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Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumairken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran)

"Gemenskapsvarumirke — Inviindningsférfarande — Aldre figurmirken
forestillande en gran, varav vissa innehaller ordelement — Ansékan om registrering
av ett figurmérke innehéllande orden ’Aire Limpio’ — Risk 61 forvixling —
Artiklarna 8.1 b och 73 i férordning (EG) nr 40/94”

Forstainstansriittens dom (fjirde avdelningen) av den 7 september 2006 . . . 11 -2703

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdérke — Definition och forvirv av gemenskapsvaruinérke — Relativa
registreringshinder — Invdndning fran innehavaren av eit identiske eller liknande déldre
varumdrke somt registrerats for varor eller tjidnster som dr identiska eller av liknande slag

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)
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2. Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Relativa
registreringshinder — Invindning fidn innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjiinster som dr identiska eller av liknande slag

(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

3. Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvérv av gemenskapsvarumdirke — Relativa
registreringshinder — Invindning fidn innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjdnster som dir identiska eller av liknande slag

(Rddets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

4. Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar frin tredje man samt invindningar — Provning
av invindning — Rdckvidd

(Radets forordning nr 40/94, artiklarna 7 och 8.1 b)

5. Gemenskapsvarumdrke — Forfarandebestimmelser — Motivering av beslut — Artikel 73 i
[forordning nr 40/94 — Artikel 1, regel 50.2 h i forordning nr 2868/95

(Artikel 253 EG; rddets forordning nr 40/94, artikel 73; kommissionens forordning
nr 2868/95, artikel 1, regel 50.2 h)

6. Gemenskapsvarumdirke — Forfarandebestimmelser — Harmoniseringsbyrdins beslut —
Iakttagande av ritten till forsvar

(Rédets forordning nr 40/94, artikel 73)

1. Vid prévningen av en invindning som fattar varumirket s8, att det anger att
innehavaren av ett &ldre varumirke har varorna hdrror fran ett visst foretag.
framstéllt med stéd av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumérken kan det anses att detta varu-
mérke har forvirvat en speciell sarskilj-
ningsférméga till £6ljd av att det anvints
under Jang tid och att det dr vilkint som
en del av ett annat registrerat varu-
mérke, sdvida omsittningskretsen upp- (se punkt 74)
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Vid prévningen av en invindning som
innehavaren av ett dldre varumirke har
framstillt med st6d av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumiirken kan uppgifter som tillkommit
efter det datum da ans6kan om registre-
ring av gemenskapsvarumirke getts in
beaktas, om de gor det méjligt att dra
slutsatser angdende den situation som
rddde vid nimnda datum. Sidana
omstindigheter kan gora det majligt att
bekrifta, eller bittre bedéma, omfatt-
ningen av anvindningen av det ildre
varumirket under den relevanta tid-
sperioden.

(se punkt 81)

For en italiensk genomsnittskonsument
foreligger en risk for férvixling, i den
mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumirken, mellan ett figwkinnetecken
som bestar av en bild av silhuetten av en
gran och som innehéller orden "Aire
Limpio”, vars ansékan om registrering
som gemenskapsvarumirke avser "Par-
fymer, eterviska oljor[, kosmetika]” och
"Parfymerade luftrenare”, som omfattas
av klasserna 3 och 5 i Nicetverenskom-
melsen, och eit figurmirke som bestar
av en bild av en gran, vilket registrerats
tidigare som gemenskapsvarumirke fér
varor som omfattas av klass 5 i nimnda
dverenskommelse, med hinsyn till dels

likheten mellan de aktuella varuslagen
och den visuella och begreppsmissiga
likheten mellan varumirkena i fraga,
dels det forhallandet att det #ldre
varumirket har en speciell sirskiljnings-
férmaga i Italien.

(se punkterna 100 och 102)

De absoluta registreringshindren i arti-
kel 7 i férordning nr 40/94 om gemen-
skapsvarumirken skall inte provas i ett
invindningsforfarande, och denna
artikel ingar inte bland de bestimmelser
mot bakgrund av vilka lagenligheten av
beslutet att godia invindningen skall
provas.

(se punkt 105)

Enligt artikel 73 i férordning nv 40/94
om gemenskapsvarumirken skall beslut
av Byrdn for harmonisering inom den
inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) innehdlla beslutets grun-
der. Det foreskrivs dven i regel 50.2 h i
forordning nr 2868/95 om genomfs-
rande av férordning nr 40/94 att Sver-
klagandenimndens beslut skall innehalla
beslutsskilen. Denna motiveringsskyl-
dighet dr lika omfattande som den
motiveringsskyldighet som foreskrivs i
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artikel 253 EG. Av den motivering som
krivs enligt nimnda artikel skall det
klart och tydligt framga hur den som har
antagit rédttsakten har resonerat. Denna
skyldighet har ett dubbelt syfte, nimli-
gen dels att gora det mojligt for dem
som berors dérav att fi kinnedom om
skilen for den vidtagna atgirden, s att
de kan gora gillande sina rittigheter,
dels att gora det mojligt fér gemen-
skapsdomstolarna att préva beslutets
lagenlighet.

(se punkterna 113 och 114)
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6.

Enligt artikel 73 i forordning nr 40/94
om gemenskapsvarumirken far beslut av
Byrén for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och
modeller) endast grunda sig pi omstin-
digheter som parterna har haft tillfille
att yttra sig 6ver. Denna bestimmelse
ror sivil de faktiska och de ritisliga
grunderna som bevisningen. Rétten att
yttra sig omfattar de faktiska och de
rittsliga omsténdigheter som ligger till
grund for ett beslut men inte den
beslutande myndighetens slutliga still-
ningstagande.

(se punkterna 115 och 116)



