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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

8 juli 2015*

"Gemenskapsvarumiérke — Ogiltighetsférfarande — Gemenskapsfigurmérket Rock & Rock —
Aldre nationella ordmirkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK och
CEILROCK — Relativt registreringshinder — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i férordning
(EG) nr 207/2009”
I mal T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck (Tyskland), foretratt av advokaten
J. Krenzel,

sokande,
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och modeller)
(harmoniseringsbyran), foretrddd av L. Rampini, i egenskap av ombud,

svarande,
med stod av

Ceramicas del Foix, SA, Barcelona (Spanien), foretritt av advokaterna M. Pérez Serres och R. Guerras
Mazon,

angdende en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyréns andra 6verklagandenamnd
den 10 juli 2012 (drende R 495/2011-2) om ett ogiltighetsforfarande mellan Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH & Co. OHG och Ceramicas del Foix, SA,
meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen),
sammansatt av ordféranden G. Berardis, samt domarna O. Czicz (referent) och A. Popescu,
justitiesekreterare: handlaggaren 1. Dragan,

med beaktande av ansokan som inkom till tribunalens kansli den 28 september 2012,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den
9 januari 2013,

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 4 januari 2013,
med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 15 april 2013,
efter forhandlingen den 6 november 2014,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

Den 12 november 2003 ingav intervenienten Ceramicas del Foix, SA en ansokan om registrering av
gemenskapsvarumérke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess édndrade lydelse (ersatt av radets forordning (EG) nr 207/2009 av den
26 februari 2009 om gemenskapsvarumirken (EUT L 78, s. 1)).

Det sokta varumadrket utgors av nedanstdende figurkannetecken:

Haocid SaHdcl

De varor for vilka registrering har sokts ingar i bland annat klasserna 2, 19 och 27 enligt
Nice6verenskommelsen ~ om internationell  klassificering av ~ varor och  tjanster vid
varumarkesregistrering av den 15 juni 1957, med é&ndringar och tilligg, och motsvarar foljande
beskrivning for varje klass:

— Klass 2: "Malarfarger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp pa tré;
fargningsmaterial; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform for
malare, dekoratorer, tryckare och konstnérer.”

— Klass 19: "Byggnadsmaterial (ej av metall); styva ror (ej av metall) for byggnation; asfalt, tjara och
bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvardar, ej av metall;
med undantag for alla slag av mineralullspaneler.”

— Klass 27: "Mattor och mattbeldggningar, linoleum och andra material for golvbeldggningar; tapeter
(ej av textil).”

Den 10 januari 2008 registrerades det aktuella kidnnetecknet som gemenskapsvarumirke (nedan kallat
det ifragasatta varumarket) for de varor som angetts ovan i punkt 3.

Den 14 april 2008 ingav sokanden, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG en ansékan
om ogiltighetsforklaring av det ifrdgasatta varumérket med stod av artikel 52.1 a i férordning nr 40/94
(nu artikel 53.1 a i forordning nr 207/2009), jaimford med artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 (nu
artikel 8.1 b i férordning nr 207/2009).

Ansokan om ogiltighetsforklaring grundade sig pa bland annat foljande varumaérken:

— Det éldre ordmérket MASTERROCK, som registrerats i Tyskland den 9 juli 2002 under nummer
30212141, for varor och tjénster i klasserna 17, 19 och 37.
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— Det dldre ordmirket FIXROCK, som registrerats i Tyskland den 23 augusti 1999 under nummer
39920622, for varor i klasserna 6, 17 och 19.

— Det édldre ordmairket FLEXIROCK, som registrerats i Tyskland den 21 september 1994 under
nummer 2078534, for varor i klass 19.

— Det dldre ordmirket COVERROCK, som registrerats i Tyskland den 17 september 1997 under
nummer 39732094, for varor i klasserna 17 och 19.

— Det édldre ordmirket CEILROCK, som registrerats i Tyskland den 18 juni 2003 under nummer
30306452, for varor i klasserna 6, 17 och 19.

De varor som omfattas av de édldre varumarkena i klasserna 6, 17 och 19 utgors av byggnadsmaterial
som huvudsakligen tillverkas av mineralull. Varumirket MASTERROCK avser dessutom tjansterna
"anlaggningstjanster” och ”installationstjanster” i klass 37.

Ansokan om ogiltighetsforklaring grundade sig pa samtliga varor och tjanster som de aldre
varumirkena omfattar och avsag samtliga varor som omfattas av det ifragasatta varumarket.

Annulleringsenheten avslog sokandens ansokan om ogiltighetsforklaring genom beslut av den
7 februari 2011. Annulleringsenheten ansag att vissa av de varor som avses med de motstaende
varumirkena liknade varandra i medelhdg grad, medan andra var olika eller pa ett avldgset satt lika
varandra. Enligt annulleringsenheten forelag en lag visuell, fonetisk och begreppsmassig likhet mellan
de motstdende kdnnetecknen, med undantag for det édldre varumérket CEILROCK, som var olikt det
ifragasatta varuméarket. Med hédnsyn dven till omsittningskretsens hoga uppmairksamhetsniva, drog
annulleringsenheten slutsatsen att risk for forvixling inte forelag.

Sokanden overklagade annulleringsenhetens beslut vid harmoniseringsbyran den 3 mars 2011.

Harmoniseringsbyrans andra 6verklagandenamnd faststéllde annulleringsenhetens beslut genom beslut
av den 10 juli 2012 (nedan kallat det angripna beslutet). Overklagandenimnden ansig att
omsittningskretsens uppmarksamhetsniva var sdrskilt hog. Namnden faststéillde dven i huvudsak det
som annulleringsenheten hade slagit fast i fraga om varuslagslikhet och likheten mellan de motstaende
kdnnetecknen, och den betonade att den gemensamma bestindsdelen rock var beskrivande.

Overklagandenimnden ansig dessutom att det mer omfattande skyddet foér en varumirkesfamilj inte
var tillaimpligt i forevarande fall. Naimnden slog darfor fast att risk for forvaxling inte forelag.

Forfarandet och yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersétta rittegangskostnaderna.
Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta réttegangskostnaderna.

ECLILEU:T:2015:477 3
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Rittslig bedomning

Sokanden har till stod for sin talan aberopat en enda grund avseende &sidoséttande av artiklarna 8.1 b
och 53.1 a i férordning nr 207/2009.

Enligt de bestaimmelserna ska ett varumairke forklaras ogiltigt pa begédran av innehavaren av ett éldre
varumirke om det — pa grund av att det &dr identiskt med eller liknar ett dldre varumirke, och de
varor eller tjdnster som omfattas av varumérkena ér identiska eller dr av liknande slag — foreligger en
risk for att allmidnheten forviaxlar dem inom det omrade dér det dldre varumaérket ar skyddat. Risken
for forvaxling inbegriper risken for att varumarket associeras med det dldre varumairket. I artikel 8.2 a
ii i forordning nr 207/2009 foreskrivs det vidare att med dldre varumérken avses varumirken som har
registrerats i en medlemsstat och for vilka ansokan om registrering gjorts tidigare dn ansokan om
registrering av gemenskapsvarumarket.

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att allménheten kan tro att de
aktuella varorna eller tjansterna kommer fran samma foretag eller i forekommande fall fran foretag
med ekonomiska band. Vid provningen av huruvida det foreligger risk for forviaxling ska det goras en
helhetsbedomning utifran hur omsittningskretsen uppfattar kédnnetecknen och varorna eller tjansterna
mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, daribland samspelet mellan
varumérkeslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten (dom av den 9 juli 2003, Laboratorios
RTB/harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, REG,
EU:T:2003:199, punkterna 30-33, och dom av den 7 november 2013,
Three-N-Products/harmoniseringsbyran — Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, punkt 14).

I forevarande mal ar sokanden ense med overklagandendmnden betriffande dess pastaende att de varor
som avses med de motstiende kdnnetecknen delvis liknar varandra och i ovrigt ar lika varandra pa ett
avldgset sitt eller olika. Tribunalen anser att den bedomningen éar riktig.

Omsittningskretsen

Vad giller omsattningskretsens uppmaérksamhetsniva forvantas genomsnittskonsumenten av varorna
och tjansterna i fraga, i samband med helhetsbedomningen av risken for forvixling, enligt rattspraxis
vara normalt informerad samt skiligen uppmérksam och medveten. Det ska &ven beaktas att
genomsnittskonsumentens uppmarksamhet kan variera beroende pa vilket varu- eller tjansteslag det ar
fraga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringsbyran — Altana Pharma
(RESPICUR), T-256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 42 och dér angiven réttspraxis).

I forevarande mal ansag overklagandendmnden att det relevanta omradet var Tyskland, som var det
land dir de dldre varumirkena registrerats och beviljats skydd. Overklagandenimnden ansig att
omsdttningskretsen utgjordes av tyska genomsnittskonsumenter och fackmén i byggbranschen.
Overklagandenimnden fann att omsittningskretsens uppmirksamhetsnivd #r sirskilt hoég vid
koptillfillet pa grund av priset samt varornas specialiserade karaktdr och forvintade livslangd.

Sokanden har inte ifrdgasatt det resonemanget.

De varor som avses utgors till storsta delen av byggnadsmaterial och é&r inte sadana att
genomsnittskonsumenter anvidnder dem dagligen. Varornas specialiserade slag innebdr att det é&r
nodvandigt att gora ett exakt och medvetet val, oberoende av pris och mangden salda varor. Den
omstindigheten att konsumenterna inte regelbundet koper ett visst slags vara utvisar dessutom att
konsumentens uppmirksamhetsniva dr ganska hég. Aven om en del av varorna ir tillgingliga for den
stora allménheten, dr det ovanligt att vanliga konsumenter gor inkopen. Konsumenterna overlater
vanligen inkopen till fackmén eller tar rad av konsumenter som har storre kunskaper &n genomsnittet
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(se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 oktober 2009, Deutsche Rockwool
Mineralwoll/harmoniseringsbyran — Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398,
punkterna 45 och 46).

Kannedomen om byggnadsmaterialens egenskaper, kvalitet och kommersiella ursprung &ar sa mycket
viktigare for omsittningskretsen, eftersom varorna kan bytas ut endast till hoga kostnader nér de har
inforlivats med en byggnad. Om de &r av dalig kvalitet kan detta dessutom orsaka skador pa
byggnaden, vilket kan krdva kostsamma ingrepp. Av de skilen dr det rimligt att anta att dven en
genomsnittskonsument som inte Overlater urvalet av dessa varor till en fackman gor sokningar pa
internet om de aktuella varorna och, i vart fall, intresserar sig for varornas ursprung och vem som
tillverkar dem.

Detsamma giller de byggnadstjinster som avses med varumirket MASTERROCK. Valet av dessa
innebir ett exakt och medvetet urval och fordrar stor forsiktighet fran omséttningskretsens sida.

Foljaktligen konstaterar tribunalen att dverklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den slog
fast att omséttningskretsens uppmaéarksamhetsniva ar séarskilt hog.

Kénneteckensjamforelsen

Sokanden har klandrat 6verklagandendmnden for att ha gjort en felaktig bedomning av likheten mellan
de motstaende kdnnetecknen och den beskrivande karaktiren hos bestindsdelen rock i samband med
varor i byggbranschen.

Tribunalen erinrar om att helhetsbedomningen av risken for forvixling ska, vad géller de motstaende
kannetecknens visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmaissiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck
som dessa astadkommer med hansyn sirskilt till deras sirskiljande och dominerande bestiandsdelar.
Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifragavarande varorna och tjdnsterna har av
varumirkena dr av avgorande betydelse vid helhetsbedomningen av risken for forvaxling.
Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumérke som en helhet och &dgnar sig inte at att
undersoka varumairkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyran/Shaker,
C-334/05 P, REG, EU:C:2007:333, punkt 35 och ddr angiven réttspraxis).

Bedomningen av likheten mellan tva varumérken ska inte endast avse en bestandsdel i ett sammansatt
varumirke som jamfors med ett annat varumarke. Jamforelsen ska tvartom goras genom att de aktuella
varumairkena, betraktade vart och ett for sig, undersoks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att
omsittningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumarke ger under vissa
forhallanden kan domineras av en eller flera av varumairkets bestindsdelar (se dom
harmoniseringsbyran/Shaker, punkt 26 ovan, EU:C:2007:333, punkt 41 och dér angiven rattspraxis).
Det dr endast nér alla andra bestandsdelar i varumarket ar forsumbara som bedomningen av likheten
kan grunda sig enbart pa den dominerande bestandsdelen (dom harmoniseringsbyran/Shaker,
punkt 26 ovan, EU:C:2007:333, punkt 42, och dom av den 20 september 2007,
Nestlé/harmoniseringsbyran, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punkt 42). Detta kan vara fallet bland annat
ndr denna bestiandsdel i sig kan dominera omsittningskretsens minnesbild av varumérket pa ett
sddant  sdtt att  Ovriga  bestindsdelar dr  forsumbara  for  helhetsintrycket  (dom
Nestlé/harmoniseringsbyran, se ovan, EU:C:2007:539, punkt 43).

— Inledande synpunkter

For att faststélla sdrskiljningsformagan hos en bestandsdel i ett varumairke, ska det enligt rattspraxis
goras en bedomning av om bestandsdelen lampar sig som identifikationsmedel for att faststélla att de
varor och tjanster med avseende pa vilka varumérket har registrerats kommer fran ett visst foretag
och séledes for att sdrskilja dessa varor och tjdnster fran andra foretags varor och tjanster. Vid denna
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bedomning ska hansyn bland annat tas till bestandsdelens inneboende egenskaper mot bakgrund av
fragan huruvida den &r beskrivande med avseende pa de varor eller tjanster for vilka varumérket har
registrerats (dom av den 13 juni 2006, Inex/harmoniseringsbyran — Wiseman (atergivning av kohud),
T-153/03, REG, EU:T:2006:157, punkt 35, och dom av den 27 februari 2008,
Citigroup/harmoniseringsbyrdn — Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51,
punkt 66).

Identifieringen av ordelement som konsumenten kan forstd &r for ovrigt relevant for bedomningen av
visuell, fonetisk och begreppsmaissig likhet mellan de motstidende kénnetecknen (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 25 juni 2010, MIP Metro/harmoniseringsbyran — CBT Comunicacién
Multimedia (Metromeet), T-407/08, REG, EU:T:2010:256, punkterna 37 och 38).

Tribunalen erinrar for det forsta om att oOverklagandendmnden faststillde annulleringsenhetens
bedomning att omsiattningskretsen uppfattar bestandsdelen rock som ett begripligt ord — liksom
bestandsdelarna master, fix, flexi och cover — som ingar i det grundlaggande engelska ordforradet.

Sokanden har godtagit det synséttet och tribunalen faststiller detsamma.

For det andra ansdg oOverklagandendmnden att bestindsdelen rock, som &r gemensam for de
motstaende kinnetecknen, dr beskrivande for de aktuella varorna. Den tyska omsittningskrets som
intresserar sig for varor som pekas ut genom de motstdende kdnnetecknen har ndmligen formaga att
forsta ordet rock som ett ord som avser bland annat en sten, vilket utgér en hianvisning till
byggnadsmaterial.

Sokanden har bestritt det resonemanget och anser att den gemensamma bestiandsdelen rock éar
dominerande i de éldre varumaérkena.

Sokanden har till att borja med gjort gillande att Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent —
och varumirkesbyran) registrerade det tyska varumérket Rock under nummer 30229274, tillsammans
med ett stort antal varumérken som inneho6ll bestandsdelen rock, saisom MASTERROCK, FIXROCK,
FLEXIROCK, COVERROCK och CEILROCK. Detta utgor ett bevis for att den tyska
omsittningskretsen inte uppfattar ordet rock sa, att det avser varor fran byggnadsindustrin, sasom
varor i klass 19. Likasa har harmoniseringsbyran offentliggjort varumérkesansokan nr 6885594, som
endast avser kiannetecknet ROCK.

Den omstdndigheten att ett varumidrke har registrerats som nationellt varumirke eller
gemenskapsvarumarke utesluter inte att det i stor utstridckning &ér beskrivande eller, med andra ord,
att det endast har lag ursprunglig sirskiljningsformaga i forhallande till de aktuella varorna och
tjiansterna (se dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 51 och dir angiven rattspraxis).

Vidare har sokanden hédvdat att ordet rock har en exakt betydelse for den tysksprakiga
omsittningskretsen. Det motsvarar ordet kjol pa tyska eller syftar pa en musikstil, men det uppfattas
inte i betydelsen sten.

Tribunalen erinrar om att engelska ar ett virldssprak som @ven anvinds inom byggnadsindustrin. Aven
om de tyska genomsnittskonsumenterna inte skulle ha férdjupade kunskaper i engelska, ingér ordet
rock bland de elementira engelska orden och bade fackmin och konsumenter forknippar ordet med
ordet sten (dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 53).

Atminstone en del av de byggnadsmaterial som avses med det ifrigasatta varumirket och nistan
samtliga varor som avses med de &ldre varumairkena tillverkas av ravaror som &r baserade pa sten,
vilka omsattningskretsen — i synnerhet i ravarornas naturliga tillstdind — latt kan forknippa med ordet
rock, dven i betydelsen klippa eller klippviagg. Ordet &ar darfér i hog grad beskrivande (dom
REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 54).
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Det som slagits fast ovan paverkas inte av sokandens argument att ordet rock har andra betydelser pa
tyska, namligen en musikstil och ett kladesplagg for kvinnor. Vid bedomningen av om ett kdnnetecken
har sérskiljningsformaga eller ér beskrivande ska det ndmligen beaktas i vilken mening kénnetecknet
innehaller en hinvisning till de avsedda varorna eller nigon av deras egenskaper (dom av den
23 oktober 2003, harmoniseringsbyran/Wrigley, C-191/01 P, REG, EU:C:2003:579, punkt 32, och dom
REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 55).

I forevarande fall formedlar ordet rock éven ett lovordande budskap i fraga om egenskaperna hos de
varor och tjdnster som avses och som utgdrs av bland annat byggnadsmaterial och byggverksamhet.
Ordet kan hér forstas s, att det syftar pa klippors och andra klippformationers gedigenhet och
stabilitet. Ett lovordande ord som syftar pad egenskaperna hos de varor och tjédnster som avses har
emellertid inte en hog ursprunglig sdrskiljningsformaga med avseende pa dessa varor och tjanster (se,
for ett liknande resonemang, dom av den 16 januari 2008, Inter-Ikea/harmoniseringsbyrian — Waibel
(idea), T-112/06, EU:T:2008:10, punkt 51, och dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398,
punkt 56).

Hirav foljer att den gemensamma bestandsdelen rock i hog grad ér beskrivande och lovordande for de
varor och tjinster som avses med de motstiende kinnetecknen. Overklagandenimnden gjorde darfor
en riktig bedomning ndr den fann att den bestandsdelen endast har en lag ursprunglig
sarskiljningsférmaga.

For det tredje ansag Overklagandendmnden att de 6vriga bestandsdelarna i de dldre varumérkena
MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK och COVERROCK har lag sdrskiljningsforméga. Enligt
overklagandendmnden forknippar en tysksprakig omsattningskrets i allmédnhet mentalt de forsta
delarna av de kénnetecknen med de eventuella egenskaperna hos stenull, ndmligen flexibilitet (flexi),
mojligheten att snabbt fista den pa vaggar (fix), dess overlagsna kvalitet (master) och mojligheten att
anvédnda den for att tidcka (cover). De ord som motsvarar dessa ordelement hor till den grundldggande
engelskan och motsvaras dessutom av de tyska orden fix, flexibel och Meister. Pa samma sétt dr cover
en anglicism som har kommit in i det tyska spraket.

Sokanden delar denna bedémning.

Tribunalen anser att omséttningskretsen kommer att forknippa bestidndsdelarna flexi, fix, master och
cover med fysiska egenskaper hos byggnadsmaterial och sdrskilt hos mineralull eller, i fraga om
bestandsdelen cover, med deras avsedda anvindning. Eftersom de ar i hog grad beskrivande och
lovordande, har dessa bestindsdelar endast lag sérskiljningsformaga. Tribunalen faststiller darfor
overklagandendmndens bedémning.

— Den visuella aspekten av jamforelsen

I det aktuella malet ansidg Overklagandendmnden att likheten mellan de aktuella kénnetecknen var
begriansad i dubbelt avseende trots att bada tva inneholl suffixet rock. Detta berodde dels pa att de
inneholl olika prefix, dels pa den grafiska bestdndsdelen i det ifragasatta varumédrket och pa att det
delats upp med tecknet "&”. De visuella helhetsintrycken av kdnnetecknen ar darfor i lag grad lika.

Sokanden har bestritt detta pastaende.

Sokanden anser for det forsta att bestandsdelarna master, fix, flexi och cover ar beskrivande for de
aktuella varorna och tjansterna och att de grafiska bestandsdelarna i det ifragasatta varumérket ar
forsumbara. Bestandsdelen rock ér darfor dominerande saval i de dldre varumarkena MASTERROCK,
FIXROCK, FLEXIROCK och COVERROCK som i det ifragasatta varumérket Rock & Rock. Eftersom
de dominerande bestindsdelarna &r identiska, dr de motstaende kéannetecknen i hog grad lika
varandra i visuellt hdnseende.
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Vid bedomningen av huruvida en eller flera bestindsdelar i ett ssmmansatt varumérke dr dominerande
ska hénsyn framfor allt tas till var och en av dessa bestandsdelars inneboende egenskaper jamfort med
de andra bestindsdelarnas egenskaper. Vidare kan i andra hand hénsyn tas till den inbordes
placeringen av de olika bestandsdelarna i det sammansatta varumarket (dom av den 23 oktober 2002,
Matratzen Concord/harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, REG,
EU:T:2002:261, punkt 35).

De ska erinras om att savdl ordelementet rock som ordelementen master, fix, flexi och cover ér i hog
grad beskrivande och lovordande fo6r de varor och tjanster som avses (se ovan punkterna 41 och 44).

Enligt rattspraxis faster konsumenten dessutom normalt storre vikt vid den inledande delen av ord
(dom av den 17 mars 2004, El Corte Inglés/harmoniseringsbyran — Gonzélez Cabello och Iberia
Lineas Aéreas de Espaiia (MUNDICOR), T 183/02 och T 184/02, REG EU:T:2004:79, punkt 81).

I forevarande mal utgors den inledande delen av de dldre varumédrkena MASTERROCK, FIXROCK,
FLEXIROCK och COVERROCK av ordelementen master, fix, flexi och cover.

Sokandens uppfattning att ordelementet rock &r dominerande i dessa édldre varumérken kan darfor inte
godtas.

I fraga om det édldre varumarket CEILROCK, har bestandsdelen ceil, i motsats till bestandsdelen rock,
inte en betydelse som anknyter till de aktuella varorna. Dessutom &r bestdndsdelen ceil placerad i
borjan av varumirket. Nar omsdttningskretsen uppfattar kdnnetecknen visuellt, fister den darfor
mycket storre uppmérksamhet vid den bestandsdelen én vid den gemensamma bestandsdelen rock.

Tribunalen kan darfor inte godta sokandens argument att bestandsdelen rock dr dominerande i de
dldre varumarkena.

Med hiénsyn till att det inte finns nagra dominerande bestandsdelar gjorde overklagandendmnden en
jamforelse mellan de aktuella varumirkena genom att gora en helhetsbedomning av vart och ett av
dem.

Mot bakgrund av den rittspraxis som anforts ovan i punkt 27, faststéller tribunalen detta
tillvagagangssitt.

Det ska konstateras att det andra ordelementet rock dr identiskt i vart och ett av de motstdende
kdannetecknen, men att dessa skiljer sig at i fraga om det forsta ordelementet, eftersom det ifragasatta
varumérket har bestdndsdelen rock dven i borjan, medan den forsta delen i de dldre varumirkena
utgors av ordelementen master, fix, flexi, cover och ceil.

Aven om den grafiska framstillningen av varumirket Rock & Rock inte dr sirskilt fantasifull, medfor
den, sasom oOverklagandendmnden slog fast, att synintrycket av det varumirket skiljer sig fran
synintrycket av de é&ldre varumirkena. Detsamma giller det &-tecken som skiljer de béada
bestandsdelarna i det ifragasatta varumaérket at.

Det &r for ovrigt riktigt att dven den forsta bestandsdelen i det ifragasatta varumairket utgors av ordet
rock, som éterfinns i slutet av de dldre varumérkena. Tribunalen betonar emellertid att dubbleringen
av bestandsdelen rock dr en ovanlig framstillning som medfor att synintrycket av det varumérket
skiljer sig annu mer fran de éldre varumérkena. Genom dubbleringen uppvigs dérfor det forhallandet
att prefixet i det ifragasatta varumarket motsvarar suffixet i de dldre varumarkena.

Mot bakgrund av dessa Overviganden slar tribunalen fast det angripna beslutet och finner att den
visuella likheten &r lag mellan de motstaende kénnetecknen.
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— Den fonetiska aspekten av jamforelsen

I fraga om jamforelsen i fonetiskt hdnseende fann overklagandendmnden att assonansen mellan
kdnnetecknens suffix minskades av att de hade olika prefix. Namnden forklarade dessutom att
kannetecknens prefix inneholl olika vokaler med undantag endast for bokstaven o i ordet cover.
Overklagandenimnden ansdg dirfor att en 1ag grad av fonetisk likhet foreldg.

Sokanden har bestritt det resonemanget och havdat att de aktuella kdnnetecknen liknar varandra i hog
grad i fonetiskt hdanseende.

Sokanden har tagit det dldre varumédrket COVERROCK som exempel. Enligt sokanden ar vokalfoljden
och antalet ljud identiska i COVERROCK och i Rock & Rock. Elementen "koverrok” och "rokentrok”
uttalas mycket lika och det dr mycket svart for omsattningskretsen att sdrskilja dem. Det giller i
synnerhet i bullrig industrimiljo eller byggmiljo eller nar varumarkesnamnen uttalas pa telefon.

Tribunalen konstaterar att kannetecknen COVERROCK och Rock & Rock bestar av tre stavelser och
att vokalfoljden o, e och o dr densamma nir tyska uttalsregler foljs.

Den forsta delen (cover) i det dldre varumarket innehéller emellertid konsonantféljden k, v och r, som
skiljer sig helt fran konsonantféljden i det ifrdgasatta varumairket, r, kk, n och d. Enligt den réttspraxis
som angetts ovan i punkt 50 fister konsumenten normalt storre vikt vid den inledande delen av
kannetecken.

Kannetecknen COVERROCK och Rock & Rock uppvisar dérfor endast en lag grad av likhet i fonetiskt
hinseende.

De 6vriga édldre varumérkena, MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK och CEILROCK uppvisar &nnu
mindre likheter med Rock & Rock, med hinsyn till att de innehéller ljudserier som fjarmar sig dnnu
mer fran ljudserien i det ifragasatta varumarket.

Sokanden kan darfor inte med framgéng hénvisa till miljon. Urvalet av byggnadsmaterial dr ndmligen
ett skede som d&r skilt fran de fysiska byggnadsarbetena och det finns ingenting som antyder att valet
av varor och tjanster sker pa en byggarbetsplats eller enbart pd grundval av muntliga upplysningar.
Telefonsamtal utgér pa samma sitt inte nagot hinder for omsittningskretsen att marka de
uttalsskillnader som foreligger mellan de motstaende kénnetecknen.

Mot bakgrund av vad ovan anforts faststéller tribunalen 6verklagandendmndens konstaterande att den
fonetiska likheten mellan de motstdende kiannetecknen ar lag.

— Den begreppsmaissiga aspekten av jamforelsen

I det angripna beslutet drog overklagandendmnden uppmairksamheten till att bestdndsdelarna i de
motstdende kdnnetecknen, med undantag av bestidndsdelen ceil, hade beskrivande karaktar.
Overklagandenimnden slog fast att den gemensamma bestindsdelen rock syftade pa mineralull
(rockwool pa engelska) i fraga om de éldre varumérkena. Mineralull dr den viktigaste ravaran i de
varor som avses med de dldre varumérkena. Bestandsdelarna master, flexi, fix och cover anspelar pa
mineralullens egenskaper eller anvindning. 1 frdga om det ifragasatta varumirket anspelar
bestandsdelen rock déremot snarare pa en musikstil, eftersom omsittningskretsen associerar
Rock & Rock med uttrycket rock and roll och uppfattar det ifrdgasatta varuméirket som en ordlek.
Likheten i begreppsmaéssigt hanseende ar darfor lag.
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Sokanden har bestritt det resonemanget och hdvdat att bestandsdelen rock &r dominerande i de
motstdende kénnetecknen och syftar pa samma tanke, det vill sidga betydelsen sten eller klippa.
Likheten i begreppsmaéssigt hianseende ar darfor medelhog mellan de kidnnetecknen.

Tribunalen erinrar om att sokandens argument for att visa att bestandsdelen rock dr dominerande
redan har underkdnts pa grund av att den bestiandsdelen har lag sérskiljningsformaga med avseende
pé de aktuella varorna och tjinsterna (se ovan punkterna 37-41).

Tribunalen finner for Ovrigt att omsittningskretsen associerar prefixen master, fix, flexi och cover,
sammansatta med suffixet rock, med antingen de fysiska egenskaperna hos en sten eller en klippa eller
egenskaperna hos mineralull eller anvindningen av densamma. Varumairket Rock & Rock uppfattas
emellertid som en ordlek med utgédngspunkt i uttrycket rock & roll som dr namnet pa en musikstil.

I fraga om det dldre varumérket CEILROCK forstar omséttningskretsen bara bestandsdelen rock i den
ursprungliga betydelsen sten eller klippa. Den betydelsen ligger lingt fran den begreppsmassiga
inneborden hos rock & rock som beskrivits ovan i punkt 73.

Overklagandenimnden gjorde dirfor en riktig bedémning nir den slog fast att likheten i
begreppsmassigt hdnseende mellan de motstadende kénnetecknen var lag.

Sammanfattningsvis finner tribunalen att dverklagandendmnden gjorde en riktig bedomning nér den
bedomde att det endast foreligger en lag grad av likhet mellan de motstaende kinnetecknen i visuellt,
fonetiskt och begreppsmassigt hinseende.

Argumentet avseende begreppet varumarkesserie eller varumérkesfamilj

I det angripna beslutet drog 6verklagandendmnden slutsatsen att sokanden inte kunde stodja sig pa det
mer omfattande skyddet for en varumarkesfamilj.

Sokandebolaget har hdvdat att det &r innehavare av en serie tyska varumirken och
gemenskapsvarumérken som innehaller den pa serie grundade bestandsdelen rock, vilken gor det
mojligt att kdnna igen sokandens varumairken. Sokanden anser att omsattningskretsen darfor kommer
att associera ordet rock med sokandens éldre varumarken, vilket ger upphov till en risk for forvixling
genom associering mellan de aktuella kidnnetecknen. Detta géller i dn hogre grad da sokanden ar ett
foretag som tillhor den storsta tillverkaren i vdrlden av produkter av mineralull. Sokanden har gjort
géllande att den andra bestandsdelen rock i det ifragasatta varumarket inte aterges pa nagon annan
plats dn den pa vilken den aterges i familjen av dldre varumérken. Darmed okar risken for forvixling.

Tribunalen erinrar om att associationsrisk utgor ett specialfall av forvixlingsrisk och karaktériseras av
den omstindigheten att varumidrkena i fraga visserligen inte direkt kan forvixlas av
omsittningskretsen, men kan uppfattas som tva varumérken med samma innehavare. (se dom av den
9 april 2003, Durferrit/harmoniseringsbyran — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, REG, EU:T:2003:107,
punkt 60 och dér angiven rdttspraxis). For att det kriteriet ska beaktas dr det nédvandigt att ansokan
om ogiltighetsforklaring bygger pa att flera varumirken foreligger som har gemensamma kidnnetecken
som gor det mojligt att anse att de tillhor samma serie eller familj (dom av den 18 december 2008,
Les Editions Albert René/harmoniseringsbyran, C-16/06 P, REG, EU:C:2008:739, punkt 101). Den
omstdndigheten att en serie eller en familj av varumarken foreligger ar emellertid relevant endast om
den gemensamma bestandsdelen &r sdrskiljande. Om den bestindsdelen dr beskrivande, kan den inte
ge upphov till risk for forvixling (se, for ett liknande resonemang, dom av den 6 juli 2004, Grupo El
Prado Cervera/harmoniseringsbyran — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, REG,
EU:T:2004:208, punkt 59).
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For det forsta har tribunalen slagit fast att det mer omfattande skyddet for en varumérkesfamilj inte
med framgang kan &beropas ndr den gemensamma bestindsdelen i de dldre varumirkena &r i hog
grad beskrivande for de varor och tjanster som avses. Ett ord som hénfor sig till arten av dessa varor
eller tjanster kan namligen inte bilda den gemensamma sirskiljande grunden for en varumirkesfamilj
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2012, Caixa Geral de
Depésitos/harmoniseringsbyran — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09,
EU:T:2012:383, punkt 82).

Det ska erinras om att bestandsdelen rock i hog grad &r beskrivande och lovordande for de varor och
tjianster som avses med de dldre varumérkena. I enlighet med den réttspraxis som angetts ovan i
punkterna 79 och 80 dr den darfor inte dgnad att vara den gemensamma bestandsdelen i en
varumarkesfamilj.

For det andra stods detta konstaterande av beslut av den 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox
Company (C-422/12 P, REG, EU:C:2014:57, punkt 45), i vilket domstolen slog fast att den
omstiandigheten att det slagits fast att en risk for forvixling forelag mellan varumérkena CLOROX och
CLORALEX inte innebar att innehavaren av det &ldre varumirket tillerkindes ett monopol pa
bestandsdelen clor, som var i hog grad beskrivande for de aktuella varorna. Den omstidndigheten att
en risk for forvixling forelag innebar endast att en viss kombination av bestandsdelar skyddades, utan
att en beskrivande bestandsdel som ingick i kombinationen skyddades i sig.

Ett erkdnnande av en varumirkesfamilj som innehaller den pd serie grundade bestandsdelen rock,
skulle emellertid innebdra just att ett monopol tillerkdndes avseende bestandsdelen rock, som i hog
grad &r beskrivande och lovordande for de varor och tjanster som avses med de &ldre varumairkena.
Det starkare skydd som uppkommer genom att en varumairkesfamilj erkdanns, innebér i praktiken att
andra aktorer inte kan registrera ett varumirke som innehdller bestandsdelen rock, och i
forekommande fall till och med kan forbjudas att anvinda den bestindsdelen i slogans och
reklammaterial. En saddan begrinsning av den fria konkurrensen som skulle folja av att ett
grundldggande ord i det engelska spriket forbehalls en enda ekonomisk aktor kan inte motiveras med
en strévan att gottgora den kreativa insats eller reklaminsats som innehavaren av de éldre varumarkena
har gjort. Nar det inte &r fraga om att sérskiljningsformagan 6kat genom att varumarket anvénts, ar det
kommersiella virde som ndmnda forbehall utgér namligen inte ett resultat av sadana insatser fran
innehavarens sida, utan endast ett resultat av ordets innebord, som é&r forutbestimt genom det
aktuella spraket och som anknyter till de aktuella varornas och tjansternas egenskaper.

For det tredje kan sokanden inte med giltig verkan stodja sig pa domen av den 27 april 2010,
UniCredito Italiano/harmoniseringsbyrdan — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 och
T-337/06, EU:T:2010:160). I den domen betonade tribunalen nédmligen betydelsen av att bestandsdelen
uni som ingick i serien hade sarskiljningsformaga med avseende pa de tjdnster som avsags och fann att
sdrskiljningsformagan var sd hog att bestandsdelen i sig kunde ge upphov till att omsdttningskretsen
direkt associerade till den aktuella serien (dom UNIWEB, se ovan, EU:T:2010:1604, punkterna 35, 38
och 39). En sa hog sdrskiljningsformaga foreligger emellertid inte i forevarande mal.

Bestandsdelen uni har visserligen en betydelse for den tyske genomsnittskonsumenten, men den kan
inte sittas i ett direkt samband med finansiella tjénster, sdrskilt investeringsfonder, som avses med de
dldre varumarkena i malet UNIWEB, punkt 84, (EU:T:2010:160). Bestandsdelen rock som aberopats i
forevarande mal anknyter emellertid till egenskaperna hos de byggnadsmaterial och byggnadstjédnster
som avses med de dldre varumirkena. Eftersom det faktiska sammanhanget var annorlunda pa denna
avgorande punkt, kan den l6sning som valdes i den domen inte dverforas till forevarande mal.

Harav foljer att bestandsdelen rock i férevarande fall inte &r dgnad att bilda den gemensamma grunden

for en varumirkesfamilj, eftersom den &r i hog grad beskrivande och lovordande for de varor och
tjidnster som avses med de édldre varumirkena.
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For fullstaindighetens skull erinrar tribunalen om att enligt réttspraxis ska det mer omfattande skydd
som syftar till att undvika risk for associering, dven i samband med en varumirkesfamilj, endast
medges nir det yngre varumairket har sdrdrag som kan knyta det till serien. Det kan vara s4, att detta
inte &r fallet till exempel niar den bestandsdel som ar gemensam for dldre varumirken som ingar i en
serie anviands i det sokta varumirket med ett annat semantiskt innehdll (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 23 februari 2006, 11 Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyran — Marine
Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, REG, EU:T:2006:65, punkterna 126 och 127, och dom
UNIWEB, punkt 84, EU:T:2010:160, punkt 34).

I forevarande mal har bestandsdelen rock emellertid olika semantiska innehall i det ifragasatta
varumarket Rock & Rock och i de dldre varumirkena, eftersom den genom en ordlek anknyter till en
musikstil i fraga om det ifragasatta varumérket och anspelar pa en sten, en klippa eller mineralull i de
dldre varumarkena. Hérvid preciseras de fysiska egenskaperna eller den avsedda anvdndningen genom
bestandsdelarna fix, flexi och cover (se ovan, punkterna 44 och 73).

Sokandens argument avseende det mer omfattande skyddet for en varumérkesserie eller
varumairkesfamilj kan darfor inte godtas.

Huruvida de dldre varumérkena har sérskiljningsformaga

I det angripna beslutet faststillde 6verklagandendmnden annulleringsenhetens slutsats att de éldre
varumidrkena  FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK och COVERROCK hade lag
sarskiljningsformaga pa grund av att deras bestindsdelar var i hog grad beskrivande, men att
varumirket CEILROCK var fantasifullt.

Sokanden har inte anfort ndgra sirskilda argument i detta avseende.

Tribunalen erinrar om att bestandsdelen rock anspelar pa en sten, en klippa eller mineralull i alla de
dldre varumirkena. Hérvid preciseras de fysiska egenskaperna eller den avsedda anvdndningen genom
bestandsdelarna fix, flexi och cover (se ovan punkterna 44 och 73). Dessutom har bestandsdelen
master en lovordande betydelse som omsittningskretsen kommer att sdtta i samband med den
betydelse hos ordet rock som angetts i forevarande punkt. Tribunalen faststéller darfor
overklagandendmndens konstaterande att de dldre varumidrkena FLEXIROCK, FIXROCK,
MASTERROCK et COVERROCK endast har lag sérskiljningsformaga.

Ordkombinationen CEILROCK é&r for ovrigt fantasifull, eftersom omsittningskretsen inte tillméater
bestandsdelen ceil ndgon bestimd betydelse. Den har f6ljaktligen medelhog sarskiljningsformaga.

Huruvida risk for forvaxling foreligger

I det angripna beslutet ansdg Overklagandendmnden att risk for forvixling mellan de motstaende
kénnetecknen inte forelag med héansyn till att de dldre varumirkena hade lag sérskiljningsformaga —
med undantag av varumirket CEILROCK som var fantasifullt — med héansyn till att en lag grad av
likhet forelag mellan de motstdende kdnnetecknen och med hidnsyn till att omsittningskretsens
uppmarksamhetsniva ér sarskilt hog.

Sokanden har bestritt den bedéomningen och har havdat att risk for férvaxling foreligger.
Det framgar av ovanstdende bedomning att de varor som avses med de motstaende kinnetecknen
delvis liknar varandra och i oOvrigt liknar varandra i lag grad eller dr olika. Vidare ér

omsdttningskretsens uppmaérksamhetsniva sarskilt hog och det foreligger endast en lag grad av likhet
mellan de motstdende kidnnetecknen. Denna likhet foljer dessutom av en bestandsdel som dr i hog
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grad beskrivande och lovordande fér de varor som avses och lovordande for de tjanster som avses.
Slutligen har de dldre varumérkena lag sarskiljningsformaga, med undantag av varumérket CEILROCK
som har normal sdrskiljningsformaga.

Vid en helhetsbedomning av de motstdende kidnnetecknen &r, med hansyn till att omsattningskretsens
uppmarksamhetsniva &ar sarskilt hog vid kop av de varor som avses, de visuella, fonetiska och
begreppsmassiga skillnaderna mellan de motstiende kénnetecknen tillrackliga for att, trots likheterna
mellan vissa av de varor som avses, forhindra att likheterna med anledning av den gemensamma
bestandsdelen rock medfér en risk for att tyska genomsnittskonsumenter och fackmén i
byggbranschen forvixlar de motstdende varumérkena (se, for ett liknande resonemang, dom
REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 86).

Talan kan saledes inte bifallas savitt avser sokandens enda grund. Talan ska darfor ogillas.

Rittegangskostnader
Enligt artikel 134.1 i réttegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har yrkat att svaranden ska forpliktas
att ersdtta rattegangskostnaderna. Eftersom sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyrians och
intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)
foljande:

1) Talan ogillas.

2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG ska ersitta riattegangskostnaderna.
Berardis Czuicz Popescu
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 8 juli 2015.

Underskrifter
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