DOM AV DEN 17.3.2004 — FORENADE MALEN T-183/02 OCH T-184/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 17 mars 2004 *

I de forenade méalen T-183/02 och T-184/02,

El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), foretritt av advokaten J.L. Rivas Zurdo,
sokande,

mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), féretridd av J. Crespo Carrillo, i egenskap av ombud,

svarande,

svarande,

intervenient vid forstainstansritten i mal T-184/02 ir

Iberia Lineas Aéreas de Espafia, SA, Madrid, foretritt av advokaten A. Garcia
Torres,

* Rittegdngssprak: spanska.
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den andra parten i forfarandet vid harmoniseringsbyrins éverklagandenimnd
var, i mal T-183/02,

Gonzalez Cabello, SA, Puente Genil (Spanien),

angdende talan som vickts avseende de tvd beslut som har fattats av harmoni-
seringsbyrdns forsta overklagandenimnd den 22 mars 2002 (irendena
R 798/1999-1 och R 115/2000-1) avseende ett invindningsforfarande mellan
Gonzilez Cabello, SA, och El Corte Inglés, SA, respektive ett invindnings-
forfarande mellan Iberia Lineas Aéreas de Espafia, SA, och El Corte Inglés, SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den
5 november 2003,
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féljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 17 juni 1997 ingav El Corte Inglés, SA, i enlighet med rddets f6rordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade Iydelse, en
ansokan till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken,
ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrdn) om registrering av
ordmirket MUNDICOR som gemenskapsvarumdrke.

Ansokan om registrering avsig nistan alla varor och tjdnster som omfattas av de
42 klasserna i den sjunde upplagan av klassificeringen av varor och tjinster vid
varumirkesregistrering i NiceSverenskommelsen av den 15 juni 1957, med
andringar och tilligg.

Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen fér gemenskapsvarumérken
nr 27/98 av den 14 april 1998.

Den 14 juli 1998 framstillde Gonzalez Cabello, SA, och Iberia Lineas Aéreas de
Espafia, SA (nedan kallat Iberia eller intervenienten), med stod av artikel 42 i
forordning nr 40/94, varsin invindning mot registreringen av detta gemenskaps-
varumairke.
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Den invindning som framstilldes av Gonzdlez Cabello

Den invindning som framstilldes av Gonzdlez Cabello avsig att det féreldg en
risk for forvixling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94,
med det spanska ordmirket MUNDICOLOR, vilket ingavs for registrering den
24 juni 1996 och registrerades den 5 augusti 1997 under nr 2.036.336, for
foljande varor, vilka omfattas av klass 2 i den ovannimnda Nicedverenskom-
melsen: ”Malarfirger, fernissor och lacker, firger; antioxideringsmedel och
skyddsmedel mot angrepp pd trd; firgimnen; betningsmedel; obearbetade
naturhartser; metaller i folie- och pulverform for mélare, dekoratérer, tryckare
och konstnirer.”

Gonzilez Cabellos invindning avsig en del av de varor som ansdkan om
gemenskapsvarumirke avser, ndmligen foljande varor som omfattas av klass 2 i
den ovannimnda Nicedverenskommelsen: ”Malarfirger, fernissor och lacker;
rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp p# trd; firgimnen; betning-
smedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform fér malare,
dekoratorer, tryckare och konstnirer.”

Genom beslut av den 17 september 1999 godtog harmoniseringsbyrans invind-
ningsenhet Gonzéles Cabellos invindning i sin helhet.

Den 19 november 1999 6verklagade sokanden invindningsenhetens beslut till
overklagandenimnden.

Genom beslut av den 22 mars 2002 i drende R 798/1999-1 avslog &verklagande-
namnden 6verklagandet och angav att det foérelig en risk for forvixling hos
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slutkonsumenten pa grund av likheten mellan det tecken som skyddas av det éldre
varumirket och det tecken som ansékan om gemenskapsvarumarke avser och det
faktum att varorna i friga var identiska eller nistan identiska, vilket sokanden
inte hade bestritt i sitt dverklagande.

Den invindning som framstilldes av Iberia

Den 1nvandn1ng som framstilldes av Iberia avsdg att det foreldg en risk for
férvixling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordnmg nr 40/94, med tva
dldre varumirken, nimligen

— det spanska ordmirket MUNDICOLOR, vilket ingavs for registrering den
1 augusti 1973, registrerades den 4 februari 1977 under nr 722.281 och
722.282 och fornyades den 15 april 1997, for “tjdnster {6r passagerartran-
sport, utfirder och fér att frimja turism”, vilka omfattas av klass 39, och

tjanster for hotellogi, planermg av resor och anordnande av semesterresor”,
vilka omfattas av klass 42 i den ovannimnda Nicedverenskommelsen, och

— det internationella figurmirket som omfattar uttrycken mundi och color, med
giltighet i bland annat Frankrike, Italien, Osterrike och Benelux, vilket ingavs
for registrering den 12 januari 1978, reglstrerades under nr 434.732 och
férnyades den 12 januari 1998, i enlighet med Madridoverenskommelsen om
den internationella registreringen av varumirken av den 14 april 1891, med
dndringar och tilligg, for *planering av resor och anordnade av resor”, vilka
omfattas av klass 39, och "tjinster som tillhandahalls av hotell i form av kost
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och logi”, vilka omfattas av klass 42 i den ovannimnda Nice6verenskom-
melsen. Figurmirket {6r sistnimnda varumirke aterges nedan:

ATUNDI
’% COLOA

Invindningen avsag en del av de tjinster som ansdkan om gemenskapsvarumirke
avser, nimligen “transporttjinster; emballering och forvaring av gods; anord-
nande av resor”, vilka omfattas av klass 39, och ”utskidnkning av mat och dryck;
upplétande av kortvarigt boende”, vilka omfattas av klass 42 i den ovannimnda
Nicedverenskommelsen.

Genom beslut av den 15 november 1999 godtog harmoniseringsbyrins invind-
ningsenhet Iberias invindning, utom vad betriffar "tjinster foér emballering och
forvaring av gods” i klass 39 som omfattades av ansékan om gemenskapsvaru-
miérke.

Den 17 januari 2000 overklagade sokanden invindningsenhetens beslut till
overklagandenimnden.

Genom beslut av den 22 mars 2002 i drende R 115/2000-1 avslog dverklagande-
nimnden 6verklagandet och angav bland annat att det forelig en risk for
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forvixling pd grund av likheten mellan det tecken som skyddas av det ildre
ordmirket och det tecken som ansdkan om gemenskapsvarumirke avser, med
hinsyn till att tjinsterna i friga var identiska eller nistan identiska, vilket
sokanden inte hade bestritt i sitt Gverklagande.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har, genom sirskilda handlingar som inkom till forstainstansrittens
kansli den 11 juni 2002, vdckt forevarande talan som registrerades under
malnummer T-183/02 respektive T-184/02.

Harmoniseringsbyrdn ingav sin svarsinlaga i mal T-183/02 till forstainstansrat-
tens kansli den 15 oktober 2002. Gonzélez Cabello har inte utnyttjat ritten att
intervenera som foreskrivs i artikel 134.1 i forstainstansrittens rittegingsregler.

Iberia och harmoniseringsbyrdn ingav sina svarsinlagor i mal T-184/02 till
forstainstansrittens kansli den 20 september respektive den 15 oktober 2002.

I enlighet med artikel 50 i rittegingsreglerna beslutade ordféranden pa
forstainstansrittens fjirde avdelning den 15 september 2003 att mélen
T-183/02 och T-184/02 skulle férenas vad giller det muntliga férfarandet och
domen, pa grund av sambandet dem emellan.
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I mal T-183/02 har s6kanden yrkat att férstainstansriitten skall

— ogiltigforklara invindningsenhetens beslut av den 17 september 1999 och
overklagandenimndens beslut av den 22 mars 2002 i drende R 798/1999-1,

— bevilja registrering av gemenskapsvarumirket MUNDICOR fér alla varor i
klass 2 som omfattas av ansdkan, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

I mal T-184/02 har s6kanden yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara invdndningsenhetens beslut av den 15 november 1999 och
overklagandendmndens beslut av den 22 mars 2002 i drende R 115/2000-1,

— bevilja registrering av gemenskapsvarumirket MUNDICOR fér “trans-
porttjanster och anordnande av resor” i klass 39 och for “utskdnkning av
mat och dryck samt upplitande av kortvarigt boende” i klass 42, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn och intervenienten att ersitta rittegingskost-
naderna.
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I de bida férenade malen har harmoniseringsbyrén yrkat att forstainstansritten

skall

— ogilla talan, och

— forplikta sbkanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

I mal T-184/02 har Iberia yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sbkanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Vid férhandlingen den 5 november 2003 uppgav sokanden att den franfallit sina
yrkanden om ogiltigférklaring av invindningsenhetens beslut, vilket forstain-
stansritten férde till forhandlingsprotokollet.

Rittslig bedomning

Till stéd for sin talan har sokanden i de bdda forenade mdilen &beropat en grund
som i huvudsak avser att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har asidosatts. I
mal T-184/02 har sékanden dven dberopat en grund som i huvudsak avser att
artiklarna 15.2 a och 43.2 i samma férordning har 4sidosatts.
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Forstainstansritten skall férst prova den andra grunden, eftersom den syftar till

att ifrigasitta sjdlva mojligheten att beakta de éldre varumirken som ligger till

grund f6r Iberias invindning, och att i férhallande till dessa varumirken bedéma

huruvida det foreligger en risk for foérvixling i den mening som avses i

artikel 8.1 b 1 férordning nr 40/94.

Den grund som aberopats i mal T-184/02 och som avser att artiklarna 15.2 a och
43.2 i forordning nr 40/94 har asidosatts

Parternas argument

Sokanden har i mal T-184/02 gjort gillande att invindningen borde ha avslagits
med stod av artikel 43.2 i forordning nr 40/94, pd grund av att de ildre
varumirkena inte har anvints pd det sdtt som de har registrerats.

Sokanden har i det avseendet dberopat den skriftliga bevisning som Iberia sjilvt
ingav till invindningsenheten, av vilken det framgar dels att Iberias varumirken
har anvints tillsammans med innehavarens firmanamn och uttryck som mundos
sofiados (drémvirldar) eller hotel color, dels att varumirkena Atféljdes av
sdrskilda grafiska utformningar, Med beaktande av dessa omstindigheter anser
sokanden att de dldre varumirkena har anvints i en form som har férindrat deras
sirskiljande egenskaper s som de registrerats. Foljaktligen 4r artikel 15.2 a i
forordning nr 40/94 inte tillimplig i detta fall.
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Sokanden har papekat att anledningen till att den under invindningsforfarandet
inte krivde att det skulle liggas fram bevis rérande anvindningen av de éldre
varumirkena, i enlighet med artikel 43.2 i férordning nr 40/94, var att Iberia
sjalvmant hade ingett bevisning. Av processekonomiska skl var det sdledes inte
nodvindigt for sokanden att begira att Iberia skulle ligga fram de bevis for att de
dldre varumirkena verkligen hade anvints som foretaget redan hade ingett.
Eftersom det i forordning nr 40/94 foreskrivs en mojlighet att ogiltigférklara ett
varumirke p4 grund av att det inte har anvints, 4ldg det under alla omstindig-
heter den som gjorde invindningen att inge bevis for att det dldre varumérket
verkligen har anvints och fér att varumirket eventuellt 4r ként.

Harmoniseringsbyran har gjort gillande att det omtvistade beslutet ar giltigt i
detta avseende och erinrat om att éverklagandenimnden korrekt papekade att
sokanden inte hade tagit upp frigan om de ildre varumirkenas anvindning vid
invindningsenheten.

Harmoniseringsbyrdn anser att bevis fér anvindningen och ansprik péd att
varumirket dr kint dr tva skilda frigor. Den som framstillde invindningen
dberopade nimligen till sin egen fordel att varumirket var kint for att utvidga
skyddet for det dldre varumairket, i enlighet med artikel 8.5 i férordning nr 40/94,
till att omfatta varor eller tjinster som inte liknar dem for vilka varumérket dr
registrerat. Enligt artikel 43.2 i samma forordning skall ddremot bevis for
anvindningen limnas av den som gjort invindningen ”p3 begiran av sokanden”,
for att forsvara omfattningen av skyddet for det dldre varumirket. Sokanden
begirde emellertid inte i tid att bevis fér de dldre varumérkenas anvindning skulle
liggas fram, vilket medférde att harmoniseringsbyrdn inte lagligen kunde
understka, med stod av artikel 43.2 i férordning nr 40/94, den bevisning som
hade ingetts av den som framstillde invindningen for att styrka att de aldre
varumirkena var kinda.

Intervenienten har bestritt att sokandens argument rorande den verkliga anvind-
ningen av de 4ldre varumirkena #r av relevans. Den har gjort gillande att det dr

Ir-978



32

33

EL CORTE INGLES MOT HARMONISERINGSBYRAN — GONZALEZ CABELLO OCH IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA
(MUNDICOR)

uttrycket mundicolor som &r kiint och som anvinds i stor skala. Att uttrycket i
vissa fall anvinds tillsammans med firmanamnet 4r helt normalt. Uttrycken
mundos sofiados och hotel color anvinds aldrig tillsammans med varumirket
MUNDICOLOR och motsvarar inte de varumirkesregistreringar som interve-
nienten innehar.

Forstainstansrittens bedémning

Sokanden har dberopat denna grund i syfte att det skall slis fast att det var
felaktigt av Overklagandenimnden att inte konstatera att intervenientens ildre
varumirken inte hade anvints inom gemenskapen f6r de tjdnster for vilka de ér
registrerade och som ligger till grund f6r invindningen, i enlighet med artikel 43.2
i forordning nr 40/94. I synnerhet anser sokanden att 6verklagandenimnden
borde ha beaktat de handlingar som Iberia ingav till invindningsenheten for att
faststdlla huruvida dessa handlingar bevisade att de ildre varumirkena hade
anvints i enlighet med kraven i artikel 43 i férordning nr 40/94 eller om de, som
sokanden anser, tvirtom visade att varumirkena hade anvints i en form som
fordndrar deras sirskiljande egenskaper sd som de hade registrerats.

Forst bor det goras ett tillrdttaliggande betriffande sékandens hinvisning till
artikel 43.2 i forordning nr 40/94, eftersom denna bestimmelse endast avser
foljderna av att ett dldre gemenskapsvarumirke inte har anvints, medan Iberias
dldre varumirke — ordmirket MUNDICOLOR —, vilket foéranledde att
invindningen godtogs, i detta fall dr ett nationellt varumirke. De relevanta
bestimmelserna ir i sjilva verket artikel 43.2 jimférd med artikel 43.3, eftersom
det i artikel 43.3 foreskrivs att punkt 2 skall tillimpas “nir det giller de dldre
nationella varumirken som avses i artikel 8.2 a), varvid anvindningen i den
medlemsstat i vilken det dldre nationella varumirket skyddas skall motsvara
anvindning i gemenskapen”.
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Vidare skall det papekas att dven artikel 15.2 a i forordning nr 40/94 endast avser
gemenskapsvarumirken. I denna bestimmelse definieras begreppet bruk av
gemenskapsvarumirken i den mening som avses i nimnda férordning, i syfte att
bland annat tillimpa de bestimmelser i forordningen i vilka det foreskrivs
sanktioner ndr ett sidant varumirke inte har anvints. Aldre nationella
varumirken som &beropas i samband med en invindning med stdd av artikel 42
i forordning nr 40/94 och huruvida dessa har anvints eller ¢j regleras saledes inte i
bestimmelsen i fraga.

I forevarande mal 4r det fér Gvrigt inte nddvindigt att undersoka huruvida det, i
syfte att tillimpa artikel 43.2 jimférd med artikel 43.3 i férordning nr 40/94,
dven med stod av artikel 15 i férordningen kan konstateras huruvida ett dldre
nationellt varumirke har anvints eller ej, genom att tillimpa denna bestimmelse
analogt.

Det var ndmligen korrekt av éverklagandenimnden att inte avsld invdndningen
med stod av artikel 43 i forordning nr 40/94, genom att i det omtvistade beslutet i
mal T-184/02 (punkt 18) pipeka att ”frigan huruvida de tidigare registrerade
varumirkena har anvints inte togs upp vid invindningsenheten och den har inte
heller stillts i overklagandeinstansen”.

I det hdnseendet skall det papekas att enligt denna artikel dr det forst efter begdran
av sokanden som innehavaren av ett ildre varumirke, vilken gjort en invindning,
skall ligga fram bevis for att det dldre varumirket under en tid av fem &r fore
dagen for offentliggérandet av ansdkan om gemenskapsvarumirke verkligen har
anvints inom det omrdde dir det 4r skyddat for de varor eller tjanster for vilka
det 4r registrerat och som ligger till grund for invindningen, eller for att det finns
skilig grund for att det inte anviénts.
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Enligt artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 antas det, vid provningen av en
invindning som ingetts med stdd av artikel 42 i samma férordning, att det dldre
varumirket verkligen har anvints si linge sb6kanden inte har framstillt en
begdran om att det skall liggas fram bevis for en sddan anvindning. Om en sidan
begdran framstills medfor det siledes att bevisbordan f6r att varumirket
verkligen har anvints (eller for att det finns skilig grund for att det inte anvints)
ldggs pa den som framstillt invindningen, vid dventyr av att invindningen avslds.
Sddan bevisning skall liggas fram inom den frist som harmoniseringsbyrin
faststéller i enlighet med regel 22 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av
den 13 december 1995 om genomférande av f6rordning nr 40/94 (EGT L 303,
s. 1). For att s4 skall ske krdvs det att det i tid framstills en uttrycklig begiran vid
harmoniseringsbyran.

Hirav foljer att underldtenheten att inge bevis for att varumirket verkligen har
anvints inte kan medféra att invindningen avslas, sivida inte sokanden i tid har
framstillt en uttrycklig begdran om sidana bevis vid harmoniseringsbyran.

I forevarande mal har sokanden emellertid medgett att den aldrig framstillde en
sddan begdran som avses i artikel 43.2 i férordning nr 40/94 vid harmoniser-
ingsbyran.

Med beaktande dven av artikel 74.1 i forordning nr 40/94, i vilken det foreskrivs
att ”i drenden om relativa registreringshinder [skall] prévningen vara begrinsad
till vad parterna dberopat och yrkat”, kunde foljaktligen varken invindningsen-
heten eller overklagandendmnden avsld invindningen med stod av artikel 43.2
och 43.3 i forordning nr 40/94.

Denna slutsats pdverkas inte av s6kandens argument att den inte begirde
bevisning for att varumirket verkligen hade anvints pd grund av att Iberia
sjalvmant hade ingett handlingar till invindningsenheten, av vilka det framgick
att foretaget hade anvint de dldre varumirkena i en annan form dn som de hade
registrerats.
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Det ir uppenbart att detta argument saknar grund. Det framgir nimligen av
handlingarna i maélet att de aktuella handlingarna inte hade ingetts till
invindningsenheten av Iberia for att bevisa att foretagets dldre varumirken hade
anvints, utan for att bevisa att dessa varumirken var kinda och, siledes, for att
styrka att det foreldg en risk for férvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 (se omnidmnd rittspraxis i punkt 67 nedan). Att sidana
handlingar inges kan p3 intet sitt ersitta kravet pa en uttrycklig begiran fran
sokanden om att det skall liggas fram bevis for att varumirket verkligen har
anvints for att harmoniseringsbyran skall préva och avgora frigan huruvida en
sddan anvindning skett.

Under dessa omstindigheter ir det inte nddvindigt att underséka frigan, vilket
overklagandenimnden gjorde for fullstindighetens skull (punkt 19 i det
omtvistade beslutet i mal T-184/02), huruvida dessa handlingar styrker att
varumirket MUNDICOLOR har anvints av Iberia i enlighet med kraven i
artikel 43 i férordning nr 40/94.

Talan kan féljaktligen inte bifallas pd denna grund.

Den grund som avser att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Soékanden har erinrat om att enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 krivs det
bade att tecknen ir identiska eller liknar varandra och att de varor eller tjdnster
som omfattas av varumirkena &r identiska eller av liknande slag for att
registrering skall kunna vigras. Sokanden har dven erinrat om att nér det inte
foreligger ndgon risk for forvixling mellan tecknen 4r den omstindigheten att de
varor och tjinster som omfattas av tecknen #r identiska inte relevant vid
tillimpningen av denna bestimmelse.
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Sokanden har hidvdat att dven om varorna och tjénsterna i forevarande fall 4r i

omlopp via samma kommersiella kanaler 4r skillnaderna mellan tecknen som

helhet tillrdckligt stora for att det inte skall foreligga ndgon risk for forvixling,

For det forsta har sokanden framhallit den fonetiska skillnaden mellan tecknen.
Den har pdpekat att tecknen bestdr av olika antal stavelser och bokstiver,
ndmligen tre stavelser och tta bokstiver i friga om mundicor och fyra stavelser
och tio bokstdver i friga om mundicolor. Det finns en klar skillnad mellan
tecknen inte bara rent ljudmissigt, pA grund av bland annat skillnaden i
sammanséttningen av suffixen cor och color, utan dven vad giller betoning samt
ur rytmisk och musikalisk synvinkel: det varumérke som ansdkan avser avslutas
hastigt pd en tredje betonad stavelse, medan den avslutande delen av
varumirkena MUNDICOLOR ir betydligt mindre plotslig, eftersom den férlings
med en stavelse som &r lika betonad.

For det andra har sékanden framhillit den visuella skillnaden mellan de
omtvistade tecknen, till {6ljd av det olika antal bokstiver som tecknen innehéller.
Den har bland annat papekat att det varumirke som ansékan avser 4r kortare 4n
de dldre varumirkena MUNDICOLOR.

I mal T-184/02 har sdkanden tillagt att den visuella skillnaden #r #nnu mer
markant om man jimfér det varumirke som ansékan avser med det ildre
internationella varumirket, pid grund av den karakteristiska och sirskiljande
grafiska utformningen av det sistndmnda mirket och att uttrycken mundi och
color #r 4tskilda i detta. Vidare har sékanden jimfoért det varumirke som
ansbkan avser med Iberias tecken, sisom dessa framgdr av de handlingar som
Iberia ingav vid harmoniseringsbyrdn for att styrka att de dldre varumirkena var
kinda. S6kanden har pdpekat att Iberias dldre varumirken i de flesta fall ir
sammansatta, med en mycket karakteristisk grafisk utformning, och innehéller
dven uttrycken Iberia, mundos sofiados eller hotel color, vilket tillfor viktiga
sdrskiljande bestdndsdelar jimfort med det varumirke som ansékan avser.
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For det tredje har sokanden betonat den begreppsmissiga skillnaden mellan de
tecken som tvisten avser.

Siledes anser sékanden for det forsta att prefixet mundi, vilket allmént hinvisar
till uttrycken mundial (virldsomfattande) eller mundo (virld), inte i sig har
sarskiljningsférmdga. Det finns for dvrigt en mingd registrerade varumérken som
innehaller detta prefix. Jimforelsen i begreppsmissigt hinseende skall foljaktligen
inriktas sirskilt pa suffixen color och cor.

Sokanden har for det andra hivdat att i tecknet MUNDICOLOR utgdr prefixet
mundi, vilket i sig 4r sammankopplat med uttrycket color, en klar hdnvisning till
ett visst omride av det verkliga livet, nimligen firgernas virld, och inte till
jordklotet, vilken tecknet MUNDICOR syftar pd. Sokanden har emellertid
papekat att prefixet mundi, kombinerat med cor, tenderar att inte lingre vicka
ndgra associationer utan i stillet bli enbart ett fantasiinslag.

For det tredje har sbkanden noterat att suffixet color (farg) har en klar inneb6rd
och, nir det giller Gonzilez Cabellos idldre varumirke, syftar pa den typ av varor
som omfattas av detta varumirke, medan suffixet cor saknar ett direkt semantiskt
innehall.

For det fjarde anser sokanden att konsumenterna ldtt kan associera de tecken som
tvisten avser med respektive varumirkesinnehavare och dennes anseende pa
marknaden. Sékanden anvinder ett flertal registrerade varumirken som slutar
med cor och sokandens anseende pd den spanska marknaden ir tillrdckligt stort
for att andra tecken som ocksd slutar med cor skall kunna associeras med
sokanden. Vidare framgir det av de handlingar som Iberia ingav vid invind-
ningsenheten att de idldre varumirken som ir i friga i mal T-184/02 associeras
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med varumdrkesinnehavarnas kinda firmanamn eller andra orddelar, sisom

mundos sofiados eller hotel color, som klart identifierar varumirkenas

kommersiella ursprung.

For att styrka att det foreligger dels ett flertal registrerade nationella varumarken
som stkanden 4r innehavare av och som slutar med suffixet cor, dels ett flertal
registrerade gemenskapsvarumirken som innehiller uttrycken mundi eller
mundo, har s6kanden, i de bida madlen, ingett flera handlingar och anmodat
forstainstansrdtten att vinda sig till Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(spanska patent- och varumirkesmyndigheten) och harmoniseringsbyran for att
inhdmta upplysningar, i enlighet med artikel 65 b i rittegingsreglerna.

Harmoniseringsbyrdn har erinrat om att helhetsbedémningen av risken for
forvixling forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, déribland
likheten mellan varumérkena och likheten mellan de varor eller tjinster som de
avser.

Nir det giller jamforelsen mellan varorna och tjinsterna har harmoniserings-
byrén i de bdda malen framhallit att de varor och tjinster som de omtvistade
varumdrkena avser ir identiska eller nistan identiska.

Nir det giller jimforelsen mellan tecknen har harmoniseringsbyran, i
mal T-184/02, pdpekat att invindningsenheten och 6verklagandenimnden
godtog Iberias invindning med hdnsyn till enbart det spanska ordmirket
MUNDICOLOR och att det dirfor inte finns ndgon anledning att jimfora det
varumdirke som ansdkan avser med det internationella figurmirke som likaledes
lag till grund for Iberias invdndning. I samma mél har harmoniseringsbyran dven
papekat att jimforelsen mellan varumirkena bér ske pa grundval av tecknena
sdsom de har registrerats.
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Utifrin en generell jimférelse mellan de tecken som tvisten avser, MUNDICOR
och MUNDICOLOR, har harmoniseringsbyrin i de bdda malen dragit slutsatsen
att dessa i mycket stor utstrickning liknar varandra i visuellt och fonetiskt
hinseende, trots att det inte foreligger ndgon relevant begreppsmissig likhet
mellan dessa.

Det foreligger siledes en risk for forvixling hos allminheten i den berérda
medlemsstaten, det vill siga Spanien, pa grund av likheten mellan tecknen i fraga
och pa grund av att de varor och tjinster som tecknen avser ér identiska eller i hog
grad liknar varandra.

Intervenienten i mal T-184/02 har i huvudsak anslutit sig till harmoniserings-
byrins argument och har bland annat gjort gillande att likheten mellan
varumirkena i friga skall anses helt och hillet styrkt. Med hinvisning till
overklagandenimndens konstateranden rorande den visuella och fonetiska
likheten mellan tecknen i fraga, vilka den anser ir vilgrundade, har intervenienten
giort gillande att det foreligger en likhet mellan uttrycken mundicor och
mundicolor dven i begreppsmissigt hinseende, eftersom det gemensamma
prefixet mundi, vilket hinvisar till mundo (virld) eller mundial (virldsom-
fattande), 4r den mest framtridande bestdndsdelen i begreppsmissigt hinseende.

Med beaktande dven av éverklagandenimndens konstaterande att de tjanster som
ansdkan om gemenskapsvarumirke avser exakt dverensstimmer med de tjdnster
som omfattas av intervenientens ildre varumirken, har intervenienten gjort
gillande att registreringen och anvindningen av det varumirke som ansokan
avser inom samma bransch som intervenientens egna varumirken, med tanke pa
att dessa varumirken 4r kinda, oundvikligen skulle medféra en risk for
forvixling och associationer hos allmdnheten och orsaka intervenienten allvarlig
skada. Intervenienten har till stod for pastiendet att dess dldre varumirken &r
kidnda papekat att den har registrerat ordmirket MUNDICOLOR i ett flertal
linder virlden 6ver och att den, férutom de varumirken som ligger till grund for
invindningen, dven innehar andra figurmirken som innehéller uttrycket
mundicolor och som ir registrerade i Spanien eller i andra linder i Europa.
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Férstainstansrittens bedomning

Enligt domstolens rittspraxis i friga om tolkningen av radets forsta
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumdrkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omride
13, volym 17, s. 178) och férstainstansrittens rittspraxis avseende férordning
nr 40/94, kan det foreligga en risk for forvixling om det finns en risk att
allménheten tror att varorna eller tjinsterna i frdga kommer frdn samma foretag,
eller i forekommande fall frin foretag med ekonomiska band (domstolens dom av
den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29,
och av den 22 juni 1999 i mél C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999,
s. 1-3819, punkt 17, forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrdn — DPetit Liberto (Fifties),
REG 2002, s. 11-4359, punkt 25, och av den 15 januari 2003 i mal T-99/01,
Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrin — Karlsberg Brauerei (MYSTERY),
REG 2003, s. II-43, punkt 29).

Vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvixling hos allminheten
skall det goras en helhetsbeddmning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL,
REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannimnda maélen Canon,
punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i
mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och domarna i de
ovannimnda mélen Fifties, punkt 26, och MYSTERY, punkt 30).

Denna helhetsbeddmning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas och sdrskilt varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller
tjanster som de avser. Siledes kan en ldg grad av likhet mellan de varor eller
tjdnster som avses kompenseras av att varumérkena i hég grad liknar varandra
eller vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer anges i sjunde skilet i férordning
nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet bor tolkas i forhallande till risken for
forvixling, vilken mdste bedomas mot bakgrund sirskilt av i hur hog grad
varumdrket dr kidnt pd marknaden och graden av likhet mellan varumirket och
kannetecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller tjinsterna (domarna i de
ovannidmnda malen Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19,
Fifties, punkt 27 och MYSTERY, punkt 31).
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Det foljer dven av rittspraxis att risken for forvixling dr storre ju hogre det édldre
varumirkets sirskiljningsforméga visar sig vara (domarna i de ovannimnda
milen SABEL, punkt 24, och Canon, punkt 18), och sirskiljningsférmégan skall
faststillas med hinsyn antingen till varumirkets inneboende egenskaper eller till
att det 4r allméint kint (domarna i de ovannimnda malen Canon, punkt 18, och
MYSTERY, punkt 34).

Dessutom 4r det av avgdrande betydelse, vid helhetsbedomningen av forvix-
lingsrisken, p3 vilket sitt genomsnittskonsumenten av den vara eller tjanst som &r
i frdga uppfattar varumirket. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumirke som en helhet och dgnar sig inte &t att undersoka dess olika detaljer
(domarna i de ovannimnda mélen SABEL, punkt 23, Lioyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 25, Fifties, punkt 28, och MYSTERY, punkt 32). I samband med denna
helhetsbedémning antas genomsnittskonsumenten av varorna i friga vara
normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall
dessutom tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att
gora en direkt jimforelse mellan de olika varumirkena utan méste forlita sig pa
en oklar bild som han har i minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskon-
sumentens uppmirksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller
tjanster det 4r friga om (domarna i de ovannimnda méilen Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 26, Fifties, punkt 28, och MYSTERY, punkt 32).

I detta fall har Gonzilez Cabello och Iberia gjort varsin invindning mot
registreringen av det gemenskapsvarumirke som ansgkan avser, genom att gora
gillande att det foreligger en risk for forvixling, i den mening som avses i
artikel 8.1 b i foérordning nr 40/94, dels med det spanska ordmirket
MUNDICOLOR, vilket avser varor som omfattas av klass 2 i den ovannidmnda
Nicedverenskommelsen, dels med det spanska ordmirket MUNDICOLOR och
det internationella figurmarket som innehaller uttrycken mundi och color, vilka
avser tjinster som omfattas av klasserna 39 och 42 i Niceverenskommelsen.

II - 988



70

71

72

73

EL CORTE INGLES MOT HARMONISERINGSBYRAN — GONZALEZ CABELLO OCH IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPANA
{(MUNDICOR) ’

I det omtvistade beslutet i mal T-184/02 (punkt 16) pipekade 6verklagande-
nidmnden att invdndningsenheten med ritta hade konstaterat att det foreldg en
risk for forvixling mellan det varumirke som ansékan avser och Iberias spanska
ordmirke och att invindningsenheten dirfér lagenligt kunde avstd frin att
bed6éma risken for forvixling mellan det varumirke som ansékan avser och det
ildre internationella figurmirket. Overklagandenimnden underkinde siledes
sokandens anmérkning om att ndgon sddan bedémning inte hade gjorts och den
avstod i sin tur frdn att gora en sddan bedémning.

Sokanden kan inte med framgdng kritisera 6verklagandenimndens resonemang,
enligt vilket ”om en invindning endast godtas i friga om en av de rittigheter som
dberopas mot det varumirke som anstkan avser, finns det inte ndgon anledning
att undersdka huruvida invindningen dven skulle kunna godtas med avseende pa
de 6vriga rittigheter som har dberopats” (det omtvistade beslutet, punkt 16).

Eftersom Iberias invdndning vid tv4 tillfillen har godtagits p4d grundval av det
dldre ordmirket, kan alla 6verviiganden rérande graden av likhet mellan det
varumérke som ansokan avser och det ildre figurmirket endast vara av relevans
for det fall forstainstansrdtten, i motsats till vad overklagandenimnden
konstaterade, p& grundval av andra argument som A&beropats av sdkanden
utesluter att det foreligger en risk for att den spanska allminheten férvixlar det
varumdrke som ans6kan avser med Iberias dldre ordmairke.

Vid provningen av denna grund skall forstainstansriitten foljaktligen omgaende
bedéma huruvida det foreligger en risk for forvixling mellan, 4 ena sidan,
gemenskapsordmirket MUNDICOR som ansokan avser och, 4 andra sidan, de
dldre ordmédrkena MUNDICOLOR som innehas av Gonzilez Cabello och Iberia.
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Med hinsyn till arten av de varor och tjinster som ir i frdga, vilka samtliga utgor
vanliga konsumtionsvaror och konsumtionstjinster, och det faktum att de dldre
ordmirkena ir registrerade och dtnjuter skydd i Spanien skall bedémningen av
risken for forvixling goras med beaktande av en méilgrupp som bestir av
genomsnittskonsumenterna i denna medlemsstat, vilka till évervigande del ar
spansktalande.

— Jimforelsen mellan de varor och tjdnster som ir i friga

Vad betriffar jimforelsen mellan varor och tjinster pipekar forstainstansrdtten
att dverklagandenimnden i de bida omtvistade besluten hivdade, utan att gora
ndgon egen analys, att de varor och tjinster som de dldre ordmirkena avser &r
identiska eller nistan identiska med de varor och tjinster som ansdkan om
gemenskapsvarumirke avser, med avseende pd vilka invindningen godtogs.
Overklagandenimnden konstaterade nimligen att skanden inte bestred invind-
ningsenhetens bedémning i det avseendet.

Sokanden har inte heller bestritt denna bedémning inom ramen for detta
torfarande och den har féljaktligen godtagit att det skall anses som fastslaget att
det foreligger en mycket stor likhet (identiska eller ndstan identiska) mellan de
varor och tjinster som de omtvistade varumirkena avser. Sokanden har ddremot
hivdat att dessa varumirken inte liknar varandra och a fortiori att de inte ér
identiska och att det inte foreligger nigon risk for forvixling dem emellan.
Forstainstansritten kommer ddrfér att begrinsa sin bedomning till dessa tva
fragor.

— Jamforelsen mellan de tecken som tvisten avser

Det framgdr av rittspraxis att helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad
giller de aktuella varumsirkenas visuella, fonetiska och begreppsmaissiga likhet,
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skall grunda sig pd det helhetsintryck som varumirkena ger, i synnerhet med
hinsyn till deras sirskiljande och mest framtridande bestdndsdelar (domarna i de
ovannimnda mélen SABEL, punkt 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, och
Canon, punkt 16). Domstolen har dessutom ansett att det inte kan uteslutas att
forvixlingsrisk uppkommer endast av det skilet att tvd varumirken har en
fonetisk likhet (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda maélet
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).

Féljaktligen skall de tecken som tvisten avser jaimf6éras med avseende pa visuella,
fonetiska och begreppsmissiga likheter. Det skall papekas att jimforelsen, sisom
harmoniseringsbyrdn korrekt har pédpekat, skall avse, 4 ena sidan, det
gemenskapsvarumirke som ans6kan avser och, 4 andra sidan, de #ldre
varumirkena sdsom dessa har registrerats i Spanien, det vill siga ordtecknet
MUNDICOLOR, i enlighet med artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94.

I det omtvistade beslutet i mal T-183/02 gjorde dverklagandenimnden inte nigon
visuell jimforelse mellan tecknen MUNDICOR och MUNDICOLOR. Diremot
undersokte 6verklagandenimnden den fonetiska likheten mellan dessa tecken,
vilken sékanden hade bestritt vid Overklagandenimnden. I det avseendet
papekade 6verklagandendmnden att ”de sju forsta bokstdverna, vilka dven utgor
de tre f6rsta stavelserna, liksom den sista bokstaven, dr gemensamma for de tva
varumirkena”. Vidare konstaterade den att den enda skillnaden mellan dessa
varumirken dr de ytterligare bokstdverna lo, vilka utgér den fjirde stavelsen i det
dldre varumirket, och att dessa ytterligare bokstiver, tillsammans med bok-
stiverna o och r, inte ... ”mirkbart [4ndrar] tecknets ljudmonster”. Over-
klagandenimnden angav dven att ”det vanligtvis 4r de fOrsta stavelserna som
paverkar konsumentens intryck mest” (punkt 16 i beslutet).

I det omtvistade beslutet i mal T-184/02 gjorde dverklagandenimnden samtidigt
en visuell och fonetisk jimforelse mellan varumirkena MUNDICOR och
MUNDICOLOR, och den papekade att ”de sju forsta bokstdverna och den sista
bokstaven ir gemensamma, ... varumirkena har samma visuella utseende och
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samma ljudmonster” och att varumirkena skiljer sig endast genom att s6kandens
varumirke slutar med or, medan det varumirke som innehas av den som
framstillde invindningen slutar med olor. Eftersom skillnaden finns i slutet av de
bada uttrycken vicker den dock mindre uppmirksamhet och dndrar foljaktligen
inte i ndgon betydande utstrickning den uppenbara visuella och fonetiska likheten
mellan de bdda tecknen (punkt 21 i beslutet).

Forstainstansritten konstaterar att pd det visuella planet dr likheten mellan
ordmirkena MUNDICOLOR och det varumirke som ansokan avser, MUNDI-
COR, mycket markant. Som &verklagandenimnden pdpekade 4r den enda
visuella skillnaden mellan tecknen de tvd ytterligare bokstiverna lo, vilka
sdarskiljer de 4dldre varumirkena men som i dessa varumarken dock féregds av sex
bokstiver som dr placerade pd samma sétt som i varumirket MUNDICOR och
som 4tf6ljs av bokstaven r, vilken likaledes avslutar det varumirke som ans6kan
avser. Med hinsyn till att konsumenten normalt fister storre vikt vid den
inledande delen av ord, sisom invindningsenheten och 6éverklagandenimnden
korrekt har pdpekat, medfor det faktum att stammen mundico dr densamma i de
omtvistade tecknen att det foreligger en stor visuell likhet, vilken dessutom
forstirks av att bokstaven r forekommer i slutet av bdda tecknen. Med hdnsyn till
dessa likheter ricker inte sbkandens argument att tecknen i fraga ir olika langa
for att undanréja det faktum att det foreligger en stor likhet i visuellt hinseende.

I fonetiskt hinseende konstaterar forstainstansritten for det forsta att samtliga
atta bokstiver i varumarket MUNDICOR ingdr i varumirkena MUNDICOLOR.

For det andra sammanfaller de tva forsta stavelserna i de omtvistade tecknen,
vilka bildar prefexet mundi. I det avseendet skall det dn en gang pdpekas att
konsumentens uppmaérksamhet vanligtvis riktas framf6r allt mot ordets borjan.
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For det tredje skall det papekas att enligt reglerna om avstavning och betoning i
det spanska spraket bestdr de omtvistade tecknen av fyra respektive tre stavelser,
ndmligen *mun-di-co-lor” och ”mun-di-cor”, och betoningen i de bida tecknen
ligger pa de sista stavelserna, lor” respektive *cor”. Samtliga de bokstiver som
bildar den sista stavelsen i det varumirke som ansdkan avser, det vill siga ”cor”,
férekommer i de dldre varumirkena, nirmare bestdmt i de tva sista stavelserna i
dessa. Stavelserna ”lor” och ”cor” avslutar de bida tecknen och har, forutom
vokalen ”0” pd vilken betoningen ligger, slutkonsonanten ”r” gemensam, vilken
pa spanska kédnnetecknas av ett mycket utpriglat uttal. Detta medfor att tonerna
dr mycket lika.

Med beaktande av dessa overviganden kan sékandens argument, att de
ytterligare bokstdverna lo och en ytterligare stavelse férekommer i de ildre
varumirkena, inte undanrdja det faktum att det féreligger en stor fonetisk likhet
mellan tecknen, vilken skall bedémas utifrdn det helhetsintryck som det
fullstindiga uttalet av dessa ger.

Nir det giller den begreppsmissiga jimférelsen ansig dverklagandenimnden, i
det omtvistade beslutet i mal T-183/02, bland annat att ”skillnaden mellan det
mycket specifika uttrycket *El Corte Inglés’ och den enkla och ganska banala
dndelsen ’cor’ r si stor att milgruppen, vilken bestir av normalt informerade
samt skiligen uppmérksamma och upplysta genomsnittskonsumenter ..., varken
kommer att associera eller direkt identifiera denna avslutande del av det ...
gemenskapsvarumérke [som ansokan avser] med féretaget El Corte Inglés, hur
kint detta foretag dn 4r” (punkt 17 i beslutet).

I det omtvistade beslutet i mdl T-184/02 noterade &verklagandenimnden att
“trots att bestdndsdelen [mundi] ofta anvinds i samband med distribution och
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forsilining av varor och tjinster, dr det inte ett generiskt uttryck som saknar
sirskiljningsformaga”. En sidan bestindsdel utgér en ”visentlig del av de
varumirken som tvisten avser ... och uppfattas visuellt och fonetiskt som en sidan
av en genomsnittlig konsument” (punkt 21 i beslutet)

s For det forsta konstaterar forstainstansritten att det inte fOreligger ndgon
betydande begreppsmassig likhet mellan de varumirken som tvisten avser, vilket
harmoniseringsbyran har medgett i sina inlagor.

‘

so  Varumirkena har visserligen uttrycket mundi gemensamt, vilket — trots att det
inte i sig motsvarar nigot ord pd spanska — i viss mén vicker associationer,
eftersom det, 4ven med beaktande av dess innebérd pd latin (vérldens), ligger
mycket ndra substantivet mundo (virld) och adjektivet mundial (virldsom-
fattande). ‘

90 Uttrycket mundi utgér dock enbart ett prefix i de varuméarken som tvisten avser,
medan den begreppsmissiga likheten mellan dessa skall bedémas p grundval av
de associationer som vart och ett av dessa marken kan anses ge upphov till, sett
som helhet. I det hinseendet skall det pipekas att i de dldre varumirkena &tfoljs
prefixet mundi av substantivet color (firg) for att bilda en fras som, 4ven om den
inte har ndgon klar och bestimd innebérd, trots allt ger vissa f6restillningar (som
»yirldens firger” eller ”virlden i firg”) som kan uppfattas av malgruppen. I det
varumirke som ansokan avser 4tfoljs diremot samma prefix av suffixet cor, ett

. uttryck som inte har nigon innebérd pad spanska, vilket medfor att detta
varumirke, trots de associationer som prefixet mundi vicker, inte fyller nagon
sirskild begreppsmissig funktion fér mélgruppen i fraga.
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Det skall tilliggas att uttrycket mundi, i varumidrkena MUNDICOLOR, inte
nédvindigtvis framstdr som den mest framtridande bestindsdelen i begrepps-
missigt hinseende, eftersom uttrycket ddr dr forenat med ett annat uttryck
(color), som har ett dnnu mer uppenbart semantiskt innehdll (firg). Som
harmoniseringsbyrdn har angett i sina inlagor dr uttrycket mundi dessutom
vanligt forekommande vid forsiljning av varor eller tjinster. Under dessa
omstindigheter kan det inte anses foreligga ett sidant begreppsmissigt samband
mellan de varumirken som tvisten avser att det leder till slutsatsen att de ar lika i
begreppsmissigt hinseende.

Under dessa omstindigheter anser forstainstansritten att det inte dr nddvindigt
att undersoka de handlingar som s6kanden har ingett till stéd f6r sitt pastdende
att den omstindigheten att prefixet mundi férekommer i de bdda tecknen inte ger
upphov till nigon begreppsmissig likhet mellan dessa. Det dr inte heller
nddvindigt att bifalla sokandens begdran att férstainstansrdtten skall inhdmta
upplysningar frin harmoniseringsbyrén.

For det andra pdpekar forstainstansriitten att begreppsmissiga skillnader mellan
de varumirken som tvisten avser i hdg grad kan {6rta verkan av de visuella och
fonetiska likheter som foreligger mellan dessa varumiérken. For att nimnda
verkan skall fortas forutsitts det dock att dtminstone ett av varumirkena har en
klar och bestimd innebérd for de personer som utgor mdlgruppen, si att
inneborden omedelbart kan forstds av dessa personer, och att det andra
varumirket saknar en sidan innebord eller har en helt annan innebérd
(forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mél T-292/01, Phillips-Van
Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), REG 2003, s. [1-4335, punkt 54).

Dessa villkor dr dock inte uppfyllda i forevarande mal.
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Aven om varumirkena MUNDICOLOR i viss man vicker associationer kan de
dock inte anses ha en klar och bestimd innebord f6r mélgruppen (se punkt 90
ovan). ' ~

Vidare saknar dven varumirket MUNDICOR en sddan innebord, och sokandens
argument rorande det pdstddda begreppsmissiga sambandet mellan de tecken
som slutar med cor och s6kandens firmanamn El Corte Inglés kan inte godtas. Det
skall i det hdnseendet pdpekas att, oavsett vilket anseende sokanden har pd den
spanska marknaden, den omstindigheten att s6kanden har kunnat registrera ett
flertal varumirken som slutar med cor inte styrker att den spanska allminheten
associerar alla andra tecken som slutar med cor, i synnerhet det varumirke som
anstkan avser — MUNDICOR, med s6kanden. Overklagandenamnden har i det
omtvistade beslutet i mal T-183/02 med ritta framhallit den betydande skillnaden
mellan uttrycket El Corte Inglés och det enkla suffixet cor (se punkt 86 ovan). For
att visa att méilgruppen skulle gora en sddan association har sdkanden, vid
harmoniseringsbyrdn och under detta forfarande, endast framfért pastidenden
som inte styrks av ndgon bevisning.

Den bevisning som s6kanden har dberopat for att £ faststillt att den innehar en

mingd nationella varumirken som slutar med cor kan inte tillitas, eftersom det
skulle strida mot artikel 135.4 i rittegdngsreglerna att tillita bevisning som féretes
for forsta gdngen vid rétten (se, for ett liknande resonemang, férstainstansrittens
dom av den 6 mars 2003 i mal T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniserings-
byrdn (Calandre), REG 2003, s. II-701, punkt 18), och skall dessutom limnas
utan avseende pa grund av att den saknar relevans.

Vidare kan det inte bortses fran det faktum att de varumirken som tvisten avser
har prefixet mundi gemensamt, vilket i viss mén vicker associationer (se punkt 89
ovan). Detta utgdr visserligen inte ett samband som ger upphov till en
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begreppsmissig likhet mellan varumirkena (se punkt 91 ovan), men begrinsar

trots allt den begreppsmissiga skillnaden mellan dessa. I det avseendet skall det

noteras att detta prefix under alla omstindigheter utgér den mest framtridande

bestdndsdelen i begreppsmissigt hinseende hos det varumirke som anstkan

avser.

Under dessa forhallanden kan det inte med framging goras gillande att det
foreligger en sidan begreppsmissig skillnad mellan de varumirken som tvisten
avser att den fortar den stora visuella och fonetiska likheten.

Foljaktligen konstaterar forstainstansritten att det var korrekt av éverklagande-
nidmnden att anse att de tecken som tvisten avser liknar varandra i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

— Risken for forvixling

Eftersom det dr utrett att de varor och tjinster som de omtvistade varumirkena
avser ir identiska eller av mycket liknande slag och det har faststillts att
varumdrkena liknar varandra, med hinsyn till bland annat de stora fonetiska och
visuella likheterna, foreligger det a priori en risk fér férvixling hos malgruppen.

I mal T-184/02 har sdkanden emellertid dven gjort gillande att risken for
forvixling 1 detta fall inte bara skall bedémas pd grundval av de likheter eller
skillnader som foreligger mellan de tecken som tvisten avser, utan dven i
forhdllande till de associationer som tecknen ger till andra ordmissiga eller
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grafiska bestindsdelar som inte utgér en del av det registrerade varumirket, vid
innehavarens konkreta anvindning av tecknet pd marknaden. Sokanden har i det
avseendet gjort gillande att det varumirke som ansékan avser alltid associeras
med sokandens firmanamn, vilket 4r kiint, och att Iberia faktiskt anvinder sitt
varumirke genom att férena det med sitt firmanamn, vilket ér lika kint i Spanien,
eller med andra orddelar som klart identifierar tecknets kommersiella ursprung,
vilket gor att risken for forvixling hos konsumenterna i praktiken dr obefintlig.

Detta argument kan inte godtas.

Vad for det forsta betriffar den pastidda associationen mellan det varumirke
som ansbkan avser och sdkandens firmanamn har forstainstansritten redan
konstaterat i punkt 96 ovan att sdkanden inte har ingett ndgra bevis for att
mélgruppen verkligen gor en sidan association. I den man sokanden har syftat pa
en eventuell avsikt att alltid anvinda det varumirke som ansokan avser i
kombination med firmanamnet El Corte Inglés, ir det tillrdckligt att papeka att
sokandens ansékan om gemenskapsvarumirke endast avser ordtecknet MUNDI-
COR, utan att vara férenat med nigra andra delar, vilket innebér att en sidan
avsikt saknar relevans.

For det andra har det av sékanden dberopade faktumet att tecknet MUNDICO-
LOR har kunnat anvindas av innehavaren Iberia i kombination med andra ord-
eller figurdelar inte ndgon betydelse for beddmningen av risken f6r forvixling i
den mening som avses i artikel 8.1 b i férordningen. S3 linge Iberia dr innehavare
av det ildre varumirket kan foretaget i princip anvinda det ordtecken som
varumirket utgdr som sidant, utan att férena det med andra delar, och det kan
dberopa detta skyddade tecken, utan att det paverkar tillimpningen av artikel
43.2 i forordning nr 40/94, for att invdinda mot registreringen av ett
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gemenskapsvarumirke som medfor en risk for forvixling med detta tecken enligt

artikel 8.1 b i samma férordning.

Mot bakgrund av det ovan anférda var det korrekt av 6verklagandenimnden att i
de omtvistade besluten konstatera att det foreligger en risk fér forvixling i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det varumirke som
anstkan avser, MUNDICOR, och de ildre varumirkena MUNDICOLOR. Talan
i de bdda mélen kan féljaktligen inte bifallas pd den grund som avser att denna
artikel har &sidosatts. Det ir inte nédvindigt att i mal T-184/02 undersoka
huruvida Iberias dldre varumirke 4r allmint kidnt — vilket intervenienten har
gjort gillande till stod f6r att det i forevarande fall foreligger en risk for férvaxling
med hénsyn till den rittspraxis som omnidmns i punkt 67 ovan — eller bedéma
huruvida det foreligger en risk for forvixling 4ven med det andra dldre varumiérke
som lag till grund {6r Iberias invdndning, ndmligen det internationella figurmirke
som innehéller uttrycken mundi och color.

Av vad som anforts ovan foljer att forevarande talan skall ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artike] 87.2 i rdttegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och interve-
nienten har yrkat att sékanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sbkanden har tappat madlet, skall harmoniseringsbyrins och interve-
nientens yrkanden bifallas.
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P3 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

f6ljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rattegdngskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 17 mars 2004.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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