.M.G. TEXTILES
(TIDIGARE MARINE ENTERPRISE PROJECTS)

byran, punkt 55, och, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda maélet
Canon, punkt 29). I friga om varumérkesfamiljer och varumérkesserier foljer risken
for forvixling av det faktum att konsumenten kan ta miste pa ursprunget for de
varor och tjanster som omfattas av det sokta varumirket, och att konsumenten
felaktigt tror att det varumaérket ingr i varumérkesfamiljen eller varumirkesserien.

Sasom generaladvokaten har uttalat i punkt 101 i sitt forslag till avgorande, kan det
inte forvintas att en konsument skall uppticka en gemensam bestandsdel i denna
varumirkesfamilj eller varumirkesserie, eller associera den varumérkesfamiljen eller
varumarkesserien med ett annat varumirke som innehdller samma bestindsdel,
savida inte ett tillrdckligt antal varumérken vilka kan utgéra en varumérkesfamilj
eller en varuméirkesserie har anvénts. For att det skall foreligga risk for att
allménheten skall missta sig och tro att det sokta varumérket ingar i en
varumairkesfamilj eller i en varumirkesserie maste darfér de édldre varumérken
som ingér i den aktuella varumérkesfamiljen eller i den aktuella varumaérkesserien
forekomma pa marknaden.

I motsats till vad som har gjorts gillande av klaganden stéllde forstainstansritten
inte kravet att det skulle bevisas att de dldre varumirkena som saddana hade anvints,
utan endast att det skulle bevisas att tillrickligt méanga av de varumirken vilka skulle
kunna ingd i en varumérkesserie hade anvints. Det var friga om att styrka
férekomsten av en varumirkesserie i syfte att bedoma risken for forvixling.

Av detta foljer att det var med rétta som forstainstansrétten fann att det var riktigt av
overklagandendamnden att limna de argument som hade framforts av klaganden i
syfte att komma i atnjutande av det skydd som tillkommer varumirkesserier utan
avseende, eftersom det inte hade visats att det hade skett nagon sadan ovan angiven
anvéndning.

Overklagandet kan siledes inte vinna bifall sivitt avser den femte grunden.
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Den andra grunden: Asidoséttande av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94
genom att forstainstansrdtten ldmnade det dldre varumdrket THE BRIDGE
(nr 642952) utan avseende

Parternas argument

Enligt klaganden tillimpade forstainstansritten artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 felaktigt. Forstainstansritten gjorde inte en beddmning av relevansen av de
handlingar rérande anviandningen av varumérket THE BRIDGE (nr 642952) under
ar 1995 for varor i klass 25, som klaganden hade lagt fram i syfte att faststilla att
varumirket verkligen anvints under en tid av fem ar fore dagen for offentliggo-
randet av ans6kan om gemenskapsvarumérke.

Forstainstansritten lade till ett villkor som inte var foreskrivet i artikel 43.2 och 43.3
i forordning nr 40/94 genom att kréva att varumérket THE BRIDGE (nr 642952)
skulle ha anvints kontinuerligt.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att prévningen av de bevis som hade lagts
fram av klaganden utgor en del av forstainstansrittens bedomning av de faktiska
omstindigheterna. Forstainstansritten stillde inte upp nagot villkor som inte var
foreskrivet i den ndmnda bestdmmelsen genom att krdva att varumdrket hade
anvéants kontinuerligt under den ifrdgavarande femérsperioden. Forstainstansratten
kriavde endast i enlighet med den artikeln att anvindningen skulle vara konstant.
Denna grund skall dérfér avvisas. Den kan i vart fall inte leda till bifall for
overklagandet.

Intervenienten har gjort gillande att framstillningen av enbart en katalog for
sdsongen 1994/1995 och inférandet av ett ringa antal annonser ar 1995 inte ar
tillrackligt for att visa att varumirket hade anvénts i betydlig omfattning.
Intervenienten anser darfor att det endast kan vara fraga om en fiktiv anvindning
av varumdrket i syfte att férhindra att registreringen upphévs.
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Domstolens bedémning

Betriffande pastaendet att forstainstansritten kriavde att varumiérket THE BRIDGE
(nr 642952) skulle ha anvints kontinuerligt under hela referensperioden, framgér
det av domstolens rittspraxis att det dr fraga om verkligt bruk av ett varumérke nér
detta anvénds i enlighet med dess grundlidggande funktion, vilken &r att garantera
ursprungsidentiteten hos de varor och tjanster for vilka det har registrerats, i syfte
att skapa eller bibehalla avsittningsmojligheter for dessa varor och tjanster. Detta
giller inte fiktiv anvindning som enbart har till syfte att bibehalla varumérkesritten.
Beddmningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumérket skall goras pa
grundval av samtliga omsténdigheter och forhallanden som kan styrka att mérket
faktiskt utnyttjas kommersiellt, bland annat i vilken omfattning och hur ofta
varumairket har anvints (se dom av den 11 maj 2006 i mal C-416/04 P, Sunrider mot
harmoniseringsbyran, REG 2006, s. 1-4237, punkt 70, se aven, for ett liknande
resonemang, apropa artikel 10.1 i ovanndmnda direktiv 89/104 (en bestimmelse
som dr identisk med artikel 15.1 i férordning nr 40/94), dom av den 11 mars 2003 i
mal C-40/01, Ansul, REG 2003, s. I-2439, punkt 43, och beslut av den 27 januari 2004
i mal C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 27).

Fragan huruvida ett varumérke anvénds i tillrackligt stor omfattning for att bibehalla
eller skapa marknadsandelar for de varor eller tjanster som skyddas av mérket beror
saledes pa en rad faktorer och pa en bedémning av det enskilda fallet. En av de
faktorer som kan tas i beaktande dr hur ofta eller med vilken regelbundenhet
varumirket anvinds (domen i det ovannamnda malet Sunrider mot harmonise-
ringsbyran, punkt 71, se &ven, for ett liknande resonemang, beslutet i det
ovanndmnda malet La Mer Technology, punkt 22).

I punkt 35 i den 6verklagade domen konstaterade forstainstansritten att bevisen for
att varumirket hade anvénts var mycket begrinsade avseende ar 1994 och
obefintliga avseende aren 1996—1999. Forstainstansriatten kridvde inte dérigenom
att klaganden skulle bevisa att varuméirket THE BRIDGE (nr 642952) hade anvints
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kontinuerligt under hela den aktuella tidsperioden. Forstainstansritten provade, i
enlighet med ovan i punkterna 72 och 73 ndmnd réttspraxis, huruvida varumérket
hade varit foremal for verkligt bruk under den aktuella tidsperioden. Forstain-
stansritten gjorde darfor, i punkterna 32-36 i den o&verklagade domen, en
bedémning av huruvida det, genom den omfattning i vilken varumérket hade
anvénts och i kraft av hur ofta det hade anvints, var styrkt att varumairket faktiskt
féorekom pa marknaden, att det var bestindigt i tiden och att kdnnetecknets
utformning var oférianderlig,

Klaganden har lagt forstainstansritten till last att den inte pa ett riktigt satt provade
den bevisning som hade lagts fram. Domstolen konstaterar att forstainstansrétten i
enlighet med artikel 43.2 i férordning nr 40/94, jamford med artikel 43.3 i samma
férordning, bedomde bevisningen i syfte att avgéra huruvida det var styrkt att
varumirket THE BRIDGE {(nr 642952) hade anvints under en tid av fem &r fore
dagen for offentliggérandet av ansokan om gemenskapsvarumairke. I punkterna 33—
36 i den 6verklagade domen kontrollerade forstainstansratten huruvida det var fraga
om verkligt bruk av varumérket THE BRIDGE (nr 642952) mellan den 14 juni 1994
och den 14 juni 1999, vilket var dagen for offentliggérandet av ansékan om
gemenskapsvarumirke. Denna kontroll skedde med utgangspunkt i den bevisning
f6r anvindning av varumérket som hade lagts fram av sokanden (en katalog for
host/vinter 1994—1995 och annonser som hade inforts under ar 1995). Forstain-
stansritten fann att det inte var fraga om ett verkligt bruk av varumérket. Det kan
inte ldggas forstainstansritten till last att den vid sin bedémning inte tog i beaktande
de andra kataloger som hade lagts fram, eftersom de katalogerna inte var daterade.
Den slutsats som forstainstansriatten nddde med hénsyn till den bevisning som den
hade tillgang till 4r for 6vrigt uteslutande hianforlig till bedémningen av de faktiska
omsténdigheterna.

Klaganden soker med sina argument att ifrdgasitta bedomningen av de faktiska
omstindigheterna. Sdsom det har erinrats om ovan i punkt 38, utgdr inte
bedémningen av de faktiska omstandigheterna — utom i det fall da uppgifter som
understillts forstainstansritten har missuppfattats — en fraga som ar understalld
domstolens kontroll i ett mal om 6verklagande. I det foreliggande fallet har det inte
pastatts att forstainstansréitten skulle ha missuppfattat de uppgifter som hade
understillts den.

Den andra grunden skall darfor delvis avvisas. I den del som den kan prévas i sak
kan den inte leda till bifall for 6verklagandet.
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Den tredje grunden: Asidosdttande av artikel 15.2 a i forordning nr 40/94 genom att
forstainstansrdtten ldmnade det dldre varumdrket Bridge (nr 370836) utan avseende

Parternas argument

Klaganden har anfort att forstainstansritten tillimpade artikel 15.2 a i férordning
nr 40/94 felaktigt genom att limna varumarket Bridge (nr 370836) utan avseende vid
bedémningen av risken for forvixling, utan att det kontrollerades huruvida det
varumairket endast utgjorde en nigot dndrad form av varumérket THE BRIDGE
(nr 642952). Den omstindigheten att sistndmnda varumérke redan var registrerat
var hérvidlag av ringa betydelse. Klaganden har medgett att den erforderliga
bevisningen for att varumirket Bridge (nr 370836) hade anvints inte hade lagts
fram. Klaganden anser emellertid att denne fritagits fran skyldigheten att lagga fram
den aktuella bevisningen, eftersom det hade lagts fram bevisning f6r att varumérket
THE BRIDGE (nr 642952) hade anvéants och det rader fullstindig identitet mellan de
varor som omfattas av de tvd varumirkena. Den enda skillnaden mellan
varumirkena utgors av forekomsten av artikeln the i det ena varumdérket. Klaganden
anser att den omstindigheten att artikeln the lagts till inte fordndrar den egenartade
karaktiren hos varumirket Bridge (nr 370836). Den tolkning som forstainstans-
ritten gjorde av artikel 152 a i forordning nr 40/94 skulle kunna leda till
diskriminering mellan innehavaren av ett varumirke, vilken endast har registrerat
detta i en grundversion, men som anvénder en rad olika versioner av sitt varumérke,
och innehavaren av ett varumérke som véljer att registrera samtliga versioner av sitt
varumérke.

Enligt harmoniseringsbyran skall denna grund delvis avvisas. I den del som kan
provas i sak kan den inte leda till bifall f6r Gverklagandet. For det forsta ar inte
villkoret att varumérket THE BRIDGE (nr 642952) — vilket endast skulle utgéra en
nagot dndrad form av varumairket Bridge (nr 370836) — faktiskt har anvénts uppfyllt.
For det andra innebir tilligget av artikeln the en visentlig forandring, vilken &ndrar
det registrerade varumirkets egenartade karaktir. For det tredje héanfor sig
bedémningen av villkoret om minsta mdjliga skillnad mellan det registrerade
kénnetecknet och det kidnnetecken som faktiskt anvinds till bedémningen av de
faktiska omstindigheterna.

I-7391



80

81

82

83

84

DOM AV DEN 13.9.2007 — MAL C-234/06 P

Intervenienten har gjort gillande att tillimpningen av artikel 15.2 a i férordning
nr 40/94 &r utesluten i det foreliggande fallet. For att den bestdimmelsen skall vara
tillamplig krédvs det att ett varumérke har registrerats i en viss form och att det sedan
anvénds i en nagot annorlunda form. Detta villkor ar inte uppfyllt i det foreliggande
fallet. Dessutom utgér omstindigheten att klaganden latit gora tva skilda
registreringar ett bevis i sig for att denne ansag att varumérkena var tillrdckligt olika.

Domstolens bedomning

Enligt artikel 15.1 i férordning nr 40/94 skall ett varumérke bli féremal foér de
sanktioner som bestims i forordningen, om inte varumirkets innehavare har gjort
verkligt bruk av varumérket under den relevanta tidsperioden och det inte finns
skilig grund for att varumdrket inte har anvénts.

Enligt artikel 15.2 a likstills med sadant bruk som avses i artikel 15.1 att
gemenskapsvarumirket anvinds i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte
forandrar mirkets egenartade karaktir sdsom det registrerats.

Dessa bestimmelser dr i allt visentligt identiska med bestimmelserna i artikel 10.1
och 10.2 a i direktiv 89/104 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkes-
lagar.

Domstolen konstaterar att forstainstansritten inte gjorde sig skyldig till nagon
felaktig rattstillimpning ndr den limnade utan avseende klagandens argument att
anvandningen av varumérket Bridge (nr 370836) under referensperioden var styrkt
genom den bevisning som hade &beropats for att styrka anvéndningen av
varumirket THE BRIDGE (nr 642952).
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Domstolen konstaterar att anviandningen av varumérket THE BRIDGE (nr 642952)
inte &r styrkt, och det varumiérket kan darfor inte tjana som bevis f6r anvindningen
av varumérket Bridge (nr 370836). Det 4r dirvid inte nodvindigt att préva huruvida
varumirket THE BRIDGE endast skiljer sig frin varumirket Bridge pd grund av
sddana detaljer vilka inte fordndrar det sistndimnda varumérkets egenartade
karaktér.

Enligt de ovan i punkterna 81 och 82 nidmnda bestimmelserna anses ett registrerat
varumairke vara anvint om det liaggs fram bevisning for att det har anvints i en nagot
andrad form #n den i vilken det registrerades. Det dr emellertid inte mojligt enligt
dessa bestdmmelser att, genom att bevisa att varumirket har anvénts, stricka ut det
skydd som ett registrerat varumirke atnjuter i forhéllande till ett annat registrerat
varumdirke, vars anvdndning inte dr styrkt, med motiveringen att det sistnidmnda
varumirket endast skiljer sig i begrinsad omfattning frdn det foérstnimnda
varumadrket.

Overklagandet kan dirfér inte vinna bifall savitt avser den tredje grunden.

Den fidirde grunden: Asidosdttande av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94
genom att forstainstansrdtten ldmnade de dldre varumdrken som utgjorde sd kallade
defensivmdrken utan avseende

Parternas argument

Enligt klaganden tillimpade forstainstansritten artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 felaktigt ndr den ansag att begreppet defensivmarken var oférenligt med
gemenskapsordningen for skydd av varumérken.
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Denna argumentation borde ha avvisats av forstainstansritten, eftersom harmoni-
seringsbyran framforde den for forsta gangen i forstainstansritten.

Overklagandenimnden hade niamligen funnit att de ildre varumirkena nr 370836,
704338, 606709 och 593651 skulle limnas utan avseende vid bedomningen av risken
for forvixling pa grund av att de var édldre dn huvudvarumirket, och inte pa grund av
att begreppet defensivmaérken i sig skulle vara oforenligt med de gemenskapsrittsliga
bestimmelserna. Forstainstansritten borde ha begrinsat sin bedémning till att avse
fragan huruvida dessa varumérken uppfyllde villkoren for defensivmérken enligt den
nya italienska lagen om industriell d4ganderitt, vilket 6verklagandenimnden hade
gjort.

Det ar vidare enligt klaganden felaktigt att past4, vilket forstainstansriétten gjorde, att
den nya italienska lagen om immaterialrétt skyddar varumirken som inte anvénds.
Enligt den lagen kan inte registreringen av ett defensivmérke upphévas pa grund av
att det inte har anvénts, om innehavaren av det aktuella defensivmérket samtidigt ar
innehavare av ett eller flera liknande varumirken som alltjamt giller, och i vart fall
ett av varumirkena faktiskt anviands for samma varor och tjanster som de som
skyddas av defensivmirket. Klaganden har tillagt att den omstindigheten att
defensivmirken ges verkan pa nationell nivd kan utgéra en skilig grund for att
varumdrket inte anvinds i den mening som avses i artikel 43.2 i férordning nr 40/94.

Enligt harmoniseringsbyran skall denna grund avvisas, eftersom fragan huruvida
defensivmérken skall tillerkénnas verkan ar beroende av fragan om den faktiska
anviandningen av huvudvarumérket THE BRIDGE (nr 642952). Dessa fragor ror
bedémningen av de faktiska omstiandigheterna och har redan besvarats nekande av
forstainstansritten. Det argument som har framférts i forstainstansréitten rérande
oforenligheten mellan den italienska lag som ger verkan it defensivmirken och
gemenskapsordningen for skydd av varumirken skall inte avvisas pa grund av att det
inte varit foremal for ett kontradiktoriskt forfarande, d& det enligt harmoniserings-
byran endast utgér en utvidgning av argumentet att det foreldg en skyldighet att
anvinda defensivmirken. Det sistndmnda argumentet framfordes redan i 6ver-
klagandendamnden.
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I sak har harmoniseringsbyran erinrat om att det krivs att ett varumirke faktiskt
anvinds for att innehavaren skall tillerkdnnas exklusiva rattigheter. Harmonise-
ringsbyran anser att klaganden har likstéllt skyddet for defensivmirken med skyddet
enligt artikel 15.2 a i férordning nr 40/94. Skillnaderna mellan defensivmirkena och
det icke anvinda huvudvarumérket THE BRIDGE (nr 642952) dr dock tillrackligt
stora for att fordndra det sistndmnda varumérkets egenartade karaktér.

Intervenienten har for det forsta gjort gillande att det enligt den italienska
varumadrkeslagen krivs att ans6kan om registrering av defensivmérken skall ha gjorts
samtidigt eller efter det att ansékan om registrering av huvudvarumérket har gjorts.
For det andra maste en ans6kan om registrering av ett defensivmirke ges in for
samma varuklasser som de varuklasser som huvudvarumirket omfattar. Klaganden
anser dock att &ven varumérken som avser andra varuklasser 4n huvudvarumérket
kan utgora defensivmirken. For det tredje far defensivmirken endast skilja sig i
begriansad omfattning fran huvudvarumirket. Inget av dessa villkor var uppfyllt i det
foreliggande fallet. Att ta hénsyn till registreringen av defensivmérken skulle i vart
fall vara oforenligt med gemenskapsordningen for skydd av varumérken.

Domstolens bedémning

Forstainstansritten gjorde sig inte skyldig till felaktig rittstillimpning nér den
provade harmoniseringsbyrans argument att begreppet defensivmirken var
oforenligt med forordning nr 40/94.

I ett forfarande som avser en talan mot ett beslut av en 6verklagandendmnd vid
harmoniseringsbyran angéende en invindning mot varumérkesregistrering pa grund
av risk for forvixling med ett dldre varumérke, kan harmoniseringsbyran vid
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forstainstansritten inte d4ndra ramen for rittegangen vid forstainstansritten, sdsom
denna bestims av de yrkanden som har framstillts och de omstindigheter som har
aberopats av den som begirt registrering och den som invint mot registrering (se,
for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet Vedial mot
harmoniseringsbyran, punkt 26, och, analogt, dom av den 21 oktober 2004 i
mal C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-10107,
punkt 58).

Ett av de argument betriffande risken for forvixling som hade framforts av
klaganden i 6verklagandendmnden var argumentet att det skulle tas hénsyn till vissa
andra varumérken som defensivmérken pa grundval av anvindningen av varumérket
THE BRIDGE (nr 642952). Harmoniseringsbyrins argument vid forstainstansritten
att det inte &r tillitet enligt gemenskapsritten att anse att varumirken, vars
anvindning inte hade styrkts, i kraft av italiensk ritt d4nda skulle kunna utgéra
defensivmaérken gick inte utanfoér ramen for tvisten vid 6verklagandendmnden, i den
utstrickning som klagandens argument hinférde sig till den fragan.

Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 87 i sitt forslag till avgérande kan inte
forstainstansrétten klandras for att den ersatte den felaktiga tolkning av gemen-
skapsritten som overklagandenimnden hade grundat sitt beslut pd med en riktig
tolkning av densamma. Detta giller d4ven om den felaktiga tolkningen av
gemenskapsritten var underforstadd.

Domstolen skall dérefter prova det som forstainstansrétten fann i punkt 47 i den
overklagade domen. I den punkten konstaterade forstainstansritten att klaganden
inte kunde grunda sig pd den péstidda defensiva karaktiren enligt den italienska
varumdrkeslagen hos vissa dldre varumirken som Overklagandendmnden hade
ldimnat utan avseende.

Enligt artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 skall en invéindning mot
registreringen av ett gemenskapsvarumiérke som har framstillts av innehavaren av
ett dldre gemenskapsvarumirke eller nationellt varumérke avslas, om innehavaren
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pé begiran av sokanden inte lagger fram bevis for att det dldre varumérket under en
tid av fem &r fore dagen for offentliggérandet av ansdkan om gemenskapsvarumérke
verkligen har anvdnts inom gemenskapen, eller i den medlemsstat i vilken det
skyddas, for de varor eller tjanster for vilka det &r registrerat och som ldggs till stéd
for invindningen, eller lagger fram bevis for att det finns skilig grund for att det inte
anvants. I artikel 56.2 i forordning nr 40/94 finns en identisk bestimmelse i fraga om
ansokningar om upphévande och ogiltigforklaring av gemenskapsvarumérken.

Forstainstansritten gjorde sig inte skyldig till felaktig réttstillimpning nér den fann, i
punkt 46 i den dverklagade domen, att en innehavare av ett nationellt varumérke
som har invint mot en ansékan om registrering av ett gemenskapsvarumirke, f6r att
undkomma kravet pa bevisning enligt artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94,
inte kan daberopa en nationell bestimmelse, vilken tilldter registrering av
kdnnetecken som inte dr avsedda att anvindas i nidringsverksamhet pa grund av
sin enbart defensiva funktion till skydd for ett annat kidnnetecken som utnyttjas i
néringsverksamhet.

Begreppet skilig grund i artikel 43.2 i férordning nr 40/94 avser huvudsakligen
sddana omstindigheter vilka innehavaren inte kan rdda 6ver och vilka innebéar
hinder f6r anvindningen av varumérket, snarare 4n en nationell lagstiftning enligt
vilken det medges ett undantag fran regeln att registreringen av varumérket upphéavs
om det inte har anvénts under en tid av fem &r, trots att det var innehavarens avsikt
att inte anvinda varumaérket.

Den uppfattningen att en innehavare av ett nationellt varumirke, som har invint
mot en ansdkan om registrering av ett gemenskapsvarumirke, skulle kunna aberopa
ett dldre varumérke vars anvindning inte hade styrkts med motiveringen att det
enligt nationell lagstiftning utgjorde ett defensivmirke ar saledes inte forenlig med
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94.
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Av detta foljer att 6verklagandet inte kan vinna bifall savitt avser den fjirde grunden.

Av vad som anférts ovan foljer att 6verklagandet skall ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 69.2 i rittegangsreglerna, som ér tillimplig pA mal om 6verklagande
enligt artikel 118 i rattegangsreglerna, skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att klaganden skall forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.
Eftersom klaganden har tappat malet, skall denne forpliktas att ersétta rattegangs-
kostnaderna.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjirde avdelningen) foljande:

1) Overklagandet ogillas.

2) Il Ponte Finanziaria SpA skall ersitta rittegangskostnaderna.

Underskrifter
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