DOM AF 13.7.2004 — SAG T-115/03

RETTENS DOM (Anden Afdeling)
13. juli 2004"

I sag T-115/03,

Samar SpA, Mottalciata (Italien), ved avvocato A. Ruo,
sagsoger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
(HKIM) ved O. Montalto og L. Capostagno, som befuldmeegtigede,

sagsogt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det
Indre Marked (Varemeerker og Design), intervenient ved Retten, var

Grotto SpA, Vicenza ([talien), ved avvocati M. Bosshard og S. Verea,

angéende en péastand om annullation af den afgorelse, der blev truffet den 30. januar
2003 (sag R 340/2002-3) af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i
det Indre Marked (Varemeerker og Design) vedrerende en indsigelse rejst af
indehaveren af det nationale figurmeerke BLUE JEANS GAS mod registreringen af
EF-ordmeerket GAS STATION,

* Processprog: italiensk.
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har

DE EUROPAISKE FZALLESSKABERS RET I FORSTE INSTANS
(Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Pirrung, og dommerne A.W.H. Meij og N.]J.
Forwood,

justitssekreteer: ekspeditionssekreteer J. Palacio Gonzéles,

under henvisning til stevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
7. april 2003,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens
Justitskontor den 21. juli 2003,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til
Rettens Justitskontor den 25. juli 2003,

og efter retsmadet den 4. februar 2004,

afsagt folgende

Dom

Tvistens baggrund

Den 12. januar 1998 indgav sagsegeren en EF-varemeerkeansggning til Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked (Varemerker og Design) (KHIM) (herefter
»Harmoniseringskontoret«) i henhold til Radets forordning (EF) nr. 40/94 af
20. december 1993 om EF-varemeerker (EFT 1994 L 11, s. 1), som endret.
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Varemeerket, der gnskes registreret, er ordmeerket GAS STATION.

De varer, som registreringsansggningen vedrgrer, henhgrer under klasse 25 i Nice-
arrangementet af 15. juni 1957 vedregrende international klassificering af varer og
tjenesteydelser til brug ved registrering af varemeerker, som revideret og sendret, og
svarer til folgende beskrivelse: »bekleedningsgenstande, fodtej og hovedbekleedning«.

Varemeerkeansggningen blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende nr. 22/99 den
22. marts 1999.

Den 21. juni 1999 rejste intervenienten indsigelse mod registreringen af det ansegte
varemeerke for alle varer omfattet af det ansggte varemeerke, idet intervenienten bl.a.
paberabte sig sit eldre nationale figurmeerke nr. 677 288, der er registreret for bl.a.
varer i klasse 25, nemlig »bukser, jakker, jeans, skjorter, nederdele, tykke jakker, t-
shirts, sweatere, skulderstykker til skjorter, frakker, stremper, sokker, fodtgj, stovler,
hjemmesko«, og er gengivet nedenfor:

Ved afggrelse af 28. februar 2002 tog Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling
indsigelsen til folge pd grund af den udpraegede lighed mellem tegnene og den
indbyrdes forbindelse mellem tegnene og varerne i forbindelse med vurderingen af
risikoen for forveksling,
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Den 16. april 2002 indgav sagsegeren en klage over Indsigelsesafdelingens afgarelse
til Harmoniseringskontoret i medfor af artikel 59 i forordning nr. 40/94.

Ved afggrelse af 30. januar 2003 (herefter »den anfegtede afgorelse«), der blev
meddelt sagsegeren den 10. februar 2003, afviste appelkammeret klagen med den
begrundelse, at der var risiko for forveksling pa grund af selve karakteren af
intervenientens varemeerke, varemerkernes store lighed med hinanden, fordi
varerne var af samme eller lignende art, pad grund af ligheden mellem de varer,
der var omfattet af varemeerkerne, og pa grund af det tidspunkt, hvor den relevante
kundekreds opfatter varemeerket.

Retsforhandlingerne og parternes pastande

Sagsegeren har nedlagt folgende pastande:

— Det fastslas, at der i denne sag ikke er risiko for forveksling, og den anfegtede
afgorelse annulleres.

— Subsidicert fastslas det, at der ikke er risiko for forveksling af de omhandlede
varemzrker med hensyn til alle de ansggte varer med undtagelse af blue-jeans
eller i det mindste med hensyn til de varer, for hvilke der efter Rettens opfattelse
ikke er risiko for forveksling, og den anfegtede afgarelse annulleres med hensyn
til disse varer.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
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Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt folgende pastande:

— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemeerkninger

Sagsggeren har fremfert to anbringender dels, at den anfeegtede afgerelse var
utilstreekkeligt begrundet, dels, at der var foretaget en urigtig bedsmmelse af
risikoen for forveksling. Under retsmadet har sagsegeren preeciseret, at udtrykket
»fastsla, at der ikke er risiko for forveksling« i sin forste pastand, og den henvisning,
der er foretaget i steevningen til alle de argumenter, som selskabet allerede har anfort
ved Harmoniseringskontoret, er standardudtryk, hvilket Retten forte til retsbogen.

Sagspgeren har under retsmodet fremlagt et dokument, der har til formal at bevise,
at der eksisterer mange italienske varemeerker inden for bekleedningssektoren, der
indeholder ordet »gas«, idet sagsggeren har paberabt sig artikel 48 i Rettens
procesreglement og har anfort, at det forhold, at Retten, i forbindelse med at den
ikke gav ret til endnu en processkriftrunde, havde garanteret sagsegeren, at denne
kunne fremkomme med sine argumenter under retsmgdet. Dette dokument er
blevet godkendt af Retten som en forelgbig foranstaltning med forbehold for en
senere afggrelse for si vidt angar, hvorvidt det kan antages til realitetsbehandling.
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Hyvorvidt dokumentet fremlagt under retsmodet kan antages til realitetsbehandling

Ifplge fast retspraksis er formélet med en sag, der er indbragt for Retten, at fa
efterprovet lovligheden af afggrelser fra appelkamrene i henhold til artikel 63 i
forordning nr. 40/94. D e faktiske omstaendigheder, der er paberabt for Retten, og
som ikke tidligere er blevet gjort geeldende ved Harmoniseringskontorets instanser,
kan kun pavirke lovligheden af en sddan afgerelse, sdfremt Harmoniseringskontoret
ex officio burde have taget disse omsteendigheder i betragtning. I den forbindelse
fremgar det af artikel 74, stk. 1 in fine, at i sager vedrgrende relative
registreringshindringer begreenser Harmoniseringskontoret sig til at prove de af
parterne fremforte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne
fremsatte anmodninger, og Harmoniseringskontoret er ikke forpligtet til ex officio at
tage hensyn til kendsgerninger, som ikke er fremfert af parterne. Folgelig kan
sadanne kendsgerninger ikke pavirke lovligheden af appelkammerets afgorelse.

Det er ubestridt, at dokumentet, der blev fremlagt under retsmadet, og som har til
formal at bevise, at der eksisterer mange italienske varemeerker inden for
bekleedningssektoren, der indeholder ordet »gas«, iklke er blevet fremlagt for
Harmoniseringskontoret. Som folge heraf kan Retten ikke tage dette dokument i
betragtning,

Endvidere kan sagsageren ikke péberdbe sig procesreglementets artikel 48, stk. 1 og
2, for at retfrerdiggore, at dokumentet er indgivet for sent. For det forste har
sagsegeren ikke anfert nogen begrundelse, der retmeessig kunne berettige til
frembringelse af nye beviser i replikken. For det andet kan kontradiktionsprincippet
ikke retfeerdiggere en for sen indgivelse af dette dokument, da dokumentet ikke kun
kan betragtes som et svar pé svarskrifterne fra Harmoniseringskontoret og
intervenienten, idet disse svarskrifter udelukkende har til formal at godtgere, at
ordet »gas« har seerpreeg i sig selv uden at henvise til, at det eldre varemeerke
eventuelt har forngdent serpraeg pi det italienske marked for bekleedning.
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Som folge heraf skal det dokument, som sagsggeren har fremlagt under retsmeodet,
lades ude af betragtning, uden at det er ngdvendigt at undersage dets bevismaessige
veerdi eller i hgjere grad at here de andre parter i denne sag herom.

Utilstreekkelig begrundelse

Sagsegeren har anfort, at appelkammeret har tilsidesat begrundelsespligten, idet det
uden forklaring i den anfaegtede afgarelses punkt 20 har anfert, at der kan antages at
veere en vis begrebsmeessig forbindelse mellem de omhandlede tegn. Sagsggeren har
understreget, at man her séaledes ikke er i stand til at bestride dette udsagn.

Retten har anfort, at sagsegerens kritik skyldes en ufuldsteendig fortolkning af den
anfegtede afggrelse. Appelkammeret har i den anfegtede afgorelses punkt 20
udtrykkeligt tilsluttet sig den vurdering, som Indsigelsesafdelingen har foretaget,
hvorefter de omhandlede tegn »udger en mulighed for, at der kan antages at vaere en
begrebsmeessig forbindelse«. Sagspgeren skal séledes blot henvise til den
pageeldende vurdering i Indsigelsesafdelingens afgorelse, der blev meddelt sag-
sogeren, og eventuelt kritisere begrundelsen ved Retten.

I det omfang, at der — som appelkammeret har anfort — kan antages at veere en
begrebsmeessig forbindelse pa grundlag af bestanddelen »gas«, siledes som det er
antaget i fortseettelse af punkt 20, der betegner denne bestanddel som dominerende,
har Retten for det forste fastslaet, at sagsogerens kritik af Indsigelsesafdelingens
afgorelse — nemlig at det er selvimodsigende at antage, at ordet »gas« betyder
braendstof for en eksplosionsmotor, og derneest at anfare, at det ikke betyder benzin
— er anfort i den anfegtede afggrelses punkt 6, forste led. For det andet har
appelkammeret i den anfegtede afgorelses punkt 24 anfert, at ordet »gas« har sin
egen betydning, og at »det i sidste ende er uden betydning, hvilken faktisk betydning
det har (»gas«, »breendstof«) for en italiensktalende forbruger«. Det var saledes let

II - 2948



20

21

22

SAMAR MOD KHIM — GROTTO (GAS STATION)

for sagsegeren at forene betragtningerne i den anfaegtede afgorelses punkt 20 med
dem i den anfegtede afgorelses punkt 24 og i givet fald ved Retten at anfeegte
appelkammerets opfattelse, hvorefter der er begrebsmeessig lighed mellem de
ombhandlede tegn, uanset hvilken mening der gives ordet »gas,

Det foreliggende anbringende skal derfor forkastes.

Urigtig bedommelse af risikoen for forveksling

Parternes argumenter

Sagsogeren har anfort, at det er forkert pd den ene side at sammenligne de
omhandlede tegn separat, og pa den anden side de varer, som de betegner. I denne
sag har sagsegeren anfort, at appelkammeret fandt, at udtrykket »blue-jeans« var
beskrivende, og fastslog, at ordet »gas« var en dominerende bestanddel af
intervenientens varemeerke. En sidan konstatering er ifolge sagsggeren kun korrekt
for s& vidt angér blue-jeans, nemlig tgj, der fremstilles af jeans-stof, men ikke
korrekt, nar den anvendes pa andre varer sisom sweatre, hjemmesko eller stovler.
Desuden har appelkammeret i sin undersggelse med urette ikke undersegt ordet
»station«, der indgdr i det ansegte varemeerke.

Hvad angér den visuelle sammenligning af de omhandlede varemeerker for alle
andre varer end blue-jeans har sagsegeren anfort, at den dominerende bestanddel i
intervenientens varemerke er »BLUE JEANS«, der har en hgj grad af fornsdent
seerpraeg. Den dominerende del af det ansggte varemeerke er de to ord »gas« og
»station«. Der er siledes ingen lighed mellem varemeerkerne. Eftersom de
omhandlede varemerker vedrgrer blue-jeans, er udtrykket »blue-jeans« beskri-
vende, og den dominerende bestanddel af intervenientens varemeerke er derfor
»gas«. Det ansggte varemerkes dominerende del udgeres af de to ord »gas« og
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»station«. Eftersom intervenientens varemaerke indeholder en grafisk del, der har en
hgj grad af seerpreeg, er det feelles ord for de omhandlede varemeerker, nemlig »gas«,
ikke tilstreekkelig til at skabe risiko for forveksling. En sddan vurdering bekreeftes
ifolge sagsogeren af argumentationen i Rettens dom af 12. december 2002, Vedial
mod KHIM — France Distribution (HUBERT) (sag T-110/01, Sml. II, s. 5275,
preemis 54).

Hvad angdr den fonetiske sammenligning kan de omhandlede varemeerker ifslge
sagsogeren fuldsteendig adskilles fra hinanden, iseer for andre varer end blue-jeans.
Sa meget desto mere nir der — som anfert i retspraksis — gives storst
opmeerksombhed til de farste dele af et varemeerke.

Hvad angér den begrebsmaessige sammenligning er de omhandlede varemeerker
fuldsteendig forskellige for andre varer end blue-jeans, eftersom det ene har
udtrykket »blue-jeans« som dominerede bestanddel, og det andet ordene »gas
station«, der betyder gaslager. Selv hvis det indremmes, at ordet »blue-jeans« er
beskrivende, leder intervenientens varemeerke tanken hen pa gas, mens sagsggerens
varemeerke leder tanken hen pa et lager, i dette tilfelde et gaslager.

Ifelge sagsegeren har appelkammeret ikke taget konsekvensen af sin definition af
den relevante kundekreds, nemlig offentligheden i almindelighed, der er almindeligt
oplyst og rimeligt velunderrettet. Sagsggeren har imidlertid under retsmodet
preeciseret, at den ikke anfeegter denne definition.

Sagsegeren har heraf konkluderet, at forskellene mellem varemeerkerne udelukker
risiko for forveksling.
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Harmoniseringskontoret og intervenienten har indledningsvis anfert, at sagsegeren
ikke har bestridt, at de omhandlede varer er af samme eller lignende art. De har
herefter anfort, at den dominerende bestanddel i begge de omhandlede varemeerker
ubestridt er ordet »gas«. De har anfert, at savel appelkammerets fremgangsmade
som dets resultat er korrekt.

Rettens bemeerkninger

Hvis indehaveren af et eldre varemeerke rejser indsigelse, er det varemeerke, der
soges registreret, ifplge artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 udelukket fra
registrering, nar der i offentlighedens bevidsthed inden for det omréide, hvor det
eeldre meerke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre meerke er identisk
med eller ligner det eeldre varemeerke, og varerne eller tjenesteydelserne, som
omfattes af de to maerker, er af samme eller lignende art.

Ifelge fast praksis skal der, hvad angér risiko for forveksling af den handelsmzessige
oprindelse, foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til
den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pageeldende varemzerker og
de omhandlede varer eller tjenesteydelser, under hensyntagen til alle de relevante
faktorer i det foreliggende tilfeelde, iscer den indbyrdes afheengighed mellem
ligheden mellem varemeerkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser,
der er omfattet af varemeerkerne (jf. 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 29-33 og den heri nsevnte
retspraksis). .

Der bemaeerkes indledningsvis, at appelkammeret med rette har antaget dels, at den
relevante kundekreds i denne sag er en italiensk forbruger, da det eldre varemeerke,
der skal tages i betragtning, er et nationalt italiensk varemeerke (den anfeegtede
afgarelses punkt 13), dels, at denne kundekreds bestar af almindeligt oplyste,
rimeligt opmeerksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere (den anfeegtede
afgorelses punkt 30), da de varer, der er omfattet af de omhandiede varemeerker, er
dagligvarer.
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Det bemeerkes herefter, at appelkammeret med rette har anfert, at varerne omfattet
af de omhandlede varemerker er af samme eller lignende art (den anfegtede
afgorelses punkt 12).

Hvad angar sammenligningen af de omhandlede tegn folger det af fast retspraksis, at
helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for sa vidt angér de pageldende tegns
visuelle, fonetiske eller begrebsmaessige lighed skal veere baseret pé helhedsindtryk-
ket af tegnene, idet der bla. skal tages hensyn til de bestanddele, der har szerpraeg
eller dominans (Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod
KHIM — Pash Textielvertrieb und Einzelhandel (BASS), endnu ikke trykt i Samling
af Afggrelser, preemis 47 og den heri neevnte retspraksis).

Sagsggerens klagepunkt om, at appelkammeret har foretaget en abstrakt sammen-
ligning af de omhandlede tegn uden at tage hensyn til de varer, der er omfattet af de
omhandlede varemerker, er ikke begrundet. Appelkammeret har nemlig pa
grundlag af Domstolens dom af 29. september 1998, Canon (sag C-39/97, Sml. I,
s. 5507), udtrykkelig anfert, at »konklusionen vedrgrende risiko for forveksling
hviler p& vurderingen af den udpraegede lighed mellem tegnene og den indbyrdes
forbindelse mellem tegnene og varerne i forbindelse med vurderingen af risikoen for
forveksling (den anfegtede afgorelses punkt 12). Appelkammeret har ligeledes
angivet, at »vurderingen af tegnets evne til at have funktion som et varemserket skal
foretages i forhold til de varer, der er angivet i varemerkeansggningen« (den
anfeegtede afggrelses punkt 21).

@

Appelkammeret har inden for rammerne af sin undersggelse med rette antaget, at
det xldre varemerkes dominerende bestanddel er ordet »gas« (den anfsegtede
afggrelses punkt 20 og 28). For det forste er udirykket »blue-jeans« nemlig
udelukkende beskrivende for de beklaedningsgenstande, der bestar af jeansstof eller
giver indtryk heraf. For andre bekleedningsgenstande har dette udtryk ikke samme
hgje grad af serpraeg som ordet »gas«, der ikke har nogen forbindelse med
bekleedningsgenstande (den anfegtede afgorelses punkt 24). For det andet er den
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grafiske bestanddel »BLUE JEANS« i det omhandlede figurmerke af mindre
betydning, da det er skrevet med veesentlig mindre bogstaver og kun fremtreeder
som en tilfgjelse til ordet »gas«.

Endvidere har appelkammeret kunnet antage, at ordet »gas« er en dominerende
bestanddel af det ansggte varemeerke, da ordet »station, selv om det i sig selv har en
bestemt betydning, ikke zendrer ved betydningen af ordet »gas« (den anfegtede
afgarelses punkt 27). Ordet »station« kan nemlig henvise til flere forskellige steder,
nemlig bade et stoppested for et transportmiddel over land og et salgssted eller lager
af breendstof, og det har kun sin endegyldige betydning i kraft af det tilknyttede
epitheton. Ordet »station« forsterker saledes betydningen af ordet »gas« uden at
give mulighed for en anden betydning.

Som folge heraf er de omhandlede tegn, for sd vidt angér deres dominerende
bestanddele, visuelt, fonetisk og begrebsmeessig identiske.

Hvad angér helhedsvurderingen af de omhandlede tegn har appelkammeret uden at
foretage en urigtig bedemmelse kunnet antage, at den relevante kundekreds ikke i
sin erindring bevarer disse tegns forskelle, der bestér dels af en underordnet grafisk
bestanddel »BLUE JEANS«, dels en underordnet orddel »station« (den anfegtede
afgorelses punkt 27 og 29). Hertil bemeerkes, at gennemsnitsforbrugeren kun
sjeeldent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de
forskellige meerker, men ma stole pa det ufuldsteendige billede, han har i erindringen
af dem (Domstolens dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml.
I, s. 3819, preemis 26).

Rettens argumentation i HUBERT-dommen, der er paberébt af sagsogeren og naevnt
ovenfor i preemis 22, rejser ikke tvivl om denne konklusion. I den neevnte dom har
Retten tillagt en grafisk bestanddel og en afvigende ordbestanddel storre vaegt end
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en ordbestanddel, der var felles for de omhandlede varemerker, nemlig ordet
»Hubert«. Imodsetning til den grafiske bestanddel i den foreliggende sag, var den
grafiske bestanddel i Hubert-sagen imidlertid seerlig veesentlig. Heroverfor — hvilket
allerede er fastsliet ovenfor — er bestanddelen »BLUE JEANS« af underordnet
karakter og fremtreeder kun som en tilfgjelse til bestanddelen »gas«.

Med hensyn til, hvorvidt varerne, der er omfattet af de omhandlede varemeerker, er
af samme eller lignende art, og hvorvidt de omhandlede tegn er identiske eller ligner
hinanden, skal appelkammerets pdstande, hvorefter der er risiko for forveksling
mellem de omhandlede varemerker i den relevante kundekreds’ bevidsthed,
tiltraedes.

Da en sidan risiko for forveksling foreligger for alle de omhandlede varer, selv om
risikoen er endnu sterre for bekledningsgenstande af jeansstof, ber den anfaegtede
afgorelse ikke annulleres, for s vidt angar de bekleedningsgenstande, der ikke er af
jeansstof, eller andre underkategorier af varer henhgrende under klasse 25.

P4 baggrund af det ovenfor anfarte skal Harmoniseringskontoret frifindes.

Sagens omkostninger

I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, paleegges det den tabende part at
betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. Da sagsggeren har
tabt sagen, ber det pélegges sagsogeren at betale sagens ombkostninger, i
overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens pastand
herom.
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P4 grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Anden Afdeling)

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

2) Sagspgeren betaler sagens omkostninger,

Pirrung Meij Forwood

Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 13. juli 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitssekreteer Afdelingsformand
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