GRUPO EL PRADO CERVERA MOD KHIM — ARVINGER EFTER DEBUSCHEWITZ (CHUFAFIT)

RETTENS DOM (Forste Afdeling)
6. juli 2004~

I sag T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, Valencia (Spanien), ved avocat P. Koch Moreno,

sagsoger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
(KHIM) ved J.E. Crespo Carrillo og G. Schneider, som befuldmzegtigede,

SﬂgSQgt,
* Processprog: tysk.
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den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemaerker og Design) var

Helene Debuschewitz m.fl,, som arvinger efter Johan Debuschewitz, Rosrath-
Forsbach (Tyskland), ved Rechtsanwalt E. Krings,

angdende en pastand om annullation af den afgerelse, der blev truffet den
12. februar 2002 af Forste Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre
Marked (Varemeerker og Design) (sag R 798/2001-1) vedrerende en indsigelsessag
mellem Grupo El Prado Cervera, SL, og J. Debuschewitz,

har

DE EUROPAISKE FALLESSKABERS RET I FORSTE INSTANS
(Forste Afdeling)

sammensat af preesidenten, B. Vesterdorf, og dommerne P. Mengozzi og M.E.
Martins Ribeiro,

justitssekreteer: fuldmeegtig I. Natsinas,

pa grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmedet den 9. marts 2004,

II - 2076



GRUPO EL PRADO CERVERA MOD KHIM — ARVINGER EFTER DEBUSCHEWITZ (CHUFAFIT)

afsagt folgende

Dom

Tvistens baggrund

Den 18. december 1998 indgav J. Debuschewitz (herefter »den anden part i sagen
ved Harmoniseringskontoret«) en EF-varemerkeanspgning til Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design) (herefter »Harmonise-
ringskontoret«) i henhold til Radets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993
om EF-varemerker (EFT 1994 L 11, s. 1), som eendret.

Varemerket, der er sogt registreret, er ordmeerket CHUFAFIT.

De varer og tjenesteydelser, som varemeerkeansggningen vedrerer, henherer under
klasse 29 og 31 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedigrende international
klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemserker, som
revideret og ndret, og er for hver af disse klasser beskrevet pé folgende made:

— Klasse 29: »Forarbejdede nodder«.

— Klasse 31: »Friske nodder«.
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Denne ansegning blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende nr. 69/1999 af
30. august 1999.

Den 29. november 1999 rejste selskabet Grupo El Prado Cervera, SL (tidligere
Compafiia Derivados de Alimentacion, SL), der er sagsggeren i sagen for Retten,
indsigelse mod registreringen af dette EF-varemearke i henhold til artikel 42 i
forordning nr. 40/94. Indsigelsen er rejst mod registreringen af .det ansggte
varemaerke for alle varer omfattet af det ansegte varemeerke. Indsigelsen blev
begrundet med, at der i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 var
risiko for forveksling. Indsigelsen var stgttet pa to ldre nationale varemeerker, der
er registreret i Spanien. Det forste varemeerke, som blev registreret den 4. februar
1994 under nr. 1 778 419, er ordmseerket CHUFI for et udvalg af varer, der henhgrer
under klasse 29, nemlig »ked, fisk og vildt; kedekstrakter; konserverede, torrede og
kogte frugter; geléer, syltetgj, kompotter; seg, meelk og mejeriprodukter; spiselige
olier og fedtstoffer«. Det andet varemeerke, der den 5. maj 1997 er registreret i
Spanien under nr. 2 063 328, er folgende figurmeerke:

Dette varemeerke omfatter et udvalg af varer i klasse 31, nemlig »landbrugs-,
havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser);
levende dyr; friske frugter og grentsager; fro og siseed, naturlige planter og blomster;
neeringsmidler til dyr; malt«.

Ved afgerelse af 11. juli 2001 forkastede Indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin
helhed med den begrundelse, at selv om de varer, der er omfattet af det ansegte
varemeerke, er af samme art som dem, der er beskyttet af sagsegerens eldre
nationale varemserke, er der visuelle, fonetiske og begrebsmeessige forskelle mellem
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det tegn, der er genstand for EF-varemerkeansggningen, og sagsegerens sldre
nationale varemeerker, siledes at det kan udelukkes, at der er en risiko for
forveksling i den spanske kundekreds’ bevidsthed.

Den 31. august 2001 paklagede sagsggeren Indsigelsesafdelingens afgorelse til
Harmoniseringskontoret i medfor af artikel 59 i forordning nr. 40/94.

Ved afgarelse af 12. februar 2002 (herefter »den anfeegtede afgorelse«) afviste Forste
Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen og opretholdt Indsigelsesaf-
delingens afggrelse med den deri anferte begrundelse.

Appelkammeret fandt i det veesentlige, at selv om varerne var af samme art, var
varemeerkerne hverken identiske eller sé lig hinanden, at de kunne skabe en risiko
for forveksling. Appelkammeret fandt for det forste, at selv om de omhandlede tegn
delte stavelsen »chu, havde de visuelle og fonetiske forskelle, hvad angik antallet af
stavelser og deres udtale (den anfegtede afgorelses punkt 18). Hvad angik den
begrebsmeessige sammenligning fandt appelkammeret for det andet, at den feelles
del »chufx, der i Spanien leder tanken hen pé ordet »chufa, der betyder jordmandel,
og som anvendes i drikken »horchata« (jordmandelmeelk), var direkte knyttet til
jordmandler og i sig selv hverken kunne give de to tegn seerpreeg som varemeerker
eller adskille de to varemeerker fra hinanden. Appelkammeret fastslog derimod, at
det inden for rammerne af helhedsvurderingen af varemeerkerne var den sidste
bestanddel af de omhandlede tegn, der i forbrugerens bevidsthed kendetegnede disse
tegn som varemeerker. Ifolge appelkammeret var disse bestanddele tilstreekkelig
forskellige til, at de gjorde det muligt at undgd, at der opstod en risiko for forveksling
i selv en uopmeerksom forbrugers bevidsthed (den anfegtede afgorelses punkt 19 og
20).
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Retsforhandlingerne og parternes pastande

Ved steevning affattet pa spansk og indleveret til Rettens Justitskontor den 15. april
2002 har sagsegeren anlagt denne sag.

Ved skrivelse af 3. maj 2002 rejste den anden part i sagen ved Harmoniserings-
kontoret i overensstemmelse med artikel 131, stk. 2, forste afsnit, i Rettens
procesreglement indsigelse mod spansk som processprog og anmodede om, at tysk
blev processproget.

I henhold til artikel 131, stk. 2, tredje afsnit, i Rettens procesreglement har Retten
fastsat tysk som processprog, eftersom den anden part i sagen ved Harmonise-
ringskontoret i medfor af artikel 115, stk. 1, i forordning nr. 40/94 havde indgivet
ansggningen om det omtvistede varemeerke pé tysk.

Harmoniseringskontoret har indleveret sit svarskrift til Rettens Justitskontor den
7. oktober 2002, og den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har
indleveret sit svarskrift den 16. september 2002.

P grundlag af den refererende dommers rapport har Retten (Forste Afdeling)
besluttet at indlede den mundtlige forhandling.

Parterne afgav indleeg og besvarede Rettens mundtlige spergsmal under retsmedet
den 9. marts 2004, med undtagelse af den anden part i sagen ved Harmoniserings-
kontoret, der ikke var til stede.
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Sagsggeren har nedlagt folgende pastande:

— Det fastslas, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er blevet tilsidesat
ved den anfzegtede afgerelse, og at afgarelsen annulleres.

— Det fastslas, at der er en risiko for forveksling mellem ansggningen af
CHUFAFIT som EF-varemeerke for klasse 29 og 31, og hhv. det spanske
varemerke nr. 1 778 419, CHUF]I, der beskytter varer i klasse 29, og det spanske
figurmeerke nr. 2 063 328, CHUFI, der beskytter varer i klasse 31.

— Det bestemmes, at EF-varemerkeansggning nr. 1 021 229, CHUFAFIT, for
klasse 29 og 31, skal afslas.

— Harmoniseringskontoret og eventuelt den anden part i sagen ved Harmonise-
ringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Harmoniseringskontoret har nedlagt folgende péastande:

— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
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Den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har nedlagt felgende pastande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsogeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemarkninger

Ved sagen anlagt ved Retten har sagsegeren nedlagt pastand dels om afvisning af det
ansggte EF-varemaerke, dels om annullation af den anfegtede afggrelse.

Pdstanden om afvisning af det ansogte EF- varemcerke

Sagsogeren har med sin tredje pastand nsermere bestemt anmodet Retten om at
paleegge Harmoniseringskontoret at afsld registrering af det ansegte varemaerke.

I den forbindelse bemerkes, at Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 63,
stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal treeffe de foranstaltninger, der er nedvendige til
opfyldelse af en afggrelse truffet af Feellesskabets retsinstanser. Det tilkommer derfor
ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et paleg. Det péhviler nemlig
Harmoniseringskontoret at drage konsekvenserne af konklusionen og preemisserne

II - 2082



23

24

25

GRUPQ EL PRADO CERVERA MOD KHIM — ARVINGER EFTER DEBUSCHEWITZ (CHUFAFIT)

i Rettens domme (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper
Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, premis 33, af 27.2.2002, sag
T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, preemis 12, og
af 3.7.2003, sag T-129/01, José Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch
(BUDMEN), endnu ikke trykt i Samling af Afgorelser, preemis 22). Den tredje
pastand kan saledes ikke realitetsbehandles.

Pdastanden om annullation af den anfeegtede afgorelse

Med sin forste og anden pastand har sagsegeren neermere bestemt nedlagt pastand
om annullation af den anfeegtede afgorelse. Til stotte for sin pastand har sagsggeren
fremfort et enkelt anbringende, nemlig om at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94 er blevet tilsidesat. Dette anbringende er opdelt i to dele. Den forste del
vedrgrer den omsteendighed, at den anfaegtede afgarelse angiveligt hverken tager
hojde for, at det spanske varemerke er kendt og/eller velrenommeret eller for
varemerkets hgje grad af seerpraeg. Anbringendets anden del vedrgrer en pastéiet fejl
i bedemmelsen af, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de
omhandlede tegn.

Indledningsvis bemeerkes, at sagsegeren under retsmedet gav afkald pa at gere den
forste del af sit eneste anbringende geeldende som folge af den pastand om afvisning,
som Harmoniseringskontorets havde nedlagt i sine indleeg, hvilket Retten har tilfert
retsbogen.

Heraf folger, at Retten ved dette anbringende alene anmodes om at prove, hvorvidt
Forste Appelkammer ved Harmoniseringskontoret ved den anfeegtede afgorelse
fejlagtigt har fastsliet, at der ikke er nogen risiko for forveksling mellem de
omhandlede tegn.
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Parternes argumenter

Sagsegeren har anfert, at de to omhandlede tegn har visuelle, fonetiske og
begrebsmaessige ligheder, der burde have fort Forste Appelkammer til at fastsl3, at
der er en risiko for forveksling.

Indledningsvis har sagsegeren, for si vidt angr den visuelle lighed mellem de
omhandlede tegn, gjort geldende, at varemeerket CHUFI neermest er identisk med
den forste del af varemeerket CHUFAFIT, og da kundekredsen navnlig er
opmzrksom pa den forste del af et ordmeerke, ligner de to varemeerker folgelig
visuelt hinanden. Sagsggeren har ligeledes understreget, at forbrugerne er sa meget
mere tilbgjelige til at antage, at de to omhandlede varemerker stammer fra den
samme virksomhed, eftersom indehavere af kendte varemeerker i levnedsmiddel-
sektoren anvender den farste del af deres varemeerker til at udforme andre
varemerker, der indeholder den samme del.

Sagsegeren har endvidere anfert, at det ansggte EF-varemeerke CHUFAFIT ikke
adskiller sig fonetisk fra varemaerket CHUFI, eftersom det sidstneevnte varemeerke
fuldt ud er gengivet heri. Ifolge sagsggeren har appelkammeret ved undersogelsen af
stavelsesopbygningen af de to tegn ikke bemeerket, at varemeerket CHUFI
fuldsteendig indgar i tegnet CHUFAFIT. Sagsogeren har tilfjet, at denne gengivelse
af det seldre varemeerke i det ansggte tegn forgger risikoen for, at der antages at veere
en forbindelse mellem varemeerkerne. :

Endelig har sagsegeren, for s& vidt angér den begrebsmeessige lighed, anfert, at
safremt varemearkerne CHUFI og CHUFAFIT minder om ordet »chufa«, dvs. den
ingrediens, der anvendes ved fremstillingen af jordmandelmeelk, burde denne
omstendighed — som folge af den felles bestanddel »chuf« — have foranlediget
appelkammeret til at fastsld, at der var risiko for forveksling mellem de to
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varemearker. Desuden har sagsegeren anfort, at den anfegtede afggrelse ikke er
forenelig med Harmoniseringskontorets afgorelse i sagen FLEXICON/FLEXON
(R 183/2002-3), hvori Tredje Appelkammer fastslog, at der forela en begrebsmeessig
lighed, som falge af at de omhandlede varemaerker hentydede til det samme og 13 teet
op ad det spanske ord »flexion«.

I ovrigt har sagsegeren anfort, at den anfeegtede afgorelse ikke har taget hensyn til
referenceforbrugerens lave opmerksomhedsniveau, hvilket er et forhold, der burde
have veeret taget i betragtning ved vurderingen af, om ligheden mellem de to
varemerker kunne give anledning til risiko for forveksling. Nar der er tale om
varemeerker, der kendetegner levnedsmidler eller dagligvarer, skal referencepersonen
ifolge sagsegeren veere den uopmerksomme gennemsnitsforbruger. I denne sag vil
en sadan forbruger pa det tidspunkt, hvor han foretager sine indkeb — ifolge
sagsageren — veere tilbgjelig til at antage, at der foreligger en forbindelse mellem det
ansogte varemarke og det zldre varemeerke CHUF], der er varemarket for den
mest solgte jordmandelmeelk i Spanien, og som er fuldstendig gengivet i tegnet
CHUFAFIT. Endvidere er de to forste fonemer i CHUFAFIT sammenfaldende med
det pageeldende tegn.

Heroverfor har Harmoniseringskontoret — efter at have bemserket, at sagsogeren
ikke har bestridt appelkammerets vurdering, hvorefter varerne, der er omfattet af de
to varemerker, er af samme art — anfort, at den anfeegtede afgorelse med rette har
fastslaet, at indsigelsen efter en visuel, fonetisk og begrebsmsessig sammenligning af
de omhandlede tegn skal forkastes. Harmoniseringskontoret har i det vesentligste
anfort, at de omhandlede tegn navnlig pd grund af deres forskellige stavelses-
opbygninger ikke ligner hinanden visuelt og fonetisk. Hvad den begrebsmeessige
lighed angir har Harmoniseringskontoret gjort geeldende, at bestanddelen »chuf«,
der i den spanske kundekreds’ bevidsthed leder tankerne hen pa ingrediensen
»chufas, beskriver de varer, der er beskyttet af de to varemeerker. Ifolge
Harmoniseringskontoret kan de omhandlede tegns szerpreeg ikke baseres pa
forstavelsen »chuf, men er derimod baseret pa den sidste del af de to opfundne
tegn: For tegnet CHUFI er det tilfojelsen »i« og for CHUFAFIT er det tilfojelsen
wafit«, Det er ligeledes pa grund af »chuf«-bestanddelens beskrivende karakter, at
sagsogeren ifelge Harmoniseringskontoret ikke kan have eneret til en sidan
bestanddel for de i denne sag omhandlede varer og ikke kan modsztte sig, at en EF-
varemerkeansggning indeholder en sadan bestanddel.
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Hvad angdr argumentet vedrerende afgorelsen truffet af Tredje Appelkammer i
sagen FLEXICON/FLEXON har Harmoniseringskontoret erkendt, at de to
appelkamres afggrelser ved forste gjekast afviger fra hinanden. Harmoniserings-
kontoret har ikke desto mindre anfort, at spergsmalet om risiko for forveksling i
henhold til Feellesskabets retspraksis skal afggres fra sag til sag. I den forbindelse har
Harmoniseringskontoret anfart, at der foreligger en vasentlig forskel mellem
FLEXICON/FLEXON-sagen og den foreliggende sag: mens de forste dele (»flex«) og
de sidste dele (»on«) er identiske i den forste sag, er det kun den farste del (»chuf«),
der er feelles i den foreliggende sag.

Endelig har Harmoniseringskontoret bestridt sagssgerens argument, hvorefter de
omhandlede varer (friske nedder, forarbejdede ngdder samt jordmandelmeelk) er
dagligvarer eller i hvert fald kan sammenlignes med ¢l, vin eller andre
alkoholholdige drikkevarer. Ifglge Harmoniseringskontoret vil forbrugeren nemlig
ikke finde specielle afdelinger for de omhandlede varer. Under alle omsteendigheder
har Harmoniseringskontoret anfert, at en rimeligt opmerksom og velunderrettet
gennemsnitsforbruger, der har besluttet sig for at kebe de omhandlede varer, vil
kunne adskille de to meerker fra hinanden. Nar en forbruger nemlig bliver stillet over
for de to svage varemaerker, vil han snarere forbinde bestanddelen »chuf« med
ingrediensen »chufa« end med ét af de to varemerker. Ifslge Harmoniseringskon-
toret ville det modsatte resultat fare til, at indehaveren af et varemaerke som CHUFI,
der beskriver varen »chufa«, og som kun har det minimum af forngdent seerpreeg,
der kraeves for at bestd undersogelsen med hensyn til absolutte hindringer for
registrering, siledes ville f& eneret til alle andre varemeerker, der indeholder
bestanddelen »chuf«, der betegner ingrediensen »chufa«.

Den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har rejst tvivl om, hvorvidt de
omhandlede varer er af samme art. Derimod har den henvist til hele Harmonise-
ringskontorets argumentation hvad angér sammenligningen af de omhandlede tegn.

Rettens bemserkninger

Indledningsvis bemeerkes, at hvis indehaveren af et =ldre varemerke rejser
indsigelse, er det varemerke, der soges registreret, ifplge artikel 8, stk. 1, litra b), i
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forordning nr. 40/94 udelukket fra registrering, »safremt der i offentlighedens
bevidsthed inden for det omride, hvor det =ldre meerke er beskyttet, er risiko for
forveksling, fordi det yngre meerke er identisk med eller ligner det zeldre varemeerke,
og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art«. Det preeciseres
endvidere, at »risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at veere
en forbindelse med det eldre varemeerke«.

Det er i denne sag ubestridt, at det aldre varemeerke er registreret i Spanien. Der
skal derfor, ved vurderingen af de betingelser, der er fastsat i preemissen ovenfor,
tages hensyn til opfattelsen hos kundekredsen i denne medlemsstat. Den relevante
kundekreds er saledes i det vaesentligste en spansktalende kundekreds.

Det bor herefter understreges, at det af Domstolens praksis vedrarende fortollk-
ningen af Radets direktiv 89/104/E@F af 21. december 1988 om indbyrdes
tilnzermelse af medlemsstaternes lovgivning om varemeerker (EFT 1989 L 40, s. 1)
og Rettens praksis vedrerende forordning nr. 40/94 falger, at risikoen for, at det i den
relevante kundekreds kan antages, at de pageeldende varer eller tjenesteydelser, der
hidvegrer fra den samme virksomhed eller i givet fald fra gkonomisk forbundne
virksomheder, udger en risiko for forveksling (Domstolens dom af 29.9.1998, sag
C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, preemis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, preemis 17, samt Rettens dom af 23.10.2002, sag
T-104/01, Oberhauser mod KKHIM — Petit Libero (Fifties), Sml. I, s. 4359, preemis
25, og af 22.10.2003, sag T-311/01, Editions Albert René mod KHIM — Trucco
(Starix), endnu ikke trykt i Samling af Afgrelser, praemis 39).

Risikoen for forveksling skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til
alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfeelde (Domstolens dom af 11.11.1997,
sag C-251/95, SABEL, Sml. I, 5. 6191, preemis 22, Canon-dommen, praemis 16, Lloyd
Schuhfabrik Meyer-dommen, premis 18, dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca
Mode, Sml. I, s. 4861, preemis 40, Fifties-dommen, praemis 26, og Starix-dommen,
preemis 40).
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Denne helhedsvurdering indebserer en vis indbyrdes afheengighed mellem de
faktorer, der kommer i betragtning, og iseer ligheden mellem varemerkerne og
ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemeerkerne. En
svag grad af lighed mellem de af varemeerkerne omfattede varer eller tjenesteydelser
kan saledes opvejes af en hgj grad af lighed mellem varemerkerne og omvendt. Den
indbyrdes afhangighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende
betragtning til forordning nr. 40/94, ifelge hvilken begrebet lighed ber fortolkes i
forhold til risikoen for forveksling, og bedemmelsen heraf athzenger af en lang reekke
faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemerket er pd markedet, om der kan
skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor
ligheden er mellem varemerket og tegnet og mellem de pageldende varer eller
tjenesteydelser (Starix-dommen, preemis 41). '

Endelig spiller opfattelsen af varemeerkerne hos gennemsnitsforbrugeren af de
pégeldende varer og tjenesteydelser en afgorende rolle for helhedsvurderingen af
risikoen for forveksling. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemserke
som en helhed og undersgger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, praemis
23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, preemis 25). Ved denne helhedsvurdering
anses gennemsnitsforbrugeren af de pageldende varer for at veere almindeligt
oplyst, rimeligt opmeerksom og velunderrettet. Desuden skal der tages hensyn til det
forhold, at gennemsnitsforbrugeren kun sjeldent har mulighed for at foretage en
direkte sammenligning mellem de forskellige merker, men ma stole pa det
ufuldsteendige billede, han har i erindringen af dem. Der m3 ogsa tages hensyn til, at
gennemsnitsforbrugerens opmeerksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken
kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-
dommen, preemis 26).

Med hensyn til hvilke forbrugere, der skal anvendes som referencepersoner,
bemerkes, at da de varer, der er omfattet af det ansegte EF-varemerke, er
levnedsmidler og dagligvarer, navnlig som hovedingrediensen i jordmandelmeelk (pa
spansk »horchata«), og da sagsegerens zldre varemeerker er beskyttet i Spanien,
udgeres den tilsigtede kundekreds, som risikoen for forveksling skal bedemmes pa
grundlag af, en gennemsnitsforbruger fra denne medlemsstat.
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I den forbindelse kan Retten ikke tilslutte sig sagspgerens kritik, hvorefter
appelkammeret i den anfegtede afgorelse ikke skulle have taget hensyn til
referenceforbrugerens lave opmarksomhedsniveau. Selv om appelkammeret ikke
har anfert, om de omhandlede varer tilhorer kategorien dagligvarer, som anfort af
sagspgeren, har den ikke desto mindre i den anfegtede afggrelses punkt 20 fastsléet,
at tegnene er tilstreekkelig forskellige til, at der ikke opstar risiko for forveksling i
selv en uopmerksom forbrugers bevidsthed. Appelkammeret har séledes i
forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem de
omhandlede tegn henvist til forbrugere med et lavt opmeersomhedsniveau ved
afggrelsen af, om der kunne vare en risiko for forveksling i en sidan forbrugers
bevidsthed.

Hvad angar sammenligningen af varerne ma det fastslés, at varerne, der er omfattet
af det ansggte varemeerke, nemlig »forarbejdede ngdder«og »friske nadder«, og som
henhgrer under klasse 29 og 31, er en del af den storre kategori af varer, der er
omfattet af de eldre varemerker, og som henhgrer under de samme klasser.
Desuden har sagsegeren ikke bestridt appelkammerets vurdering (den anfegtede
afgorelses punkt 12 og 13), hvorefter de varer, der er omfattet af EF-vare-
meerkeansggningen, og de varer, der er beskyttet af de wldre varemeerke, er af
samme art. De i sagen omhandlede varer skal derfor anses for at vere af samme art.

Hvad angir sammenligningen af de omhandlede tegn folger det af Domstolens og
Rettens praksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, for si vidt angér
de pageeldende varemeerkers visuelle, lydlige eller begrebsmeessige lighed, skal veere
baseret pa helhedsindtrykket af varemaerkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de
bestanddele, der har serpreg eller dominans (SABEL-dommen, preemis 23, Lloyd
Schuhfabrik Meyer-dommen, preemis 25, og Rettens dom af 14.10.2003, sag
T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), Sml. 11, s. 4335, preemis 47).
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Det bemerkes, at appelkammeret i denne sag har sammenlignet det ansggte
ordmeerke med sagsggerens @ldre ordmeerke, der er registreret under nr. 1 778 419,
og har begrenset sin provelse af risikoen for forveksling mellem det ansegte
ordmerke og sagspgerens eeldre figurmeerke (registreret under nr. 2 063 328) til
ordbestanddelen af dette varemeerke. Denne metode er korrekt, Ordbestanddelen af
sagspgerens eeldre figurmaerke fremstar nemlig som tegnets dominerende bestand-
del, der i sig selv kan preege billedet af dette varemeerke i den tilsigtede kundekreds’
erindring, saledes at varemeerkets andre bestanddele, som i denne sag er gengivelsen
af et aflangt glas, der er placeret midt i bogstavet »u« i figurmerket, er uden
betydning for helhedsindtrykket af meerket (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01,
Matratzen Concord mod KHIM — Hukla' Germany (MATRATZEN), Sml. I,
s. 4335, preemis 33). Det bgr desuden bemeerkes, at hverken sagsageren eller den
anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret har anfegtet appelkammerets
metode.

P4 den baggrund skal det undersgges, om appelkammeret ved en visuel, fonetisk og
begrebsmeessig sammenligning af de omhandlede tegn med rette har fastsliet, at
enhver risiko for forveksling mellem de omhandlede varemerker kan udelukkes.

Appelkammeret har foretaget en samlet visuel og fonetisk sammenligning af de
omhandlede tegn. Appelkammeret har anfart folgende:

»Selv om det er korrekt, at tegnene visuelt og fonetisk har den farste stavelse
»CHU« til feelles, er varemeerkerne CHUFI og CHUFAFIT i deres helhed visuelt
forskellige. De skrives forskelligt, idet de eldre varemeerker har to stavelser, mens
det ansggte EF-varemerke har tre. De udtales tilstreekkelig forskelligt, idet tegnet
CHUFI med de udslagsgivende vokaler »U-I« er kortere og i sin helhed mere
fonetisk harmonisk end tegnet CHUFAFIT, som i sin udtalelse afsluttes mere abrupt
med stavelsen »FIT«, og som bestdr af tre stavelser, der tilsammen frembringer lyden
»U-A-I«
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Hvad angar den visuelle sammenligning ma det fastslas, at de omhandlede tegn ikke
kun har forstavelsen »chuf« til felles, men ligeledes et felles bogstav »i«. Tegnene
har folgelig fem bogstaver til feelles, hvoraf fire udger forste del af tegnene. Der er
imidlertid flere visuelle forskelle mellem de omhandlede tegn, som i betragtning af
de pageldende tegns begrensede leengde i lige s& hgj grad kan tiltreekke sig
forbrugerens opmerksomhed. Ordmeerkerne skrives nemlig forskelligt og bestér af
et forskelligt antal bogstaver, nemlig fem bogstaver, hvad angar de wldre
varemarker, og otte bogstaver, hvad angér det anspgte EF-varemeerke, og de har
derfor en forskellig stavelsesopbygning, da stavelsesopbygningen i sagsegerens zldre
varemeerker er serlig kort. Desuden bidrager den centrale placering af bog-
stavskombinationerne »f«, »a« og »f« i EF-varemeerket samt tilstedeveerelsen af
bogstavet »t« i slutningen af det ansggte varemserke CHUFAFIT til at give det
ansggte varemaerke et visuelt indtryk, der afviger fra sagsegerens aeldre varemeerker.
Inden for rammerne af den samlede visuelle bedsmmelse af tegnene, er disse
forskelle — selv om de ikke er veesentlige — ikke desto mindre tilstraekkelige til at
udelukke en visuel lighed mellem de omhandlede tegn.

Hvad angdr den visuelle sammenligning er appelkammerets analyse korrekt. Det
skal ganske vist understreges, at de omhandlede tegn dels har en identisk stavelse
schug, dels en endelse, der er delvist identisk, nemlig »fi« for sa vidt angar de zldre
varemeerker og »fit« for tegnet CHUFAFIT. Det ber imidlertid tilfgjes, at
stavelseopbygningen af de omhandlede tegn er forskellig, idet de zeldre varemeerker
har to stavelser (»chu« og »fi«), og det ansggte EF-varemerke har tre stavelser
(»chu, »fac og »fit«). I henhold til udtalereglerne i det spanske sprog — séledes som
det er anfprt af appelkammeret ved Harmoniseringskontoret — afsluttes den sidste
stavelse »fit« i det ansggte varemerke abrupt med bogstavet »t«, der er indsat i
denne betonede stavelse, hvorfor hele trykket derfor leegges pa denne stavelse.
Denne udtale medfarer séledes en fonetisk forskel i forhold til den sidste stavelse
»fi« i de eeldre varemerker. Selv om tegnet CHUFI genfindes fuldsteendigt i tegnet
CHUFAFIT, er denne gengivelse imidlertid desuden ufuldsteendig, eftersom de to
stavelser, som det aldre varemeerke CHUFI bestér af, er adskilt af bogstaverne »f« og
»a« i tegnet CHUFAFIT. Anbringelsen af disse bogstaver imellem den forste feelles
stavelse og de omhandlede tegns endelser forer til et fonetisk indtryk, der er
forskellig fra de sldre varemeerkers. Det fremgér af samtlige disse fonetiske forskelle,
at den ufuldstendige gengivelse af tegnet CHUFI i det tegn, som varemeerkeanseg-
ningen vedrorer, ikke medforer, at de omhandlede tegn fonetisk ligner hinanden.
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Hvad angar den begrebsmeessige sammenligning har appelkammeret i det
veesentligste fastsldet, at bestanddelen »chuf«, der er felles for de omhandlede
tegn, og som leder tanken hen pa jordmandler (»chufa« pé spansk), er beskrivende
for varen, der anvendes til at fremstille drikken »horchata« (jordmandelmeelk), og
derfor ikke kan anvendes til at give varemeerkerne seerpreeg. Appelkammeret har
erkendyt, at dette er en svaghed, der er felles for begge varemaerker, og har fundet, at
den forste del af varemeerkerne inden for rammerne af en helhedsvurdering saledes
er mindre veesentlig end deres sidste del, hvilket gor det muligt for forbrugerne at
opfatte disse ord som varemserker og ikke som beskrivende udtryk.

I denne forbindelse bemserkes, at kundekredsen i almindelighed ikke opfatter en
beskrivende bestanddel, der udger en del af et sammensat merke, som den
seerpreegede og dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som varemeerket
fremkalder (jf. i denne retning BUDMEN-dommen, preemis 53, jf. ligeledes Rettens
dom af 18.2.2004, sag T-10/03, Koubi mod KHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Sml.
II, 5. 719, preemis 60).

Selv om sagsegeren i denne sag i sine skriftlige indleeg har erkendt, at varemeerkerne
CHUFI begrebsmeessigt leder tanken hen pa jordmandler (»chufa« pa spansk), har
sagsegeren ikke desto mindre fastholdt, at disse varemeerker kan have forngdent
seerpreeg pa grund af det pastdede renommé, som varemeerkerne har opndet i
Spanien og/eller fordi de angiveligt er velkendte dér. Som det er fastslaet i preemis 24
ovenfor, har sagsggeren under retsmgdet givet afkald pd at paberdbe sig
varemeerkernes pastidede renommé og/eller at de angiveligt er velkendte.

Retten fastslar, at forstavelsen »chuf, der er felles for de omhandlede tegn, betegner
jordmandel, der pa spansk kaldes »chufa«, og som anvendes til fremstillingen af en
populeer drik, der er kendt under navnet »horchata« (jordmandelmelk), der bla.
seelges i Spanien af sagsggeren. Ud fra helhedsindtrykket af de omhandlede tegn vil
den tilsigtede kundekreds felgelig opfatte bestanddelen »chuf«, som et beskrivende
element, der betegner de varer, der er omfattet af de omhandlede tegn, og ikke som
en bestanddel, der fastslar disse varers handelsmeessige oprindelse. Bestanddelen
»chuf« har séledes ikke forngdent seerpreeg og kan ikke betragtes som en bestanddel,
der udger en dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som de omhandlede
varemaerker fremkalder.
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Derimod er det — séledes som det med rette er anfort af Harmoniseringskontoret —
inden for rammerne af det helhedsindtryk, som de omhandlede tegn fremkalder,
disse tegns sidste del, der gor det muligt for den tilsigtede kundekreds at opfatte
tegnene som opfundne udtryk og ikke som udtryk, der udelukkende er beskrivende.
Det bor imidlertid ud fra et begrebsmeessigt synspunkt understreges, at hverken
efterstavelsen »fit«, for sd vidt angér det ansggte EF-varemeerke, eller bogstavet »i,
for sd vidt angir sagspgerens eeldre varemeerker, har nogen bestemt betydning pa
spansk. Begrebsmaessigt er sammenligningen af disse bestanddele séiledes ikke
relevant. Det star ikke desto mindre fast, at de visuelle og fonetiske forskelle mellem
disse bestanddele er tilstreekkelige til, at det ud fra helhedsvurderingen af de
omhandlede tegn kan udelukkes, at der er nogen risiko for forveksling mellem disse
tegn i den tilsigtede kundekreds’ bevidsthed. Selv i det tilfeelde, hvor efterstavelsen
»fit« i det anspgte varemeerke, som anfart af sagsegeren, henviser til udtrykket »fit«
pa engelsk, hvor en af de forskellige betydninger henviser til en person i god fysisk
form, og en veesentlig del af den tilsigtede kundekreds har tilstraekkelige engelsk-
kundskaber til at forsta en sidan betydning, hvilket i gvrigt ikke er blevet godtgjort
af sagsogeren, finder Retten, at en s&dan betydning ikke nadvendigvis beskriver en
egenskab ved de varer, der er omfattet af det ansggte varemerke. Desuden kan
denne betydning heller ikke udelukke enhver risiko for forveksling mellem de
omhandlede tegn. Under alle omstendigheder er et sidant argument, der har til
formal at bestride, at det ansegte varemeerke har fornedent seerpreaeg, ikke omfattet
af den foreliggende sag, som — hvilket fremgér af vurderingerne i preemis 22, 23 og
25 ovenfor — udelukkende vedrgrer spergsmalet, om der foreligger en relativ
registreringshindring, nemlig en risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn.

Appelkammeret har siledes med rette fundet, at forskellene mellem de omhandlede
tegn inden for rammerne af helhedsvurderingen af disse tegn er tilstreekkelige til at
udelukke, at der er risiko for forveksling i den tilsigtede kundekreds’ bevidsthed.

Denne konklusion kan ikke eendres af de forskellige argumenter, der er anfert af
sagsggeren.
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Hvad angér den pastiede divergerende afggrelsespraksis ved Harmoniseringskon-
toret og henvisningerne til spanske nationale afggrelser vedrerende nationale tegn
og registreringer, der adskiller sig fra dem i den foreliggende sag, bemeerkes for det
forste, at lovligheden af appelkamrenes afgorelser udelukkende kan bedemmes pa
grundlag af forordning nr. 40/94, som fortolket af Feellesskabets retsinstanser, og
ikke pa grundlag af Harmoniseringskontorets tidligere afgorelsespraksis (jf. Rettens
dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe Miinchen mod KHIM (electronica), Sml. II,
s. 3829, preemis 47, af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod KHIM (REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, preemis 31, og BUDMEN-dommen,
preemis 61), Argumentet om en eventuel uoverensstemmelse mellem den anfaegtede
afgorelse og afgerelsen truffet af Tredje Appelkammer ved Harmoniseringskontoret
i sagen FLEXICON/FLEXON kan saledes ikke tiltreedes. For det andet mé der
drages en tilsvarende konklusion, hvad angér henvisningerne til nationale spanske
afgorelser (Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM —
Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), endnu ikke trykt i Samling af
Afgorelser, preemis 53, og af 4.11.2003, sag T-85/02, Diaz mod KHIM — Granjas
Castellé (CASTILLO), endnu ikke trykt i Samling af Afggrelser, preemis 37).

Derneest forkastes ligeledes sagspgerens argument om, at indehavere af kendte
varemeerker har en handelsmeessig praksis, hvorefter indehaverne udnytter den
forste del af deres varemaerker til at udforme afledte varemeerker, der indeholder den
samme del. For det forste kan sagseggeren ikke paberabe sig, at de seldre varemeerker
angiveligt er velkendte, da sagsggeren under retsmgdet har givet afkald pa at
paberabe sig dette anbringende, sdledes som det fremgar af preemis 24 ovenfor. For
det andet — hvilket Harmoniseringskontoret har gjort geeldende — kan sagsegeren
ikke rejse indsigelse mod, at den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret
bruger bestanddelen »chuf« for de pageeldende varer og pa det pageldende omréde,
da denne bestanddel — séledes som det allerede er blevet fastsldet i preemis 54
ovenfor — ikke af den tilsigtede kundekreds vil blive opfattet som en bestanddel, der
fastslar den handelsmeessige oprindelse af varer, der er beskyttet af sagspgerens
eeldre varemeerker.

Endelig, hvad angér sagsegerens bemeerkninger vedrerende risikoen for forveksling
mellem de omhandlede tegn som folge af anvendelsen af den samme forstavelse
»chufa«, bemeerkes, at risikoen for, at der antages at vere en forbindelse, er et
seerligt tilfeelde af risikoen for forveksling, der er kendetegnet ved, at de omhandlede
varemeerker, selv om de ikke kan forveksles direkte af den tilsigtede kundekreds, vil
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kunne opfattes som to varemeerker med samme indehaver (Rettens dom af 9.4.2003,
sag T-224/01, Durferrit mod KHIM — Kolene (NU-TRIDE), Sml. I1, s. 1589, preemis
60 og den heri nsevnte retspraksis). Selv om dette bl.a. kan veere tilfzeldet, nar de to
varemaerker fremstir som tilhorende en reekke af varemaerker, der er udformet pé
grundlag af en feelles stamme (NU-TRIDE-dommen, praemis 61), mé det fastslis, at
dette ikke kan veere tilfeeldet i denne sag, eftersom forstavelsen »chuf« har en
beskrivende egenskab, der derfor ikke i den tilsigtede kundekreds’ bevidsthed kan
skabe en antagelse om, at der er en forbindelse mellem de omhandlede tegn.

Af det ovenfor anferte fremgar, at selv om de varer, der er omfattet af de
omhandlede tegn, er af samme art, er forskellene mellem de péigeldende tegn i
denne sag tilstreekkelige til at udelukke, at der er en risiko for forveksling i den
tilsigtede kundekreds’ bevidsthed.

Det eneste anbringende om, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er
blevet tilsidesat, ma derfor forkastes, og Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, péleegges det den tabende part at
betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Sagsegeren har tabt
sagen og ber derfor tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt af
Harmoniseringskontoret og af den anden part i sagen ved Harmoniseringskontoret,
i overensstemmelse med disses pastande herom.
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Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Farste Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
frifindes.

2) Sagsogeren betaler sagens omkostninger.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Afsagt i offentligt retsmade i Luxembourg den 6. juli 2004.

H. Jung B. Vesterdorf

Justitssekreteer Preesident
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