Mal T-57/03

Société provencale d’achat et de gestion (SPAG) SAS
mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumiirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyréan)

"Gemenskapsvarumirke — Invéndningsforfarande — Ansdkan om registrering av
ordmirket HOOLIGAN som gemenskapsvarumérke — De #ldre ordmérkena OLLY
GAN — Sakforhéllanden och rittsliga férhallanden som inte dberopats vid
harmoniseringsbyrdn — Upptagande till sakprovning — Risk for férvixling”

Férstainstansriittens dom (andra avdelningen) av den 1 febraari 2005 . . . . 11-291

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdirke — Proviingsforfarande — Talan vid gemenskapsdomstol —
Lagenligheten av ett avgorande fran éverklagandendimnden — Ifrdgasatt genoin

dberopande av nya réttsliga omstindigheter — Villkor for tilltlighet
(Radets forordning nr 40/94, artikel 74.1)
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2. Gemenskapsvarumirke — Forfaranderegler — Invindningsforfarande — Prévning som dr
begréinsad till de grunder som har dberopats — Det dldre varumdrkets renommé —
Skyldighet for parterna att dberopa de omstéindigheter och bevis som de vill anfira till stod
Jor sin talan — Det dldre varumdrkets inneboende sérskiljningsformdga — Provning ex
afficio .

(Radets forordning nr 40/94, artikel 74)

3. Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Relativa
registreringshinder — Inviindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for identiska eller liknande varor eller tjdnster — Risk for
Jforvixling med det dldre varumdrket — Ordmdéirkena HOOLIGAN och OLLY GAN

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

1. Det foljer av artikel 74.1 in fine i

férordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumérken att 6verklagandenimnden vid
Byrén for harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och
modeller), nir den provar ett Gverkla-
gande av ett beslut som avslutar ett
invindningsforfarande, enbart grundar
sitt beslut pd de relativa registrerings-
hinder som den berérda parten har
dberopat och pa de sakférhillanden och
bevis som denna part har aberopat och
som avser nimnda registreringshinder.

Kriterierna for att tillimpa ett relativt
registreringshinder eller nigon annan
bestimmelse som &beropats till stod for
de yrkanden som framstillts av parterna
ingdr naturligtvis bland de rittsliga
férhallanden som skall prévas av har-
moniseringsbyrén, och det giller dven en
rittsfriga som mdste provas for att
kunna bedéma de grunder som har
dberopats av parterna, och for att kunna
bifalla eller avsld ett yrkande, dvén om
parterna inte har yitrat sig angdende
denna fraga och dven om harmoniser-
ingsbyran inte har prévat denna aspekt.
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Dessutom, om det gors gillande att
harmoniseringsbyrén har gjort sig skyl-
dig till en felaktighet i samband med
handliggningen av parternas yrkanden,
sdsom exempelvis asidosittandet av den
kontradiktoriska principen, ingér éven
denna péstddda felaktighet i den riittsliga
ramen i malet.

Hirav foljer att sidana réttsliga forhal-
landen som &beropats vid forstainstans-
ritten utan att dessféorinnan ha gjorts
gillande vid harmoniseringsbyrans
instanser, i den méin de hénfor sig till
en rittsfriga vars avgbrande inte var
nédvindig for att sikerstiilla en korrekt
tillimpning av férordning nr 40/94 i
forhallande till vad parterna &beropat
och yrkat, inte kan péverka lagenligheten
av ett beslut som fattats av Gverklagan-
dendmnden betréiffande tillimpningen
av ett relativt registreringshinder.
S&dana rittsliga forhallanden ingar ndm-
ligen inte i den ritisliga ramen for den
tvist som anhiingiggjorts vid verklagan-
denimnden. De kan séledes inte provas.
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Om en bestimmelse ddremot maste till-
limpas eller om en rittsfriga mdste
avgoras for att sikerstdlla en korrekt
tillimpning av férordning nr 40/94 i
forhallande till vad parterna aberopat
och yrkat, kan ett rittsligt férhallande
som avser denna fraga aberopas for
forsta gangen vid fSrstainstansritten.

Enligt principen om jdmlikhet i medel
giller samma regler f6r upptagande till
sakprévning for de intervenerande par-
terna vid forstainstansritten som for
sékandena.

(se punkterna 21-23)

Enligt artikel 74 i forordning nr 40/94
om gemenskapsvarumirken ankommer
det pa Byran foér harmonisering inom
den inre marknaden (varumirken,
monster och modeller) att préva alla
grunder avseende ett varumirkes sér-
skiljningsférmaga pa grund av att det ir
vilkint. Detta giller emellertid inte om
en part varken har gjort gillande ait
dldre varumiirken #r vilkinda efler
ingivit bevisning till styrkande av detta.
Eftersom fragan huruvida ett varumirke
ar vélkdnt i allra hogsta grad grundas pé
ett antagande, ankommer det pi par-
terna att i tillvicklig man precisera sina
yrkanden foér att harmoniseringsbyrdn
slutgiltigt skall kunna prova deras pasta-
enden, Vidare grundar sig bedémningen
av huruvida ett varumirke dr vilkint i
princip pd sakférhillanden som det
ankommer pd parterna att ligga fram.
Nir den patt som inlett ett inviindnings-

forfarande gor gillande att dess varu-
mirke &r vilként, skall parten ligga fram
de sakforhillanden och, om sa behévs,
de bevis som goér det mdojligt for
harmoniseringsbyran att prova riktig-
heten i detta pastaende.

Vad déremot giller fragan huruvida ett
dldre varumirke har sérskiljningsfor-
madga i sig, konstaterar forstainstansrit-
ten att harmoniseringsbyran ir skyldig,
eventuellt pd eget initiativ, att prova
denna friga till foljd av ansokan om att
inleda ett invindningsforfarande. Till
skillnad frdn beddmningen av om ett
varumirke dr vilkint grundar sig
bedémningen av huruvida ett varumérke
har sirskiljningsférmaga i sig inte pa
sakforhallanden som det ankommer pa
parterna att ligga fram. Vidare kréver en
saidan bedémning inte att parterna
ligger fram grunder eller argument
som syftar till att faststilla att ett
varumérke har sérskiljningsformaga i
sig, eftersom harmoniseringsbyran sjilv
skall upptécka och bedéma huruvida det
dldre varumirke som ligger till grund for
inviindningsforfarandet har sirskilj-
ningsférméga i sig.

(se punkterna 30 och 32)

For en fransk och en portugisisk genom-
snittskonsument foreligger det inte
nigon forvixlingsrisk mellan ordkinne-
tecknet HOOLIGAN, som utgor fore-
milet for ansékan om registrering som
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gemenskapsvarumirke for "klider och
huvudbonader” i klass 25 i Nicetverens-
kommelsen, och ordmirkena OLLY
GAN, som redan tidigare registrerats
som internationellt varumirke med gil-
tighet bland annat i Portugal och som
nationellt varumirke i Frankrike avse-
ende bland annat klider i samma klass i
nimnda overenskommelse, med hidnsyn
till att de omtvistade kinnetecknen, trots
att de har fonetiska likheter, dr visuellt
och begreppsmissigt olika och att det
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inte med fog kan goras gillande att de
dldre varumirkena i sig har en hog
sirskiliningsformaga, vilket innebér att

“den relevanta malgruppen inte skulle

forvixla det sokta varumirket med de
dldre varumirkena, sirskilt inte betraf-
fande kldder.

(se punkterna 56, 62, 65, 67 och 69)




