SPA MONOPOLE MOT HARMONISERINGSBYRAN — SPA-FINDERS TRAVEL ARRANGEMENTS (SPA-FINDERS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 25 maj 2005 *

I mél T-67/04,

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, Spa (Belgien), foretritt av
L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse och D. Moreau, avocats,

stkande,

mot

Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretriidd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap
av ombud,

svarande,
* Rittegingssprik: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans overklagandendmnd var

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, New York, New York (Forenta staterna),

angiende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrdns forsta
overklagandenimnd den 10 december 2003 (irende R 131/2003-1) om ett
invindningsforfarande mellan Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV,
och Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, -

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(andra avdelningen),

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna N. J. Forwood och
S. Papasavvas,

justitiesekreterare: byradirektoren C. Kristensen,

med beaktande av ansdkan, som inkom till forstainstansrittens kansli den 12 februari
2004,

med beaktande av harmoniseringsbyrins svarsinlaga, som inkom till f6rstain-
stansrittens kansli den 26 maj 2004,

efter forhandlingen den 18 januari 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Bolaget Spa-Finders Travel Arrangements Ltd ingav den 14 oktober 1998 en
ansdkan om registrering av gemenskapsvarumdrke till Byrin for harmonisering
inom den inre marknaden (varumérken, ménster och modeller) (harmoniserings-
byrén) enligt ridets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det varumirke som registreringsansékan avser 4r ordmérket SPA-FINDERS.

De varor och tjinster som registreringsansokan avser ingar i klasserna 16 och 39 i
Nice6verenskommelsen om internationell Klassificering av varor och tjinster vid
varumdrkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning;:

— Klass 16: "Trycksaker inklusive kataloger, tidskrifter, nyhetsbrev.”
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— Klass 39: ”Resebﬁétjﬁnster.”

Registreringsansokan offentliggjordes den 19 januari 1998 i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 5/1998.

Den 17 april 1998 framstillde Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV
(nedan kallat Spa Monopole eller sékandebolaget) en invéindning mot att det sdkta
varumirket skulle registreras.

Invindningen grundades pa de #ldre varumirkena SPA och LES THERMES DE
SPA, vilka hade varit foremal for foljande registreringar:

- Registrering av varumérket SPA i Beneluxléinderna under nr 389 230 f6r varorna
"mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; safter och
andra koncentrat for framstillning av drycker” i klass 32.

— Registrering av varumirket SPA i Beneluxléinderna under nr 372 307 for varorna
"blekningspreparat och andra d@mnen for anvéndning vid tvétt; rengdrings-,
poler-, skur- och slipmedel, speciellt sandpapper for djurburar; tvél; parfymer,
eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat; tandpulver, -krim och -pastor” i
Kklass 3.
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— Registrering av varumirket SPA i Tyskland under nr 54 721 for varor och
tjanster i ovannimnda klass 3 och for “hotellverksamhet; offentliga bad,
simbassiéng och bastu; anordnande av konferenser och utstillningar; rumsbok-
ningar” i klass 42.

— Registrering av varumirket LES THERMES DE SPA i Beneluxlinderna under
nr 501 661 for varor i klass 3.

Stkandebolagets invindning grundade sig ocksi pa ett oregistrerat kinnetecken,
nimligen bolagsnamnet och firmanamnet SA Spa Monopole, compagnie fermiére
de Spa, forkortat "SA Spa Monopole NV”, som anvinds i handel som ror
mineralvatten och kuranliggningar,

Till stéd for sin invindning &beropade sokandebolaget artikel 8.4 och 8.5 i
férordning nr 40/94. Invindningen framstilldes mot samtliga varor och tjénster som
omfattades av det sokta varumirket.

Invindningsenheten avslog invéindningen genom beslut av den 28 november 2002.
Den motiverade sitt beslut med att det inte var styrkt att anviindningen av
varuméirket SPA-FINDERS skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for de
dldre SPA-varumirkenas renommé eller sirskiljningsformaga.

Stkandebolaget overklagade detta beslut hos harmoniseringsbyran
den 28 januari 2003 med stéd av artiklarna 57—62 i forordning nr 40/94.
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Genom beslut av den 10 december 2003 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet) avslog
forsta 6verklagandendmnden verklagandet. Overklagandendmnden medgav visser-
ligen att de aktuella varumirkena liknar varandra och att varumirket SPA for
mineralvatten #r kint i Belgien och i hela Benelux-omridet. Ndmnden ansig
emellertid att det inte var styrkt att registreringen av varumérket SPA-FINDERS fér
varor i klass 16 och for tjanster i klass 39 skulle vara till forfing for varumérket SPA,
i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokandebolaget har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det ifragasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rattegangskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokandebolaget att ersitta rittegangskostnaderna.
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Rittslig bedémning

Sékandebolaget har &beropat en enda grund till stéd for sin talan, nimligen att
artikel 8.5 i férordning nr 40/94 har asidosatts.

Parternas argument

Huruvida de faktiska omstandigheter och rittsregler som &beropats vid forstain-
stansritten kan tas upp till provning

Harmoniseringsbyran har for det forsta gjort gillande att forstainstansritten skall
avvisa de av stkandebolagets argument som rér varumérket LES THERMES DE
SPA, registrerat i Beneluxldnderna under nr 466 130 for “hotellverksamhet;
offentliga bad, simbasséing och bastu; anordnande av konferenser och utstillningar;
rumsbokningar” i klass 42. Harmoniseringsbyrin anser att sékandebolagets
argument rorande detta varumirke skall avvisas, eftersom inviindningsforfarandet
och forfarandet vid harmoniseringsbyrins overklagandenimnd inte rérde detta
varumirke.

Sékandebolaget bekriftade vid forhandlingen att det aberopade varumirket LES
THERMES DE SPA, registrerat i Beneluxlanderna under nr 466 130 for tjénster i
klass 42 for forsta gngen vid forstainstansritten,
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Tillimpningen av artikel 8.5 i férordning nr 40/94

— Huruvida de dldre varumirkena ar kinda

Sokandebolaget har gjort gillande att de olika SPA-varumérkena ér mycket kdnda i
Beneluxlinderna, vilket for det forsta beror pa att bolaget sedan ar 1921 har en
ensamritt att utnyttja staden Spas vatten och att bolaget under varumirket SPA
framstiller och salufér mineralvatten som kommer frdn stadens killor. For det andra
dr varumirket SPA marknadsledande fér mineralvatten pa flaska i Beneluxlinderna.
For det tredje & SPA ett mineralvatten som har positiva halsoeffekter, vilka har
erkiints av Académie royale de médecine de Belgique (Kungliga belgiska medicinska
akademin), Slutligen har sékandebolaget anfort att SPA-flaskorna séljs i flera lander i
Europa och i resten av virlden. Bolaget har dessutom pépekat att savil
invandningsenheten som &verklagandendmnden vid harmoniseringsbyran, i det
ifrigasatta beslutet och i ett annat drende (beslut fattat av harmoniseringsbyrans
andra 6verklagandenimnd den 12 december 2003 i drende R 168/2003-2, SA SPA
Monopole, compagnie fermiére de Spa mot Cosmetics Ltd), har faststillt att
varumirket SPA #r kint i Beneluxlinderna nér det géller mineralvatten.

Enligt sokandebolaget 4r varumérket LES THERMES DE SPA dessutom mycket
ként i Beneluxldnderna nir det giller tjinster i klass 42. Hirvid har bolaget hénvisat
till att vattnet i Spa och i stadens kurbad har terapeutiska egenskaper, som ér kinda
sedan 1800-talet. Sedan denna tidsperiod har varumérket LES THERMES DE SPA
blivit synnerligen kiint och lockar manga turister och konsumenter.

Harmoniseringsbyran anser att varumérket SPA, registrerat under nr 389 230 for
varor i klass 32, r det enda som 4r mycket kiint i Beneluxlinderna och att det &r det
enda varumirket som skall beaktas i det nu aktuella malet.
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— Huruvida de aktuella varumirkena liknar varandra eller #r identiska med
varandra

Stkandebolaget har inte bestridit éverklagandenimndens bedémning av likheten
mellan varumirkena SPA och SPA-FINDERS. Bolaget anser dessutom att
varumérkena LES THERMES DE SPA och SPA-FINDERS liknar varandra.

Harmoniseringsbyrén delar sékandebolagets uppfattning i fraiga om likheten mellan
varumérkena SPA-FINDERS och SPA. Omsittningskretsen i Benelux skulle pa
grund av denna likhet kunna fa uppfattningen att det finns ett samband mellan
tecknet och varumérket i den mening som avses i domen i malet Adidas
(domstolens dom av den 23 oktober 2003, i mal C-408/01, Adidas-Salomon och
Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, nedan kallad domen i malet Adidas).
Harmoniseringsbyréan har emellertid pipekat att det inte enbart utifrin forekomsten
av ett sidant samband gér att faststilla att det aldre varumérkets renommé eller
sirskiljningsforméga skadas eller att det &r mojligt att dra otillborlig fordel av detta
mirke,

— Frigan om vilken metod som skall anviindas for att bedéma viltkoret i artikel 8.5
in fine i férordning nr 40/94

Sokandebolaget har med std av domstolens réittspraxis i friga om tillimpningen av
artikel 5.2 i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om
tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk
specialutgdva, omréde 13, volym 17, s. 178) hivdat att ett visentligt kriterium &r att
omsiittningskretsen kan fa uppfattningen att det finns ett samband mellan det ildre
varumirket och det sokta varumirket (domen i mélet Adidas, punkterna 38 och 39).
Enligt s6kandebolaget medfor forekomsten av ett sidant samband att dels att det
dldre varumirkets sirskiljningsformaga och renommé skadas, dels att det sokta
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varumirket kan dra otillborlig fordel av det dldre varumérkets renommé. Ju mer
kint det dldre varumirket #r, desto mer skadas detta varumirkes renommé eller
sirskiljningsformaga av att ett liknande varumirke anvinds for andra varor eller
tjinster.

Sokandebolaget har aberopat Beneluxdomstolens dom av den 1 mars 1975 i malet
Claeryn, diir det faststilldes att det kiinda varumirkets sirskiljningsférmaga kan
mitas i varumirkets formaga att hos omsittningskretsen skapa en omedelbar
association till den vara som det #r registrerat for. Sokandebolaget har slutligen
framhallit att omséttningskretsen far uppfattningen att det finns ett samband mellan
det sokta varumirket och det dldre varumirket, vilket innebir att det blir mdjligt att
dra otillborlig fordel av och skada det dldre varumirkets renommé. Omsittnings-
kretsen tror séledes att det finns ett ekonomiskt band mellan de foretag som
erbjuder de aktuella varorna och tjinsterna.

Harmoniseringsbyrén har tillbakavisat detta argument.

— Tillimpningen av villkoren i artikel 8,5 i forordning nr 40/94

Sokandebolaget har, nir det giller tillimpningen av villkoren i artikel 85 i
forordning nr 40/94, for det forsta anfort att varumérket SPA-FINDERS avser
skrifter som ror hilsa och skonhet samt resebyrétjénster for resor till kuranligg-
ningar i Europa. Eftersom varumirket SPA #r mycket kint i Beneluxlinderna
kommer omsittningskretsen att tro att det finns ett samband mellan SPA-FINDERS
och mineralvatten som omfattas av varumirket SPA samt de kuranldggningar som
anvinder detta vatten. Hirav foljer att denna associering mellan varumérket SPA
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och varumirket SPA-FINDERS, som avser skrifter och resebyrétjénster, kommer att
skada det dldre varumirkets sirskiljningsformaga genom urvattning.

Genom att omsittningskretsen associerar varumirkena SPA och SPA-FINDERS
med varandra kommer den 4ven att tro att det finns ett ekonomiskt band mellan de
foretag som erbjuder de aktuella varorna och tjinsterna, Omsittningskretsen
riskerar ndrmare bestdmt att tro att SPA-FINDERS resebyratjénster erbjuds av
s6kandebolaget eller ér licensierade av detta bolag. Varumérket SPA-FINDERS drar
séledes otillborlig fordel av varumirket SPA:s renommé, Sokandebolaget har i detta
avseende aberopat det ovannimnda beslutet fran harmoniseringsbyrdns andra
overklagandendmnd av den 12 december 2003 (punkt 28).

For att visa att varumérket SPA:s renommé riskerar att skadas har sokandebolaget
dven aberopat att omsittningskretsen riskerar att fa uppfattningen att det finns ett
ekonomiskt band mellan de féretag som erbjuder SPA-varor respektive SPA-
FINDERS-varor. Risken for skada r reell, eftersom Spa Monopole inte skulle kunna
kontrollera kvaliteten pa de varor och tjinster som siljs under varumiirket SPA-
FINDERS. Sokandebolaget har till stéd fér sin uppfattning &ter hanvisat till det
ovanndmnda beslutet fran harmoniseringsbyrdns andra overklagandenimnd av
den 12 december 2003 (punkt 28).

Harmoniseringsbyrdn har anfort att sékandebolaget inte har lagt fram nagon
bevisning som gor det mojligt att tillimpa artikel 85 i forordning nr 40/94.
Harmoniseringsbyrén har framhallit att ordet spa inte endast r kint pa grund av
mineralvattnet, och har 4ven aberopat staden Spa, dess formel 1-bana och den
kringliggande landsbygden. Ordet spa anvinds ocksd allmint for att beteckna
vattenbehandling och tillhérande utrustning (hydroterapi, bastubad etc.). Enligt
harmoniseringsbyrdn associerar konsumenterna varumirket SPA-FINDERS med
sokning efter platser som har egenskaper som #r typiska for spa-anldggningar
(hydroterapi, angbastu, bastu etc.). Harmoniseringsbyrdn anser #ven att det inte
finns ndgot hinder mot att anvinda ordet spa i sin deskriptiva och allmiinna
betydelse, eftersom en sidan anvindning inte innebir en direkt eller indirekt
hénvisning till mineralvatten.
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Forstainstansréttens bedomning

I artikel 8,5 i forordning nr 40/94 féreskrivs foljande: ”[efter] invdndning frén
innehavaren av ett dldre varumirke enligt punkt 2 [fir] det varumérke som ansdkan
om registrering avser inte registreras om det ér identiskt med eller liknar det #ldre
varumirket och avses bli registrerat for varor eller tjénster som inte liknar dem for
vilka det dldre varumirket ar registrerat, nir — i fraga om ett ildre
gemenskapsvarumirke — det 4r kint i gemenskapen, eller, nir — i friga om ett
dldre nationellt varumérke — det #r kiint i medlemsstaten ifréga, och anvindningen
av det varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till forfang for det dldre varumérkets sérskiljningsformaga eller
renommé.”

For att bedoma huruvida harmoniseringsbyran har asidosatt denna bestimmelse
skall forstainstansritten prova om villkoren fér att tillimpa den &r uppfyllda i
forevarande fall. Hirvid kan det konstateras att de &ldre varumirken som
invindningen grundas pa r varumirken som #r registrerade i Beneluxlinderna
och ett nationellt varumirke. Det méste séledes utredas for det forsta om det
varumirke for vilket registrering sokts #r identiskt med eller liknar dessa éldre
varumérken, for det andra om de dldre varumirkena ér kinda i Beneluxlinderna
eller i den aktuella medlemsstaten och for det tredje om anvéindningen av det sokta
varumirket utan skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till f6rfang
for de #ldre varumirkenas sirskiljningsformaga eller renommé. Dessa villkor &r
kumulativa, vilket innebér att om ett av dem inte &r uppfyllt, kan inte
bestimmelserna i artikel 8.5 i férordning nr 40/94 tillimpas.

Sasom bekriftades vid forhandlingen, avsdg inte sokandebolagets invindning
varumirket LES THERMES DE SPA, registrerat i Beneluxlinderna under
nr 466 130, vilket aberopades for forsta gangen vid forstainstansritten. Enligt
rittspraxis kan emellertid omstindigheter som har dberopats vid forstainstansritten,
men som inte tidigare har anforts vid harmoniseringsbyréans invindningsenheter,
endast paverka lagenligheten av ett sddant beslut om harmoniseringsbyran borde ha
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beaktat dem pa eget initiativ. Enligt artikel 74.1 in fine skall harmoniseringsbyrans
provning i ett forfarande som avser grunderna for avslag pa en registreringsansékan
vara begrénsad till vad parterna har &beropat och yrkat. Hirav foljer att
harmoniseringsbyrén inte pi eget initiativ skall beakta omsténdigheter som parterna
inte har &beropat. Sadana omstindigheter kan saledes inte paverka lagenligheten av
ett beslut som fattats av 6verklagandenimnden (forstainstansriittens dom av den
13 juli 2004 i mal T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyran — Grotto (GAS
STATION), REG 2004, s. 11-2939, punkt 13).

Stkandebolagets argument skall sdledes limnas utan avseende i den man de ror
registreringen av varumérket LES THERMES DE SPA i Beneluxlinderna under
nr 466 130, och prévningen skall begrinsas till att avse varumirkena SPA,
registrerade under nr 389 230, nr 372 307 respektive nr 54 721, och varumirket LES
THERMES DE SPA, registrerat under nr 501 661.

Huruvida de aktuella varumirkena liknar varandra eller #r identiska med varandra

Det kan inledningsvis konstateras att parterna — med riitta — &r 6verens om att de
aktuella varumérkena liknar varandra. Mélets utgang beror siledes pa de tva andra
villkoren i artikel 8.5 i forordning nr 40/94 (se punkt 30 ovan).

Huruvida de dldre varumirkena ar kiinda

Det framgdr av réittspraxis att ett dldre nationellt varumirke, for att uppfylla kravet
pé renommé, skall vara kéint av en betydande del av den allméinhet som berérs av de
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varor eller tjinster som omfattas av varumirket. Vid beddmningen av detta villkor
skall samtliga relevanta omstindigheter i maélet beaktas, namligen bland annat
varumiirkets marknadsandel, i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt omride
och hur linge varumérket har anvints samt hur stora investeringar foretaget har
gjort for att marknadsféra varumérket (domstolens dom av den 14 september 1999 i
mél C-375/97, General Motors, REG 1999, s. 1-5421, punkt 31, och forstain-
stansrittens dom av den 13 december 2004 i mal T-8/03, El Corte Inglés mot
harmoniseringsbyran — Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. 1I-4297, punkt 67).

I det nu aktuella malet ar det ostridigt att varumirket SPA, registrerat under
nr 389 230 for varor i klass 32, r kint i Beneluxlédnderna.

Diremot har sékandebolaget inte foretett ndgon utredning som visar att varuméarket
SPA, registrerat i Beneluxlinderna under nr 372 307 for varor i klass 3, dr ként i
Beneluxlanderna.

Det #r inte heller styrkt att varumirket SPA, registrerat i Tyskland under nr 54 721
for varor och tjinster i klasserna 3 och 42, #r kint i Tyskland. Det framgar
uttryckligen av det ifragasatta beslutet att sokandebolaget inte hade lagt fram négon
som helst bevisning till styrkande av att detta varumérke ér kint i Tyskland. Bolaget
har inte vid forstainstansritten foretett ndgon utredning som visar att 6verklagande-
nimndens bedomning var felaktig. Enbart det forhdllandet att flaskor med SPA
mineralvatten siljs i Tyskland styrker namligen inte att varumirket SPA #r ként for
de aktuella varorna i klasserna 3 och 42.

Slutligen finns det inget som gér det méjligt att sluta sig till att varumérket LES
THERMES DE SPA, registrerat i Beneluxldnderna under nr 501 661 for varor i
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klass 3, &r kiint. I detta avseende har sdkandebolaget endast foretett uppgifter till
stod for att varumirket LES THERMES DE SPA #r kint for varor och tjinster i
klass 42, till foljd av kuranliggningsdriften. .

Vid tillimpningen av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 i forevarande mal kommer
forstainstansrétten siledes endast att beakta att varumirket SPA, registrerat under
nr 389 230 for varor i klass 32, dr kint i Beneluxldnderna. Det maste dirfor provas
huruvida anvindningen av varumérket SPA-FINDERS utan skilig anledning skulle
dra otillbérlig fordel av eller vara till forfang for varumirket SPA:s — registrerat
under nr 389 230 for varor i klass 32 — sarskiljningsformaga eller renommé.

Huruvida anvéndningen av det sékta varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller
vara till forfang for det dldre varumdrkets sirskiljningsforméaga eller renommé

Syftet med artikel 8.5 i forordning nr 40/94 #r inte att hindra registrering av varje
varumérke som &r identiskt med eller liknar ett kiint varuméirke. Syftet med denna
bestdmmelse #r siirskilt att innehavaren av ett #ldre nationellt kiint varumirke skall
kunna framstilla invindning mot registreringen av varumérken som antingen kan
vara till forfing for det dldre varumiirkets renommé eller sirskiljningsférmaga eller
dra otillborlig fordel av detta varumirkes renommé eller sdrskiljningsformaga.
Hérvid skall det emellertid preciseras att innehavaren av det ildre varumdrket inte
madste styrka att hans varumirke fororsakas en faktisk och aktuell skada. Han maste
emellertid forete uppgifter som gér det mojligt att omedelbart fastsla att det
foreligger en framtida risk, som inte &r hypotetisk, for att det sékta varumirket
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfing for det dldre varumirket.
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Forekomsten av ett samband mellan det sdkta varumirket och det dldre varumérket
ar dessutom ett visentligt villkor for att tillimpa artikel 8.5 i férordning nr 40/94. De
intrang som avses i denna bestimmelse &r, ndr de dger rum, nidmligen foljden av ett
visst matt av likhet mellan det sékta varumirket och det éldre varumirket, som
medfor att omsittningskretsen forknippar de bdda varumirkena med varandra, det
vill séga att den fir uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. For att
faststilla huruvida det foreligger ett sidant samband skall det géras en helhets-
bedémning, varvid samtliga relevanta omstéindigheter i det enskilda fallet skall
beaktas (se, analogt, domen i malet Adidas, punkterna 29 och 30). I det avseendet
giller att ju storre sirskiljningsformiga eller renommé det dldre varumérket har,
desto littare dr det att anse att anvindningen #r till forfang for detta varumirke
(domen i det ovannimnda malet General Motors, punkt 30).

Mot bakgrund av det ovan anforda skall forstainstansritten préva huruvida
varumirket SPA-FINDERS kan dra otillborlig fordel eller vara till forfing for
varumirket SPA:s sirskiljningsformaga eller renommé,

— Huruvida det #ldre varumirkets sirskiljningsforméga kan skadas

Denna skada uppkommer nir det ildre varumérket inte lingre vicker en omedelbar
association till de varor for vilka det registrerats och anvénds (se, for ett liknande
resonemang, generaladvokaten Jacobs férslag till avgorande i mélet Adidas, REG
2003, s. [-12540, punkt 37).

Sokandebolaget har inte foretett ndgon utredning till stod for péstiendet att
anvindningen av varumirket SPA-FINDERS riskerar att vara till forfang for
varumirket SPA:s sirskiljningsférmaga. Bolaget har ndmligen pastitt att omsitt-
ningskretsen kommer att tro att det finns ett omedelbart samband mellan
varumirket SPA och varumirket SPA-FINDERS. Bolaget har gjort gillande att
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detta samband #r till férfang for det forstndmnda varumérkets sdrskiljningsformaga.
Som sbkandebolaget har medgett vid forhandlingen, &r det forhallandet att ett
sddant samband foreligger emellertid inte tillrickligt for att styrka att det foreligger
en risk for att sarskiljningsférméagan skadas. Ordet spa anvinds dessutom ofta for att
beteckna, till exempel, den belgiska staden Spa och den belgiska motorbanan Spa-
Francorchamps eller, allmiint, omréden avsedda for hydroterapi, som till exempel
dngbastu eller torrbastu. Risken fér att varumirket SPA:s sarskiljningsforméga skall
skadas framstar dédrfér som begrinsad.

Sékandebolaget har foljaktligen inte visat att anviindningen av varumirket SPA-
FINDERS kan vara till forfing for varumirket SPA:s sdrskiljningsférméga.

— Huruvida det dldre varumérkets renommé kan skadas

Denna skada uppkommer nir de varor for vilka det sékta varumirket anvinds
tilltalar omsiittningskretsens sinnen pa ett sidant sitt att varuméirkets attraktions-
formaga paverkas (se, for ett liknande resonemang, generaladvokaten Jacobs
ovannidmnda forslag till avgérande i malet Adidas, punkt 38).

I férevarande fall har sgkandebolaget varken under férfarandet vid harmonisering-
sbyréns instanser eller vid férstainstansritten styrkt att registreringen av varumirket
SPA-FINDERS skulle riskera att vara till forfing f6r varumirket SPA:s renommsé.

Som harmoniseringsbyrén riktigt har papekat, finns det inte nagon motsittning
mellan de varor och tjénster som avses med varumérkena SPA och SPA-FINDERS
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som kan vara till forfing for det renommé som tillkommer SPA mineralvatten. Det
dr likasa foga troligt att varumirket SPA-FINDERS kommer att skada bilden av
varumérket SPA. '

Sokandebolagets argument som grundas pd det ovannimnda beslutet fran
harmoniseringsbyrans andra &verklagandendmnd av den 12 december 2003
foranleder ingen annan bedémning i den del harmoniseringsbyrans 6verklagande-
nidmnd i punkt 28 i detta beslut faststillde att det foreldg en risk for forfang fér och
otillborligt utnyttjande av renomméet pa grund av sliktskapet mellan de aktuella
varorna. 1 forevarande fall betecknar emellertid varumirkena SPA och SPA-
FINDERS mycket olika varor, varvid det forstndmnda varumérket avser mineral-
vatten och det sistnimnda varumérket avser skrifter och resebyratjinster. Forstain-
stansritten anser saledes att det #r foga troligt att de varor och tjinster som omfattas
av varumérket SPA-FINDERS, dven om dessa visar sig vara av simre kvalitet, skulle
férminska varumirket SPA:s attraktionskraft.

Sokandebolaget har sdledes inte styrkt att anvindningen av varumiérket SPA-
FINDERS kan vara till forfing for varuméarket SPA:s renommé.

— Huruvida det #ldre varumirkets sirskiljningsformaga eller renommé kan
utnyttjas pa ett otillborligt sétt

Uttrycket att dra otillbétlig fordel av det dldre varumirkets sérskiljningsforméga
eller renommé maste déremot vara avsett att omfatta fall av klart utnyttjande av och
snyltande pa effekterna av ett kéint varumdrke eller ett forsok att dra nytta av dess
renommé (se, for ett liknande resonemang, generaladvokaten Jacobs ovanndmnda
forslag till avgorande i malet Adidas, punkt 39).
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I forevarande fall har det inte dberopats nigon omstindighet som styrker att
varumirket SPA-FINDERS skulle gora det méjligt f6r innehavaren att dra otillbérlig
fordel av varumirket SPA:s siirskiljningsfrmaga eller renommé. Nagot bevis for att
det foreligger en risk for utnyttjande av eller snyltande pa varumirket SPA eller for
forsok att dra nytta av dess renommé har nimligen inte lagts fram.

Det dr saledes inte styrkt att det sokta varumirket kan dra otillborlig fordel av eller
vara till f6rfing for det dldre varumirkets sirskiljningsformaga eller renommé, Det
saknas darfor skil att préva huruvida det finns en risk for att det sokta varumirket
anvinds utan skilig anledning,

Eftersom ett av de villkor som krévs for att artikel 8.5 i forordning nr 40/94 skall
kunna tillimpas inte dr uppfyllt kan talan inte bifallas pa den grunden att denna
bestimmelse har asidosatts,

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansriittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrdn har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rattegangskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar,

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)
foljande dom:
1) Talan ogillas.‘

2) Sokandebolaget skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Forwood Papasavvas

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 25 maj 2005.

Justitiesekreterare

H. Jung
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