L & D MOT HARMONISERINGSBYRAN — SAMANN (AIRE LIMPIO)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 7 september 2006~

I mal T-168/04,

L & D, SA, Huercal de Almeria (Spanien), inledningsvis féretritt av advokaten
M. Knospe, dérefter av advokaterna S. Miralles Miravet och A. Castedo Garcia,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av J. Garcia Muuillo, i egenskap av
ombud,

svarande,

varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyrins éverklagandenimnd, som
intervenerat vid forstainstansiéitten, var

* Rittegingssprak: spanska.
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Julius Simann Ltd, Zug (Schweiz), foretritt av advokaterna A. Castin Pérez-
Go6mez och E. Armijo Chévarri,

angdende en talan om ogiltigférklaring av delar av det beslut som fattats av
harmoniseringsbyrdns andra 6verklagandenimnd den 15 mars 2004 (irende
R 326/2003-2) om ett invindningsforfarande mellan Julius Samann Ltd och
L & D, SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna P. Lindh och 1. Wiszniewska-
Bialecka,

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreterare B. Pastor,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
14 maj 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till férstainstans-
rittens kansli den 21 december 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 17 januari 2005,

och efter férhandlingen den 12 januari 2006,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

L & D, SA ingav den 30 april 1996 en ansékan om registrering av gemen-
skapsvarumirke till harmoniseringsbyran i enlighet med radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det sokta varumirket utgoérs av det nedan atergivna figurkdnnetecknet, vilket
innehéller ett ordelement:

¥

De varor och tjénster som registreringsansékan avsig omfattas av klasserna 3, 5 och
35 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster
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vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg, och
motsvarar féljande beskrivning inom var och en av dessa klasser:

— Kklass 3: "Parfymer, eteriska oljor|, kosmetika]”.

— Klass 5: "Parfymerade luftrenare”,

— klass 35: "Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; féretagsadministra-
tion; kontorstjinster”.

Registreringsansékan offentliggjordes den 29 juni 1998 i Bulletinen for gemen-
skapsvarumdrken nr 47/98,

Den 29 september 1998 framstillde Julius Simann Ltd, med stéd av artikel 42 i
forordning nr 40/94, en invindning mot registreringen av det sokta varumérket.

Invindningen grundades pa flera dldre varumérken,
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For det forsta rorde det sig om det nedan &tergivha gemenskapsfigurmérket
nr 91 991, som den 1 april 1996 registrerades f6r de varor som omfattas av klass 5 i
Nicedverenskommelsen:

For det andra rorde det sig om internationella och nationella figurmirken, varav
vissa innehaller ordelement, vilka har varit foremal for f6ljande registreringar for de
varor som omfattas av klasserna 3 och/eller 5 i Nicedverenskommelsen: inter-
nationella registreringar nr 328917, nr 612525, nr 178969, nr 216415, nr 328915,
nr 328916, nr 475333 och nr 539068; osterrikisk registrering nr 109639; svenska
registreringar nr 217829, nr 225214 och nr 89348; spansk registrering nr 1575391;
dansk registrering nr 03157/1964; finska registreringar nr 109644 och nr 45548; tysk
registrering nr 984362. Figumirkena éterges nedan:

NT. 1050 00-14-1904

Invéndningen grundades pd alla de varor som skyddas av de dldre varumérkena och
avsag alla de varor och tjanster som angavs i ans6kan om registrering av
gemenskapsvarumérket.
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Till stéd for sin invindning dberopade intervenienten de relativa registreringshinder
som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 25 februari 2003 avslog invindningsenheten vid harmonise-
ringsbyran invédndningen i sin helhet.

Den 23 april 2003 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut hos
harmoniseringsbyran i enlighet med artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 15 mars 2004 (nedan kallat det ifragasatta beslutet) bifoll
harmoniseringsbyrans andra 6verklagandendmnd delvis intervenientens 6verkla-
gande.

Overklagandet bifélls vad betriffar de aktuella varorna till den del det grundades pa
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Overklagandet avslogs diremot vad betriffar de
aktuella tjansterna och overklagandenimnden faststéllde invindningsenhetens
beslut att avsld invindningen mot registreringen. Overklagandenimnden avslog
overklagandet till den del det grundades pa artikel 8.5 i férordning nr 40/94, i
avsaknad av bevis pa att anviindningen av det s6kta varumirket var till forfang for
det édldre varumirket eller skulle dra otillborlig fordel av det &ldre varumérkets
sarskiljningsforméga.

Vid bedémningen av likheten mellan de motstdende varumirkena gjorde over-
klagandendmnden en jimforelse mellan, & ena sidan, det sékta varuméirket och, &
andra sidan, det dldre gemenskapsvarumirket nr 91991, sdsom representativt for
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ovriga dldre varumérken. Den ansdg att detta dldre gemenskapsvarumirke hade
forvérvat sirskiljningsférméga till f6ljd av att ett annat dldre varumirke, vilket till sin
form i huvudsak ér identiskt med gemenskapsvarumirke nr 91991, har anvints och
ar valként,

Overklagandenimnden papekade att de motstdende varumérkena bada bestod av en
gran med grenar i form av utvéxter och indrag pa sidorna och en mycket kort stam
som placerats pa en bredare del som sockel.

Overklagandenimnden erinrade om att den begreppsmissiga likheten kan medféra
en risk for forvixling, sarskilt om det éldre varumirket har en speciell sirskilj-
ningsforméga, antingen i sig eller pd grund av att varumirket #r vilkint hos
allménheten.

Enligt 6verklagandendmnden framgick det, mot bakgrund av den bevisning som
hade ingetts, att det #ldre varwmirket var vilkdnt atminstone i en del av
gemenskapen, sérskilt i Italien didr dess marknadsandel uppskattades till mer &n
50 procent, och att det hade anvints under ling tid i Italien.

Av dessa omstiindigheter drog 6verklagandendmnden slutsatsen att den begrepps-
missiga likheten mellan de tvd motstiende varumirkena skulle kunna medféra en
risk for forvixling hos omsittningskretsen, i vart fall i Italien. Skillnaderna mellan de
motstdende varumérkena, vilka huvudsakligen bestdr i att granen i det sokta
varumirket utgér en ram som innehdller teckningen av en livfull figur och
ordelementet "aire limpio”, kan inte utesluta denna risk f6r férviixling, eftersom det
sokta varumirket skulle kunna uppfattas av omsittningskretsen som en lustig och
livfull variant av det dldre varumirket.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara punkterna 1 och 3 i det ifragasatta beslutet, till den del
invdndningsenhetens beslut dérigenom delvis upphédvdes och ansékan om
registrering av det sokta varumirket fér de varor som omfattas av klasserna 3
och 5 avslogs samt vardera parten forpliktades att bira sina kostnader med
anledning av invindningsférfarandet och éverklagandet, och

— forplikta harmoniseringsbyréan att ersitta rattegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersiitta rattegangskostnaderna.

Riittslig bedomning

Sokanden har dberopat tva grunder, vilka avser att artikel 8.1 b respektive artikel 73 i
forordning nr 40/94 har asidosatts.
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Den frsta grunden: Asidoséttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att 6verklagandenémnden gjorde en felaktig beddmning
av likheten mellan de motstidende varumirkena. Det finns inte nigon likhet mellan
dessa varumirken, och konstaterandena rorande det dldre varumirkets sarskilj-
ningsférmaga ar darfor overflodiga.

Tva varumirken &r likartade om det ur omsittningskretsens synvinkel férekommer
dtminstone delvis likhet mellan dem i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt
hénseende. Nir det géller ssmmansatta varumirken &r det nédviindigt att undersoka
huruvida likheten avser en bestandsdel som dr avgorande for det helhetsintryck som
varumirkena ger, det vill séiga en bestandsdel som i sig kan dominera omsittnings-
kretsens minnesbild av varumirket. Vid bedémningen av huruvida en eller flera
bestdndsdelar i ett sammansatt varumérke &r dominerande skall hiinsyn framfor allt
tas till var och en av dessa bestindsdelars inneboende egenskaper. Om &verens-
stammelsen avser en bestandsdel som beskriver de berdrda varorna, kan den inte
dominera det helhetsintryck som varumirket ger och det kan dirfor inte anses att
det foreligger varumirkeslikhet.

Sokanden anser att 6verklagandendmnden inte beaktade dessa principer, eftersom
den hénvisade endast till férekomsten av en "gemensam nimnare” mellan de
motstdende varumirkena utan att undersdka de visuella, fonetiska och begrepps-
missiga Overensstimmelserna och utan att faststilla betydelsen av den eventuellt
overensstimmande bestandsdelen for det helhetsintryck som det sékta sammansatta
varumirket ger.
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I fonetiskt hdnseende innehaller det dldre varumirket inte nagot ordelement. Det ar
darfor uteslutet att det foreligger nigon fonetisk likhet.

I visuellt hénseende bestar det dldre varumérket av en naturtrogen bild av silhuetten
av en gran, placerad pad en kvadratisk sockel, medan det sokta varumirket &r
utformat som en teckning av en humoristisk figur med ett speciellt utseende, insvept
i ett klddesplagg vars silhuett pdminner om en gran i en mycket abstrakt form och
som drar konsumentens uppmirksamhet till orden “aire limpio”. Det sokta
varumirket domineras séledes i lika stor utstrickning av denna humoristiska figur
och av orden "aire limpio”, vilket saledes utesluter att det foreligger nidgon visuell
likhet.

I begreppsmissigt hidnseende kan slutligen enbart likheten mellan de bada
kénnetecknens silhuetter inte leda till slutsatsen att det foreligger en likhet. Det
forhallandet att den humoristiska figurens sithuett kan paminna om formen pa en
gran saknar betydelse, eftersom likheter mellan sithuetter inte utgér begreppsmas-
siga likheter. Bilden av silhuetten har dessutom hamnat i bakgrunden, eftersom
granens form fordndras av bilden p& den humoristiska figuren sa till den grad att den
endast blir ett yttre holje eller ett skal till figuren, snarare &n en atergivning av bilden
pé en gran. :

Sokanden har dédrav dragit slutsatsen att det inte finns nagon likhet mellan
varumirkena.

I andra hand har sokanden tillagt att, om det skulle anses foreligga en
begreppsmissig likhet, 6verensstimmelsen inte avser en dominerande bestdndsdel
i varumirket, eftersom granens silhuett inte kan dominera det helhetsintryck som
det sokta varumérket ger, vilket tvirtom domineras av den fantasifulla och unika
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bilden av en humoristisk figur och texten "aire limpio”. Vidare #r silhuetten
beskrivande for de varor som det s6kta varumirket avser och kan darfor enligt
rdttspraxis inte dominera det helhetsintryck som varumirket ger.

I tredje hand har s6kanden hivdat att det, dven om férstainstansritten inte skulle
utesluta att det foreligger nagon likhet mellan de motstiende varumirkena, nda
inte foreligger nagon risk for forvixling, eftersom det sékta varumirket skiljer sig
tillréickligt mycket fran det dldre varumérket.

Vidare anser sokanden att det &ldre varumirket inte kan atnjuta ett omfattande
skydd, eftersom det endast har lag sirskiljningsformaga.

Enligt sokanden har det éldre varumérket en otillricklig sirskiljningsformaga av tre
skdl, For det forsta ér granens silhuett beskrivande for sidana varor som doftartiklar
och luftfrischare. Detta bekriftas av de "praktiska riktlinjer fér beddmning av
varumirken for varor och tjinster” som utarbetats av patentverket i Forenade
kungariket. For det andra bestar det dldre varumirket i huvudsak endast av formen
pd den vara som siljs under varumérket. Enligt rittspraxis kan dock varumarket inte
fylla sin huvudsakliga funktion om det berdrda kiinnetecknet sammanfaller med
varans utseende. S ar fallet i forevarande mal, eftersom de berérda varorna endast
bestar av en platt skiva av ett pordst fettfritt material, pa vilket ett valluktande dmne
appliceras och vars kontur motsvarar varumirkets silhuett, och eftersom varornas
yta ticks helt av varumirket. For det tredje krivs formen, som bestar av silhuetten av
en gran, for att uppna det efterstriivade tekniska resultatet med varan. Enligt
bestdimmelserna i artikel 7 i forordning nr 40/94 fir dock former som krivs for att
uppnd ett tekniskt resultat inte registreras som varumirken. Vidare visar beskriv-
ningen av varans funktioner, sisom den framgar av den amerikanska patentansékan
som intervenienten har ingett, att formen pa ett koniskt trid som intervenienten
anvinder fyller en teknisk funktion, néimligen att gradvis och delvis frigéra
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doftdmnet, vilket enkelt kan ske genom en sidan form som granen, en form som
dven foérekommer i patentritningarna. Sokanden har dirav dragit slutsatsen att
intervenienten numera anvénder varumérkesritten for att forsoka forbjuda tredje
man att anvinda en form som tidigare var patentskyddad.

Det dldre varumérkets ldga sdrskiljningsférméga kan inte ha okat i efterhand pa
grund av att det blivit mer vilkint till foljd av varumirkets anvindning i Italien,
Sokanden har i det avseendet anfort att det enligt rittspraxis inte kan faststillas att
ett varumiérke dr vilként enbart utifrin allminna och abstrakta uppgifter, sisom
bestimda procentsatser, och att de argument som avser omsittningen och
investeringar i form av reklam inte kan vara avgorande fér ett varumirkes
sarskiljningsforméga.

Sokanden anser att 6verklagandenidmndens konstateranden, vad giller erkinnandet
att det dldre varumairket dr vélként, dr felaktiga i flera avseenden.

For det forsta kunde faststillandet av det #ldre varumirkets dkade sirskiljnings-
formaga i Italien inte grundas enbart pé allménna uppgifter om reklamvolym och
forsiljningssiffror, sdrskilt som det #r friga om en billig masskonsumtionsvara, Den
kvantitet varor som siljs har siledes inte samma bevisvirde som nir det galler
hallbara eller prestigefyllda varor eller varor av hég kvalitet.

For det andra var det felaktigt av harmoniseringsbyrén att stédja sig pa att
forsiljningen av intervenientens doftartiklar i Italien #r stérre #n férsiljningen av
andra doftartiklar for fordon, och motsvarar en markandsandel pd mer #n
50 procent. Forsaljningssiffrorna i kvartalsrapporten frdn bolaget Nielsen, vilka
citeras i den forklaring som intervenientens verkstillande direktdr avgett under ed,
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hénfor sig inte till den vara som omfattas av gemenskapsvarumérke nr 91991, utan
avser huvudsakligen de varor som bér namnet "arbre magique” och som siljs under
ett annat varumirke dn varumérke nr 91991. Vidare hinfor sig dessa siffror till aren
1997 och 1998, det vill siga till en betydligt senare period &n det datum dé ansékan
om registrering av gemenskapsvarumirket ingavs. Av samma skil &r siffrorna
rorande utgifterna for reklam under &ren 1996 och 1997 oldmpliga, eftersom
reklamen avsag de doftartiklar som bér namnet "arbre magique” och avsig tiden
efter den 30 april 1996, det vill siga det datum dd ansbkan om registrering av
gemenskapsvarumérket ingavs.

For det tredje var det felaktigt av invindningsenheten och éverklagandenimnden
att, for att faststélla att det dldre varumirket anvints under lang tid i Italien, stodja
sig pa att varumirket hade anvénts i Italien sedan en lang tid tillbaka och att det dir
atnjot, i en form som i huvudsak varit identisk sedan ar 1954, ett skydd enligt den
internationella registreringen nr 178969. Dirigenom likstéllde de felaktigt datumet
for registreringsansokan med den faktiska anvindningen av varumdrket, trots att det
inte hade ingetts nagot bevis for att det internationella varumirket nr 178969 har
anvénts sedan registreringen. Registrering nr 178969 avser dessutom ett varumirke
som innehaller en vit sockel och orden "car freshner”, medan registrering nr 91991
avser ett rent figurmirke. Vidare avser registreringen i klass 5 inte sadana
doftartiklar som #r i friga i forevarande mal utan "desinfektionsmedel, bad-
produkter, insektsnredel, kemiska produkter”.

Med hénsyn till det dldre varumirkets laga sirskiljningsformaga atnjuter det
foljaktligen ett begrinsat skydd och smi skillnader jamfort med det sdkta
varumirket racker for att det inte skall foreligga ndgon risk for férvixling mellan
de bada kinnetecknen. Aven om det skulle anses foreligga en begreppsmissig likhet
ricker inte en sadan likhet f6r att det skall uppsté en risk for f6rvixling. Bilden pa
granen utgdr namligen inte nagot pahittat motiv och det har inte ingetts nagra bevis
som styrker att varumérke nr 91991 &r vilkant.
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Vid férhandlingen ingav och &beropade stkanden dven en dom som Tribunal
Supremo (Hogsta domstolen, Spanien) meddelade den 5 april 2005, i vilken
sokanden slutgiltigt tillerkiindes rittigheterna till det spanska varumirket Aire
Limpio nr 2033859.

Sékanden har darav dragit slutsatsen att 6verklagandenidmnden felaktigt slog fast att
det forelag en likhet mellan de motstéende varumirkena och att sirskiljnings-
formégan hade 6kat till foljd av anviindningen av intervenientens varumirke. Enligt
sokanden foreligger det faktiskt inte nigon risk f6r forvixling hos konsumenten.

Harmoniseringsbyran har gjort géllande att helhetsbedémningen av de motstiende
varumirkena skall, vad avser deras visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet,
grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, bland annat med beaktande
av deras sérskiljande och dominerande bestdndsdelar. Enligt harmoniseringsbyrin
bor forfarandet vid forstainstansritten inriktas pa hur allménheten i Italien uppfattar
de motstdende varumérkena.

Harmoniseringsbyran har péapekat att det dldre varumirket i visuellt hidnseende
bestar av en bild av silhuetten av en gran med en mycket kort stam med
oregelbundna utbuktningar och indrag pé sidorna, som placerats pa en bredare bas
som sockel. Det sokta varumérket bestar av en livfull komisk figur, vars évre del ér
triangelformad med oregelbundna sidor liknande den &vre delen av en gran, och
vars nedre del dr placerad pa en bild av tva stora skor. I den 6vre triangelformade
delen framtrider i mitten bilden pa ett livfullt ansikte och tvd armar som tycks peka
pd ordkombinationen “aire limpio” i stiliserade bokstiver. De motstiende
varumirkena har vissa yttre drag gemensamma, nidmligen en triangelformad
teckning med oregelbundna sidor och vars bas, efter en avsmalning, bestir av en
rektanguldr bestandsdel. Trots kontrasten till f6ljd av den komiska och livfulla stilen
och ordelementet "aire limpio”, &r det uppenbart att den grafiska bestindsdelen #r
dominerande i det helhetsintryck som kinnetecknet ger och att den mirkbart
overskuggar ordelementet, vilket inte gar att uppfatta sirskilt tydligt.
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I fonetiskt hinseende kan det dldre varumirket, som ett rent grafiskt kiinnetecken,
dterges muntligen genom en beskrivning av kidnnetecknet, medan det sékta
varumirket uttalas med hjilp av dess ordelement, det vill siga "aire limpio”.

Harmoniseringsbyran har hivdat att omsittningskretsen i begreppsmaissigt hinse-
ende kommer att associera de motstiende varumérkena med silhuetten av en gran
med en mycket kort stam, vars grenar bestar av utbuktningar och indrag, som #r
placerad pa en rektangulir bestindsdel som sockel. Harmoniseringsbyran anser att
allménheten i Italien inte kommer att tillméta uttrycket "aire limpio” nagon sirskild
betydelse och att den endast kommer att identifiera de bida kiinnetecknen genom
begreppsinnehéllet i de tva grafiska bilderna.

Vad betriffar bedémningen av det ildre varumirkets sirskiljningsformaga har
harmoniseringsbyran gjort géllande att detta varumirke inte endast utgérs av bilden
av en gran. Det r6r sig om en grafisk bild av ett mer sammansatt begrepp, nimligen
formen pa en gran med vissa sérskilda egenskaper, sisom utbuktningar och indrag,
en mycket kort stam, och placeringen pé en rektangulir bas som sockel.

Vad betriffar argumentet att formen pa en gran ofta anviinds vid férsiljning av
luftfrdschare anforde sokanden, under forfarandet vid harmoniseringsbyran, inte
nagon omstidndighet som visar att omsiittningskretsen pa den italienska marknaden
r van vid att det i fraga om den typen av varor anvinds figurer vars form har
likheter med silhuetten av en gran.

Om formen pé en vara verkligen méste vara smalare i den 6vre delen @n i den nedre
delen, krdver inte det efterstrévade tekniska resultatet att det anviinds en form som
motsvarar det édldre varumérkets koncept, utan det tekniska resultatet skulle kunna
uppnds med hjilp av enbart en triangel med raka och regelbundna sidor eller en
figur som &r smalare i den 6vre delen én i den nedre delen. Det #ldre varumérkets
form utgor saledes inte det enda sittet att uppna detta resultat.
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I fraga om bedomningen av risken for férvixling har harmoniseringsbyrin papekat
att, eftersom de aktuella varorna i detta fall utgér gingse konsumentvaror,
genomsnittskonsumenten inte dr sirskilt uppmérksam vid kopet av dessa varor.

Med hénsyn till betydelsen av granens silhuett vid anvéindningen i Italien av det
figurmérke som innehéller ordelementet "arbre magique” och till den grafiska
bestdndsdelens dominerande karaktir, anser harmoniseringsbyran att savil uttrycket
"arbre magique” som dess Overallt férekommande och ibgonfallande grafiska
bestandsdel (vilken motsvarar bilden av det dldre varumirke som ligger till grund for
det ifrdgasatta beslutet) skall anses vara vilkinda och ofta anvinda av omsittnings-
kretsen. Foljaktligen anser harmoniseringsbyran att det var korrekt av éverklagande-
nimnden att godta att det dldre gemenskapsvarumirket, vilket lag till grund fér
beslutet, har en speciell sérskiljningsformaga i Italien.

Harmoniseringsbyran har tillagt att enligt intervenienten spreds reklamen fore det
datum da registreringsansokan ingavs och att en sa stor marknadsandel inte kan ha
uppnatts pd mycket kort tid. Det ar ddrfér inte troligt att 1996 ars forsiljning var
obetydlig.

Slutligen anser harmoniseringsbyrén att — enligt den princip som faststilldes i
domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-
6191), punkt 24 — den begreppsmissiga likheten mellan de motstiende
varumirkena skulle, i Italien, dar det &ldre varumérket har en speciell sérskiljnings-
formaga, kunna medféra en risk for férvixling, som skillnaderna mellan
varumdérkena vad giller stil och livfullhet inte skulle kunna forhindra. Det sokta
varumérket skulle ndmligen kunna uppfattas som en lustig och livfull variant av det
dldre varumérket, vilket i stor utstrickning 4r kint hos omsittningskretsen.

Intervenienten har férst papekat att de bestandsdelar som &tskiljer varumérkena i
fraga inte fordndrar det allménna intrycket att de liknar varandra.
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De varor som omfattas av de omtvistade varumérkena siljs i sjilvbetjiningsavdel-
ningar pa bensinstationer eller i snabbkép och képet sker mycket snabbt och utan
foregiende Gverviagande. Konsumenten fister siledes sin uppmirksamhet pa den
forsta bestindsdel som kommer i atanke n#r denne ser varumirkena, nimligen
granens silhuett.

I fonetiskt hidnseende &r vidare skillnaden som texten "aire limpio” utgér utan
relevans for konsumentens val, eftersom denne endast fister sin uppmirksamhet pa
varans utseende eller yttre utformning.

Slutligen &r de motstaende kinnetecknen #ven likartade i begreppsmissigt
hinseende, eftersom de anvéinder gemensamma bilder som sammanfaller i friga
om den idé som éterges, ndmligen silhuetten av en liten gran, som identifierar varan
och som anger dess kommersiella ursprung fér konsumenterna.

Intervenienten har dven ifragasatt sdkandens beskrivning av det sékta varumirket
som en atergivning av en humoristisk figur.

Det kan inte goras géllande att granens silhuett har en rent beskrivande karaktir for
luftfridschare eller doftartiklar i avsaknad av bevis som visar att silhuetten har blivit
vanlig pa samtliga relevanta marknader eller att domstolarna i de berérda linderna
har beslutat att den inte ir giltig som varumirke.

Intervenienten delar &ven 6verklagandendmndens beddémning att risken fér
forvixling okar pa grund av det dldre varwmirkets hoga sirskiljningsférmaga,
vilken foljer av att det &r vilként,
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Intervenienten har bestritt argumentet att det dldre varumirket Gverensstimmer
med formen pa varan och att denna form krévs for att uppna ett tekniskt resultat.
For det forsta kan detta argument inte l4ggas till grund for provningen, eftersom det
dberopades for forsta gangen vid forstainstansritten. Vidare dr denna invéndning
under alla omsténdigheter inte relevant, eftersom de éldre varumérkena inte utgor
tredimensionella mirken utan figurmirken. Slutligen utgér de grafiska bestandsde-
lar som ingér i intervenientens varumirken inte en form som dr nddvindig for
forsdljningen av varan.

Vidare anser intervenienten att det var med ritta som 6verklagandendmnden ansag
att det dldre varumérkets sirskiljningsférméga hade okat till f6ljd av anvindningen
av varumirket, och s6kandens motsatta argument kan inte godtas.

Intervenienten har i det avseendet dberopat flera argument.

For det forsta forlorar forsiljningssiffrorna inte sitt bevisvirde enbart pa grund av att
det i detta fall rér sig om géngse konsumentvaror.

For det andra kompletteras procentandelen av forséljningen av varorna pa den
italienska marknaden med andra bevis for att varumirkena ir vilkinda pa den
marknaden.

For det tredje hinfor sig visserligen rapporten fran bolaget Nielsen till &ren 1997 och
1998, men rapportens innehéll gor, mot bakgrund av andra bevis som anforts, det
mojligt att anta att procentandelarna av férsiljningen av varor som salufordes under
intervenientens varumirken, under de omedelbart foregdende dren, troligen var
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jimforbara med siffrorna for aren 1997 och 1998. Vid faststillandet av sarskilj-
ningsférmagan hos ett dldre nationellt varumirke som aberopats mot en senare
registreringsanskan, gér det vidare inte att bortse frin ett bevis som styrker
anvéindningen av det nationella varumérke som &beropats till stéd fér invindningen,
under perioden omedelbart efter det att ansgékan om registrering av gemen-
skapsvarumirket ingavs och fore det datum da inviindningen framstilldes.

Intervenienten har dragit slutsatsen att det var befogat av éverklagandendmnden att
anse att det forelag en risk for forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 i frdga om de varor som omfattas av klasserna 3 och 5.

Férstainstansrittens bedémning

— Inledande anmérkningar

I artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 féreskrivs att om innehavaren av ett #ldre
varumirke invinder skall det varumiirke som ansgkan giller inte kunna registreras
om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumirket och
de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ér identiska eller #r av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten férvixlar dem inom det omride diir det
dldre varumirket dr skyddat. Enligt artikel 8.2 a i forordning nr 40/94 skall med
dldre varumirken avses gemenskapsvarumérken, varumérken som har registrerats i
en medlemsstat eller som blivit foremal for en internationell registrering, for vilka
ansbkan om registrering gjorts tidigare dn ansékan om registrering av gemen-
skapsvarumairket.
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Aven om det i artikel 8 i forordning nr 40/94 inte finns nigon bestimmelse som
motsvarar bestimmelsen i artikel 7.2, enligt vilken det #r tillriickligt att det foreligger
ett absolut registreringshinder endast i en del av gemenskapen for att registreringen
av ett varumérke skall kunna hindras, skall detsamma anses gilla i forevarande fall.
Harav foljer att det foreligger hinder for registreringen dven om relativa registre-
ringshinder finns i endast en del av gemenskapen (férstainstansriittens dom av den
3 mars 2004 i mal T-355/02, Miilhens mot harmoniseringsbyran — Zirh
International (Sir/ZIRH), REG 2004, s. II-791, punkt 36, och av den 14 juli 2005 i
mél T-312/03, Wassen International mot harmoniseringsbyrdin — Stroschein
Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), REG 2005, s. 11-2897,
punkt 29).

I forevarande fall grundades invédndningen mot registreringen pa flera av interve-
nientens varumirken som innehéller bilden pid en gran. Vid bedémningen av
invindningen utgick O6verklagandenimnden huvudsakligen fran gemen-
skapsvarumérke nr 91991, sdsom representativt for 6vriga varumirken som
aberopades till stod for invindningen.

I det ifragasatta beslutet ansig overklagandenimnden att de motstdende varu-
mérkena var likartade sérskilt i begreppsméssigt hiinseende och att det férelag en
risk for forvaxling. Denna slutsats foljde av konstaterandet att det dldre gemen-
skapsvarumérket nr 91991, vilket dtnjuter skydd sedan den 1 april 1996 och bestar
av formen pa en gran, har en speciell sirskiljningsforméga i Italien. Detta
konstaterande grundades i sin tur pd att det godtogs att det internationella
varumirket ARBRE MAGIQUE, som har samma form av en gran och som
dessutom innehaller ett ordelement, har anvints under l&ng tid och #r vilként i
Italien.

Forstainstansrétten skall siledes forst undersdka huruvida éverklagandenimnden
med rétta ansag att det dldre gemenskapsvarumérket nr 91991 hade kunnat férviirva
en speciell sarskiljningsforméga till £6ljd av att ett annat registrerat varumérke,
ndamligen varumirket ARBRE MAGIQUE, anvints under lang tid och att detta
varumarke, pa grund av att det anvénts under lang tid i Italien, kunde anses vilként
ddr.
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— Huruvida det dldre gemenskapsvarumarket har en speciell sirskiljningsférmaga

Enligt rdttspraxis kan ett varumérke ha en speciell sirskiljningsforméga, antingen i
sig eller pa grund av att varumirket &r vilkint hos allminheten (domen i det ovan i
punkt 52 nimnda mélet SABEL, punkt 24).

Vidare skall det papekas att ett varumdirkes sérskiljningsférméga dven kan férvirvas
genom att det har anvints som en del av ett annat registrerat varumirke. Det ricker
att omsittningskretsen, som en foljd av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller
tjdnst som de éldre varumirkena omfattar som hirrérande frdn ett visst fretag (se,
for ett liknande resonemang, domstolens dom av den 7 juli 2005 i mal C-353/03,
Nestlé, REG 2005, s. I-6135, punkterna 30 och 32).

Foljaktligen skall det &ven anses att ett varumidrke kan férvdrva en speciell
sarskiljningsformaga till f6ljd av att det anviints under lang tid och att det ir vélkint
som en del av ett annat registrerat varumirke, sivida omsittningskretsen uppfattar
varumirket som att det anger att varorna hérrér fran ett visst foretag,

I forevarande fall skall fragan huruvida 6verklagandenimnden med ritta ansdg att
det dldre gemenskapsvarumirket nr 91991 hade kunnat férviirva en speciell
sdrskiljningsforméga till foljd av att det har anviints som en del av ett annat
registrerat varumiérke siledes besvaras jakande, for det fall det dldre gemen-
skapsvarumiérket nr 91991 kan anses utgéra en del av varumirket ARBRE
MAGIQUE.

Overklagandendmnden ansag i det avseendet med fog att bilden pa granens silhuett,
vilken fyller en betydelsefull eller till och med dominerande funktion i varumsrket
ARBRE MAGIQUE, motsvarar kinnetecknet i det éldre gemenskapsvarumiarket
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nr 91991. Foljaktligen var det korrekt av verklagandendmnden att anse att det éldre
gemenskapsvarumirket nr 91991 utgjorde en del av det dldre varumérket ARBRE
MAGIQUE. Det forstndmnda varumirket kunde saledes forvirva sérskiljnings-
formaga till foljd av dess anvindning som en del av det sistndmnda varumérket.

Overklagandenimnden undersokte siledes med ritta samtliga bevis for att
varumirket ARBRE MAGIQUE har anvints och dr vilkint for att faststilla att en
del av detta varumérke, nimligen det dldre gemenskapsvarumirket nr 91991, har
anvints under lang tid, dr vélkdnt och foljaktligen har en speciell sérskiljnings-
férmaga.

Vad betriffar 6verklagandendmndens egentliga provning av bevisningen, var det
korrekt att i det ifrdgasatta beslutet ange att det framgar av bevisningen i drendet,
det vill sdga huvudsakligen de handlingar som ingavs den 8 november 1999 inom
ramen for intervenientens invindning, att det dldre varumérket nr 91991 — som en
del av ett registrerat varumirke, nimligen varumirket ARBRE MAGIQUE — har
anvints under 1ang tid i Italien, att det &r vilkidnt dédr och siledes har en speciell
sarskiljningsférmaga.

I det ifrdgasatta beslutet beaktades sdledes att varumirket ARBRE MAGIQUE har
anvints under lang tid och att den arliga forsiljningen av de varor som séljs under
detta varumirke 6verstiger 45 miljoner enheter och att férséljningen i Italien under
dren 1997 och 1998 motsvarade en marknadsandel pd mer @n 50 procent. I det
ifrigasatta beslutet beaktades #dven att utgifterna for reklam i Italien for att
marknadsfora dessa varor under &ren 1996 och 1997 versteg 7 miljarder italienska
lire (det vill sdga 3 615 198,29 euro).

Det forhallandet att forséljningssiffrorna hénfor sig till &ren 1997 och 1998 och att
utgifterna foér reklam avser dren 1996 och 1997, det vill siga tidpunkter efter det
datum da sokanden ingav sin registreringsansokan, ndmligen den 30 april 1996,
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,

récker inte for att dessa uppgifter skall anses sakna bevisvirde for konstaterandet att
det dldre varumirket nr 91991 #r vilkint.

Enligt rattspraxis kan ndmligen uppgifter som tillkommit efter det datum di en
ansdlkan om registrering av gemenskapvarumirke getts in beaktas, om de gér det
mdjligt att dra slutsatser angiende den situation som ridde vid nimnda datum
(forstainstansrittens dom av den 15 december 2005 i mal T-262/04, BIC mot
harmoniseringsbyran (formen p4 en cigarettindare med stift), REG 2005, s. II-5959,
punkt 82; se, for ett liknande resonemang, domstolens beslut av den 5 oktober 2004 i
mél C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyran, REG 2004, s. 1-8993, punkt 41 och
dédr angiven rattspraxis). Sddana omstiindigheter kan géra det majligt att bekrifta,
eller bittre bedéma, omfattningen av anviindningen av det berdérda varumirket un-
der den relevanta tidsperioden (se analogt domstolens beslut av den 27 januari
2004 i mal C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 31).

Overklagandeniamnden kunde siledes med riitta anse att sadana senare omstindig-
heter gjorde det mojligt att dra slutsatser angéende den situation som radde den dag
da sokanden ingav sin registreringsansokan och att bekrifta att varumirke nr 91991
var vilként vid detta datum.

Det skall sirskilt papekas att en marknadsandel pa 50 procent under aren 1997 och
1998 méste ha uppnatts stegvis. Overklagandenimnden begick siledes inte nigot fel
nir den ansdg att situationen inte var mérkbart annorlunda &r 1996,

Det forhallandet att det r6r sig om uppgifter som tillkommit efter det att sékanden
ingav sin registreringsansokan, det vill siga den 30 april 1996, riicker siledes inte for
att dessa uppgifter skall anses sakna bevisviirde vad giller konstaterandet att det
dldre varumirket nr 91991 &r vilkint.
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Forstainstansritten kan inte heller godta sokandens argument att éverklagande-
némnden felaktigt slog fast att det dldre varumirket har en speciell sirskiljnings-
formaga i Italien enbart pa grundval av allméinna uppgifter om reklamvolym och
forsaljningssiffror. Enligt den rittspraxis som sékanden har aberopat kan det
visserligen inte faststillas att ett varumérke har sérskiljningsférmaga enbart utifrén
allménna och abstrakta uppgifter, sésom bestdimda procentsatser (domstolens dom
av den 18 juni 2002 i mal C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 62). Det
skall dock, for det forsta, pdpekas att denna réttspraxis rér huruvida ett varumirke
som #r foremal for en registreringsansokan har forvirvat sérskiljningsférmaga och
inte, som i detta fall, beddmningen av huruvida ett registrerat varumirke som redan
forvirvat sirskiljningsforméaga 4r vilkint. Fér det andra beaktade 6verklagande-
ndmnden, for att i detta fall faststilla att varumirket dr vilként, inte bara allminna
uppgifter, sdsom bestdimda procentsatser, utan #ven att varumirket ARBRE
MAGIQUE har anvénts under lang tid, vilket sékanden inte heller har bestritt.

Forstainstansritten kan inte heller godta s6kandens argument att det var felaktigt av
overklagandendmnden att stodja sig pé att det dldre varumiirket atnjét, i en form
som i huvudsak varit identisk sedan ar 1954, ett skydd enligt registrering nr 178969.
Sokanden kan inte med framging hidvda att &verklagandeniimnden likstillde
datumet for registreringsansékan med datumet fér den faktiska anvindningen av
varumirket CAR FRESHNER nr 178969, utan att det hade ingetts nagot bevis for att
det varumirket har anvints sedan registreringen. Sdsom redan har papekats och
bekréftats av harmoniseringsbyrén vid férhandlingen stédde sig namligen Gver-
klagandenémnden pa den faststilllda anvindningen i Italien av varumsirket ARBRE
MAGIQUE och inte pad anvindningen av varumirket CAR FRESHNER. I det
ifragasatta beslutet konstaterades det visserligen att varumirket CAR FRESHNER
varit registrerat sedan ar 1954, men i friga om att varumirket anviints under lang tid
hinvisades det till varumirket ARBRE MAGIQUE.

Av det ovan anforda foljer att dverklagandenimnden med ritta ansag att det hade
styrkts att varumérket ARBRE MAGIQUE, och foljaktligen varumirke nr 91991, har
anvénts under lang tid och dr vilkdnda i Italien och att varumirkena uppfattas som
att de anger att varorna hérror frén ett visst foretag,
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Med hinsyn till att det dldre gemenskapsvarumirket nr 91991 &r vilkint i Italien,
bland annat till f6ljd av att det har anviints under 1ang tid som en del av varumirket
ARBRE MAGIQUE, och till att sistniimnda varumirke dr vilként i Italien, anser
férstainstansritten att 6verklagandenimnden inte begick nagot fel nir den drog
slutsatsen att varumirket har en speciell sérskiljningsférmaga i Italien.

— Varuslagslikheten

I férevarande mal har parterna inte bestritt konstaterandet i det ifrdgasatta beslutet
att de varor som omfattas av det dldre varumirket och de varor i klasserna 3 och 5
som omfattas av det s6kta varumarket dr av liknande slag,

Vidare saknas det stod for sékandens argument att den internationella registre-
ringen av varumérket CAR FRESHNER f6r varor som omfattas av klass 5 inte avser
sadana doftartiklar som #r i friga i forevarande mal utan “"desinfektionsmedel,
badprodukter, insektsmedel, kemiska produkter”. Det har nimligen inte bestritts att
detta varumérke &ven har registrerats for "produkter for luftrening, ... parfymer,
essenser ...”, som omfattas av klass 3.

— Varumirkeslikheten

Enligt réttspraxis dr tvd varumirken likartade om det ur omsittningskretsens
synvinkel férekommer atminstone delvis likhet mellan dem i ett eller flera relevanta
avseenden (forstainstansriittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN/
Matratzen Markt Concord), REG 2002, s. 1I-4335, punkt 30).
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I férevarande fall dr det i visuellt hénseende uppenbart att den grafiska
bestandsdelen i det sokta varumirket dr dominerande i det helhetsintryck som
kinnetecknet ger och att den mirkbart Gverskuggar ordelementet. Uttrycket "aire
limpio” #r, med hinsyn till de sma bokstéver som anvints och till ordens placering
inuti teckningen av en gran, ganska nedtonat jimfért med den grafiska
bestandsdelen.

I motsats till vad sékanden har hivdat dr det helhetsintryck som den grafiska
utformningen ger inte en komisk figur, utan en bild som liknar en gran. Teckningen
av den komiska figurens ansikte och armar utgor en del av granens centrala del, och
i dess nedre del har teckningen av tva skor sérade i 180 graders vinkel formen av en
sockel. Den komiska och livfulla stil som framtrider i figurens drag syftar till att ge
den grafiska bilden av granen ett fantasifullt intryck, och det sokta varumarket kan
uppfattas av allminheten som en lustig och livfull variant av det &ldre varumarket.
Det sokta varumirket bestér siledes av ett kidnnetecken vars dominerade
bestandsdel 4r en silhuett som paminner om en gran, vilken utgdr det &ldre
varumiirket. Det dr denna bestdndsdel som framfor allt kommer att uppfattas av
konsumenten och som kommer att vara avgérande for dennes val, sérskilt som det i
detta fall 4r fraga om géngse konsumentvaror som siljs genom sjélvbetjining.

Den grafiska bilden som motsvarar en gran framstér saledes i visuellt hinseende som
den dominerande bestandsdelen i det helhetsintryck som det s6kta varumirket ger.

I begreppsmissigt hinseende #dr kiinnetecknen i friga bada forknippade med
silhuetten av en gran. Med hénsyn till det intryck som de ger och till att uttrycket
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"aire limpio” inte har ndgon sérskild betydelse for allméinheten i Italien, skall det
anses att de dr lika i begreppsmissigt hiinseende.

Hérav féljer att 6verklagandenimnden med ritta ansig att de motstiende
kannetecknen var likartade i begreppsméssigt hiinseende, genom att de anviinder
bilder som sammanfaller i friga om den idé som &terges, nimligen silhuetten av en
gran. I fonetiskt hénseende foreligger det en skillnad genom att det #ldre
varumdrket, som &r ett rent grafiskt varumirke, kan aterges muntligen genom en
beskrivning av kinnetecknet, medan det sokta varumérket kan uttryckas muntligen
genom att dess ordelement, det vill séiga "aire limpio”, uttalas.

— Risken for forvixling

Enligt fast rittspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjéinsterna i friga kommer fran samma foretag
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band. Enligt samma
rittspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvixling
goras en helhetsbedomning med ledning av hur omsittningskretsen uppfattar
ifrdgavarande kiinnetecken och varor eller tjinster och med beaktande av alla
séirskilda faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kénneteck-
enslikheten och varu- eller tjinsteslagslikheten (forstainstansrittens dom av den
9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio
Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 1I-2821,
punkterna 30-32).

Helhetsbed6mningen av risken for forvixling skall dock, vad giller de motstiende
kéinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmiéssiga likhet, grunda sig pa det
helhetsintryck som kinnetecknen ger, bland annat med hiinsyn till deras sirskiljande
och dominerande bestandsdelar (férstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i
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mél T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrn — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (PASH/BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 47).

Det skall dven papekas att ju hogre sirskiljningsformaga det dldre varumirket har,
desto storre ar risken for forvixling. Det kan foljaktligen inte uteslutas att den
begreppsmassiga likhet som féljer av att de tvd varumirkena anvinder bilder som
overensstimmer till sitt begreppsinnehall skulle kunna skapa en risk for forvixling i
det fall dér det dldre varumérket har en speciell sérskiljningsférmaga, antingen i sig
eller p& grund av att varumdrket 4r vilkint hos allménheten (domen i det ovan i
punkt 52 nimnda malet SABEL, punkt 24).

Eftersom varorna i fréga i forevarande fall dr gingse konsumentvaror bestir
omsittningskretsen av genomsnittskonsumenten, vilken foérvintas vara normalt
informerad och skéligen uppmirksam och medveten. Genomsnittskonsumenten av
de ber6rda varorna kommer inte att vara sirskilt uppmérksam vid képet av dessa
varor.

Konsumenten kommer séledes vanligtvis att sjilv vélja varorna i friga och kommer
darfor att ha en tendens att huvudsakligen forlita sig pa bilden av varumirket som
satts pd varorna, det vill séiga silhuetten av en gran.

Med hénsyn till dels likheten mellan de aktuella varuslagen och den visuella och
begreppsmissiga likheten mellan varumirkena i fraga, dels det forhallandet att det
dldre varumérket har en speciell sirskiljningsforméga i Italien, finner forstainstans-
ritten foljaktligen att 6verklagandenimnden inte begick nigot fel nir den slog fast
att det foreldg en risk for forvixling,

II - 2730



103

104

105

L & D MOT HARMONISERINGSBYRAN — SAMANN (AIRE LIMPIO)

Denna slutsats paverkas inte av de argument som sékanden har anfért.

For det forsta saknas det stéd for sékandens argument att det dldre varumirket har
en lag sarskiljningsforméga pa grund av att granens sithuett dr beskrivande for de
berdrda varorna. Som harmoniseringsbyran med riitta har papekat utgér det dldre
varumdrket inte bara en verklighetstrogen bild av en gran. Den avbildade granen #r
stiliserad och har andra sérskilda egenskaper: den har en mycket kort stam och den
dr placerad pa en rektanguldr bas som sockel. Som redan har konstaterats har det
dldre varumirket dessutom forvirvat en speciell sdrskiljningsférmaga, med hiinsyn
till att det dr vilkint. Vidare saknar sékandens argument rérande de riktlinjer som
utarbetats av patentverket i Férenade kungariket, vilka sékanden anser bekriftar att
granens silhuett dr beskrivande for de aktuella varorna, relevans, eftersom
gemenskapsordningen for varumérken dr ett sjilvstindigt system som bestar av
en samling regler och mal som é&r specifika for detta system och som skall tillimpas
utan hédnsyn till de nationella systemen och lagenligheten av 6verklagande-
nimndernas beslut endast skall prévas pd grundval av férordning nr 40/94, sisom
foérordningen har tolkats av gemenskapsdomstolarna (férstainstansrittens dom av
den 11 maj 2005 i mal T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrain — Sadia
(Sadia/Grupo Sada), REG 2005, s. 11-1667, punkt 84).

For det andra anser forstainstansritten att sokandens argument, vilka syftar till att
visa att ansékan om registrering av det &ldre varumirket borde ha avslagits, eftersom
det i huvudsak endast bestod av formen pa den vara som silljs under varumsrket och
det dldre varumirkets form, nimligen silhuetten av en gran, krivdes for att uppna
det efterstrivade tekniska resultatet med varan, skall limnas utan avseende.
Sokanden i ett invindningsforfarande kan ndmligen inte under nigra omstindig-
heter &beropa ett absolut registreringshinder fér att bestrida giltigheten av ett
kénnetecken som en nationell myndighet eller harmoniseringsbyran har registrerat,
De absoluta registreringshindren i artikel 7 i forordning nr 40/94 skall inte prévas i
ett invindningsforfarande, och denna artikel ingdr inte bland de bestimmelser mot
bakgrund av vilka det ifragasatta beslutets lagenlighet skall prévas (férstainstans-
rittens dom av den 30 juni 2004 i mé&l T-186/02, BMI Bertollo mot harmonise-
ringsbyran — Diesel (DIESEL/dieselit), REG 2004, s. 11-1887, punkt 71).
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For det tredje. &r slutligen den dom som Tribunal Supremo meddelade den
5 april 2005 och som s6kanden ingav och aberopade vid forhandlingen, i vilken
sokanden slutgiltigt tillerkéindes rittigheterna till det spanska varumirket Aire
Limpio nr 2033859, utan relevans i forevarande mal. Som redan har papekats skall
ndmligen lagenligheten av 6verklagandenimndernas beslut endast prévas pa
grundval av forordning nr 40/94, ssom férordningen har tolkats av gemen-
skapsdomstolarna (domen i det ovan i punkt 104 nimnda malet Sadia/Grupo Sada,
punkt 84).

Av det ovan anforda foljer att talan inte kan bifallas p& den férsta grunden, vilken
avser att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har asidosatts.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 73 i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har hidvdat att det ifrigasatta beslutet antogs i strid med artikel 73 i
férordning nr 40/94.

Enligt denna artikel och rittspraxis skall motiveringen till ett beslut som gar nagon
emot ge den berorda parten de upplysningar som ir nédvindiga for att denne skall
kunna bedéma om beslutet &r vélgrundat och gora det mojligt for gemen-
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skapsdomstolarna att proéva beslutets lagenlighet (forstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mal T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniseringsbyran
— Educational Services (IIs/ELS), REG 2002, s. 114301, punkt 59).

Savil invindningsenheten, i sitt beslut av den 25 februari 2003, som overklagande-
ndmnden hade redan begrinsat sin prévning till att avse, 4 ena sidan, det s6kta
varumirket och, & andra sidan, enbart det registrerade gemenskapsvarumsrket
nr 91991, For att sla fast att det forelag ett relativt registreringshinder enligt
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 stédde sig dock éverklagandendmnden #ven pa
handlingar rérande andra varumérken. Motiveringen i det ifrigasatta beslutet avser
foljaktligen dldre varumérken som 6verklagandendmnden sjilv hade undantagit fran
jimférelsen vid faststillandet av huruvida det foreldg en risk for forvixling.
Motiveringen till det ifragasatta beslutet &r foljaktligen ofullstindig och &ver-
klagandendmnden har asidosatt artikel 73 i férordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran har, med stod av intervenienten, svarat att sdkanden har haft
mdjlighet att vederldgga innehéllet i handlingarna och den bevisning som ligger till
grund for det ifragasatta beslutet vad géller faststéllandet att varumérke nr 91991 &r
vilkdnt och har anvints under lang tid i Italien, eftersom dessa handlingar ingavs
under forfarandet vid invindningsenheten. Sékanden har emellertid inte ifrigasatt
att dessa uppgifter r riktiga.

Vad betriffar det forhallandet att ovanndmnda handlingar avser ett varumirke som
av processekonomiska skil undantogs frdn jimforelsen, innebér detta inte under
nagra omstindigheter att handlingarna saknar betydelse for den italienska allméin-
hetens uppfattning av det éldre varumdrket, vilken ligger till grund f6r det ifragasatta
beslutet. Nirmare bestdmt har harmoniseringsbyrén aldrig uppgett att det
forhallandet att varumérket undantogs fran jamférelsen skulle medféra att de
ifrdgasatta handlingarna inte skulle beaktas vid bedémningen av den italienska
allméinhetens uppfattning av varumérket, vilken ligger till grund fér det ifragasatta
beslutet, eftersom de tva varumirken som &beropades dverensstimde i friga om
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deras grafiska bestandsdel. Sokandens processuella rittigheter har saledes inte
asidosatts genom det ifrigasatta beslutet, eftersom sokanden hade kunnat uttala sig
om den bevisning och de handlingar som anvindes for att faststilla att det éldre
varumirket dr vilkdnt och har anvints under lang tid.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 skall harmoniseringsbyréns beslut innehalla
beslutets grunder. Vidare foreskrivs det i regel 50.2 h i kommissionens férordning
(EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomforande av forordning
nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) att 6éverklagandendmndens beslut skall innehélla
beslutsskilen. Denna motiveringsskyldighet skall anses vara lika omfattande som
den motiveringsskyldighet som foreskrivs i artikel 253 EG (domstolens dom av den
21 oktober 2004 i mél C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyran, REG 2004,
s. [-10107, punkt 64, och forstainstansrittens dom av den 28 april 2004 i de férenade
malen T-124/02 och T-156/02, Sunrider Corporation mot harmoniseringsbyrdn —
Vitakraft-Werke Withrmann och Friesland Brands (VITRAKRAFT och VITA/
VITATASTE samt BALANCE och BALANS/META BALANCE 44), REG 2004,
s. [I-1149, punkt 72).

Enligt fast rittspraxis skall det av den motivering som krévs enligt artikel 253 EG
klart och tydligt framgd hur den som har antagit rittsakten har resonerat. Denna
skyldighet har ett dubbelt syfte, nimligen dels att gora det majligt for dem som
berors dirav att fi kinnedom om skélen for den vidtagna atgérden, sd att de kan
gora gillande sina rittigheter, dels att gora det méjligt for gemenskapsdomstolarna
att prova beslutets lagenlighet (domstolens dom av den 14 februari 1990 i mal
C-350/88, Delacre m.fl. mot kommissionen, REG 1990, s. 1-395, punkt 15, domen
i det ovan i punkt 113 nimnda malet KWS Saat mot harmoniseringsbyran, punkt
65, och domen i de ovan i punkt 113 nimnda forenade malen VITRAKRAFT
och VITA/VITATASTE samt BALANCE och BALANS/META BALANCE 44,
punkt 73).
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Enligt artikel 73 i forordning nr 40/94 far harmoniseringsbyrins beslut for ovrigt
endast grunda sig pa omstéindigheter som parterna har haft tillfille att yttra sig 6ver.
Denna bestimmelse rér sivial de faktiska och de rittsliga grunderna som
bevisningen.

Ritten att yttra sig omfattar de faktiska och de rittsliga omstiindigheter som ligger
till grund for ett beslut men inte den beslutande myndighetens slutliga stillnings-
tagande (forstainstansrittens dom av den 7 juni 2005 i mal T-303/03, Lidl Stiftung
mot harmoniseringsbyrén — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), REG 2005, s. II-
1917, punkt 62).

-

I forevarande fall framgar det klart och tydligt av det ifrdgasatta beslutet hur
overklagandendmnden har resonerat. Som framgar av texten i det ifragasatta
beslutet, vari anges de argument som sokanden framforde vid &verklagande-
némnden, har sékanden haft tillfille att yttra sig 6ver samtliga omstindigheter som
ligger till grund for det ifrdgasatta beslutet och éver den beddmning av bevisningen
rorande anviindningen av de éldre varumirkena som dverklagandenimnden gjorde
inom ramen for sin provning,

Foljaktligen har det inte visats att artikel 73 i férordning nr 40/94 har asidosatts och
talan kan dérfor inte bifallas p den andra grunden. Harav foljer att talan skall ogillas
i sin helhet.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansriittens réttegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegéingskostnaderna, om detta har yrkats.
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120 Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att sokanden skall forpliktas att
ersatta rittegdngskostnaderna. Eftersom stkanden har tappat maélet, skall
harmoniseringsbyrans och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Legal Lindh Wiszniewska-Bialecka

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 7 september 2006.

E. Coulon H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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