DOM AV DEN 13.4.2004 — MAL T-115/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 juli 2004 "

I mal T-115/03,

Samar SpA, Mottalciata (Italien), foretritt av advokaten A. Ruo,

sokande,

mot

Byran fér harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av O. Montalto och M.L. Capostagno,
bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i forfarandet infér dverklagandenémnden vid harmoniser-
ingsbyran, vilken intervenerat i malet vid forstainstansratten, var

Grotto SpA, Vicenza (Italien), foretriitt av advokaterna M. Bosshard och S. Verea,

angdende en talan som vickts mot det beslut som fattades av tredje éverklagande-
namnden vid harmoniseringsbyran den 30 januari 2003 (drende R 340/2002-3),
avseende en invindning fran innehavaren av det nationella figurmirket BLUE
JEANS GAS mot registrering av gemenskapsordmirket GAS STATION,

* Rittegingssprak: jtalienska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna A.W.H. Meij och N.J. Forwood,

justitiesekreterare: byradirektoren J. Palacio Gonzilez,

med beaktande av den ans6kan som inkom till férstainstansrittens kansli den 7 april
2003,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 21 juli 2003,

med beaktande av harmoniseringsbyrins svarsinlaga som inkom till forstainstans-
rittens kansli den 25 juli 2003,

efter forhandlingen den 4 februari 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 12 januari 1998 ingav s6kanden en ansékan om registrering av gemenskaps-
varumirke till Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
monster och modeller) (harmoniseringsbyran) enligt radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omride 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.
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Det varumirke som registreringsansdkan avser #r ordtecknet GAS STATION.

De varor som registreringsansokan avser ingr i klass 25 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregistrering av
den 15 juni 1957, med éndringar och tillagg, och motsvarar foéljande beskrivning:
”klider, fotbeklidnader, huvudbonader”.

Ansékan offentliggjordes den 22 mars 1999 i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 22/99.

Den 21 juni 1999 framstillde intervenienten i enlighet med artikel 42 i forordning
nr 40/94 en invéndning mot registreringen av varumirket med avseende pd samtliga
varor som avsdgs i registreringsansékan. Invéndningen grundades sdrskilt pa
intervenientens ildre nationella figurmirke nr 677 288, som registrerats for bland
annat varor som ingar i klas. 25, namligen "byxor, kavajer, jeans, skjortor, kjolar,
korta rockar, tréjor, stickade tréjor, verrockar, sockor, fotbekléddnader, stoviar,
tofflor”. Figurmirket &terges nedan:

Genom beslut av den 28 februari 2002 godtog harmoniseringsbyrin invéindningen
med hinsyn till “den patagliga likheten mellan de tvd kinnetecknen och det
forhallande mellan dessa kinnetecken och varorna som framgar vid en bedémning
av forvixlingsrisken”.
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Den 16 april 2002 6verklagade sékanden invindningsenhetens beslut till harmoni-
seringsbyran, enligt artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 30 januari 2003 (nedan kallat det ifragasatta beslutet), som
delgavs sdkanden den 10 februari 2003, avslog &verklagandenimnden &verklagandet
med motiveringen att det forelag en férvixlingsrisk med hinsyn till arten av
intervenientens varumérke, den stora likheten mellan varumérkena, den omstindig-
heten att de varor som registreringsansékan avser ir identiska eller av liknande slag
samt med hinsyn till den tidpunkt d4 malgruppen uppfattar varumirket.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— faststilla att det inte foreligger ndgon forvixlingsrisk i férevarande mal och
ogiltigférklara det ifragasatta beslutet,

— iandra hand, faststilla att det inte foreligger nagon férvixlingsrisk i forevarande
mal avseende samtliga varor som registreringsansdkan avser, med undantag for
bldjeans eller tminstone for de varor som férstainstansritten finner limpligt,
och i denna man ogiltigférklara det ifrdgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Riittslig bedémning

Sokanden har anfért tva grunder. Enligt den forsta grunden #r det ifragasatta
beslutet bristfilligt motiverat, och enligt den andra grunden gjordes det en felaktig
bedémning vid analysen av fdrvixlingsrisken. Under forhandlingen uppgav
sokanden att uttrycket “faststilla att det inte foreligger nigon forvaxlingsrisk” i
det forsta yrkandet och hinvisningen i ansokan till samtliga argument som s6kanden
redan anfort vid harmoniseringsbyran endast utgjorde standarduttryck. Forstain-
stansritten forde detta till forhandlingsprotokollet.

Under forhandlingen ingav sékanden ett dokument som skulle bevisa att det finns
ménga italienska varumirken inom klidsektorn som innehaller ordet "gas”.
Sokanden aberopade dirvid artikel 48 i forstainstansrittens rittegangsregler och
betonade att den, efter det att forstainstansritten hade vigrat sokanden en andra
omgang med skriftliga inlagor, hade forsékrats att den skulle fa gora gillande sina
argument under férhandlingen. Dokumentet togs preliminirt emot av forstainstans-
ritten, med forbehallet att det senare skulle beslutas huruvida det kunde bli féremal
for provning.
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, Huruvida det dokument som ingavs vid forhandlingen kan bli foremdl for provning

Enligt fast rdttspraxis syftar en talan som vicks vid forstainstansritten till att
lagenligheten av 6verklagandendmndernas beslut skall prévas i den mening som
avses i artikel 63 i forordning nr 40/94. Omsténdigheter som har &beropats vid
forstainstansriétten men som inte tidigare har anférts vid harmoniseringsbyrans
invindningsenheter kan emellertid endast paverka lagenligheten av ett sadant beslut
om harmoniseringsbyran borde ha beaktat dem p4 eget initiativ. Enligt artikel 74.1 in
fine skall harmoniseringsbyrdns provning i ett férfarande som avser grunderna for
avslag pa en registreringsansékan vara begrinsad till vad parterna har aberopat och
yrkat. Hirav foljer att harmoniseringsbyrdn inte pa eget initiativ skall beakta
omstindigheter som parterna inte har dberopat. Sidana omstindigheter kan saledes
inte paverka lagenligheten av ett beslut som fattats av éverklagandenimnden.

Det dr ostridigt att det dokument som ingavs vid férhandlingen, som skulle visa att
det finns manga italienska varumérken inom klidsektorn som innehéller ordet “gas”,
inte har ingetts vid harmoniseringsbyrédn. Av detta foljer att dokumentet inte kan
beaktas av forstainstansritten.

Sokanden kan inte heller stodja sig pa artikel 48.1 och 48.2 i rittegingsreglerna for
att rittfardiga att dokwmentet inkom for sent, Sokanden har inte angett nagra skil
som i férevarande fall skulle ha berittigat att ny bevisning férebringades i samband
med repliken. Inte heller principen om ett kontradiktoriskt forfarande kan
rittfirdiga att dokumentet inkom for sent, eftersom dokumentet inte enbart kan
anses utgdra ett svar pad harmoniseringsbyrans och intervenientens inlagor. De
sistndmnda har endast forsokt visa att ordet "gas” har sérskiljningsféormaga, utan att
dverhuvudtaget hénvisa till att det éldre varumirket eventuellt hade sirskiljnings-
formaga pé den italienska klidesmarknaden.
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Det dokument som sokanden ingav vid forhandlingen skall séledes avldgsnas fran
handlingarna utan att det &r nédvindigt att underséka dess bevisvarde eller vidare
hora de andra parterna uttala sig om dokumentet.

Bristande motivering

Sokanden har gjort gillande att &verklagandenéimnden har asidosatt motiverings-
skyldigheten genom att i punkt 20 i det ifrigasatta beslutet utan forklaring faststilla
att de ifrigavarande kiinnetecknen ger en viss begreppsmissig associering. Den har
framhallit att den darfor inte kan ifragasétta detta skal.

Férstainstansritten anser att skandens invindning bygger pi en fragmentarisk
Iisning av det ifragasatta beslutet. Overklagandenimnden ansluter sig namligen i
punkt 20 i det ifrigasatta beslutet uttryckligen till den bedémning som invénd-
ningsenheten gjort, enligt vilken kinnetecknen i fraga "ger en viss mdjlighet till
begreppsmissig associering”. Det var saledes tillrickligt for sokanden att hénvisa till
nimnda bedémning i invindningsenhetens beslut, vilket delgivits sékanden, och
eventuellt kritisera detta resonemang vid forstainstansritten.

Forstainstansriitten har dessutom gjort vissa konstateranden savitt avser att den
begreppsmissiga associering som har &beropats av dverklagandendmnden grundar
sig pa orddelen "gas”, vilket forefaller framgé av fortsittningen i punkt 20, enligt
vilken denna bestindsdel anses mest framtridande. For det forsta framgar
sokandens kritik mot invandningsenhetens beslut — ndmligen att det finns en
motsittning mellan att medge att ordet “gas” avser brénsle for forbrénningsmotorer
samtidigt som det anges att ordet inte avser bensin — av punkt 6 forsta strecksatsen
i det ifragasatta beslutet. For det andra har 6verklagandenimnden i punkt 24 i det
ifragasatta beslutet angett att ordet "gas” i sig har en innebérd och att det slutligen
helt saknar betydelse vilken faktisk innebérd de italienska konsumenterna anser att
ordet har (gas’, 'brinsle’). Det skulle séledes ha varit litt for sdkanden att
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sammanf6ra skilen i punkt 20 i det ifrdgasatta beslutet med skilen i punkt 24 i
beslutet och, i férekommande fall, vid forstainstansriitten kritisera overklagande-
ndmndernas uppfattning, enligt vilken det finns en begreppsmissig likhet mellan de
ifrdgavarande kénnetecknen oavsett vilken innebdrd ordet “gas” ges.

Talan kan séledes inte bifallas pa denna grund.

Felaktig bedomning av forvéxlingsrisken

Parternas argument

Sokanden anser att det &r fel att separat jimfora, & ena sidan, de ifragavarande
kiinnetecknen och, & andra sidan, de varor som de avser. I férevarande mal har den
pépekat att 6verklagandenimnden ansdg att orden "blue-jeans” var beskrivande och
att den hdrav drog slutsatsen att ordet "gas” var den mest framtridande
bestindsdelen i intervenientens varumirke. Enligt sokanden stimmer detta
konstaterande emellertid endast i fidga om bljeans, niamligen klider som tillverkats
av jeanstyg, och inte betriffande andra varor sisom stickade trdjor, tofflor eller
stévlar. Overklagandendamnden har vidare vid sin bedomning obefogat bortsett fran
ordet "station” som ingér i det varumirke som registreringsansékan avser.

Vad betriffar den visuella jimférelsen av de ifrigavarande varumirkena har
sbkanden med avseende pa alla varor utom blajeans gjort gillande att den mest
framtridande bestandsdelen i intervenientens varumirke dr "BLUE JEANS”, som
har en hog sirskiljningsformaga. Den mest framtridande delen av det varumirke
som registreringsansdkan avser utgérs av de tvd orden "gas” och “station”. Det finns
sdledes inte nagon likhet mellan varumirkena. Nir varwmirkena i friga avser
blajeans dr orden "bldjeans” beskrivande och den mest framtridande bestandsdelen i

IT - 2949



23

24

25

26

DOM AV DEN 13.4.2004 — MAL T-115/03

intervenientens varumirke #r saledes “gas”. Den mest framtridande delen av det
varumirke som registreringsansdkan avser #r alltjamt “gas station”. Eftersom
intervenientens varumirke innehaller en grafisk del som har en hog sirskiljnings-
forméaga, ir det gemensamma ordet for de tva ifrdgavarande varumirkena, nimligen
”gas”, inte tillrickligt for att faststilla att det foreligger en forvéxlingsrisk. Denna
bedémning bekriftas enligt sokanden av resonemanget i forstainstansrittens dom av
den 12 december 2002 i mal T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrdn — France
Distribution (HUBERT) (REG 2002, s. II-5275, punkt 54).

Vad betriffar den fonetiska jamforelsen dr det friga om tvé helt skilda varumirken,
sirskilt i friga om .andra varor dn blajeans. Detta giller i én hogre grad om storst
uppmirksamhet i enlighet med rittspraxis fists vid de inledande delarna av
varumérkena.

Vad betriffar den begreppsmissiga jimforelsen skiljer sig de ifragavarande
varumirkena helt at vad giller andra varor #n bldjeans, eftersom den mest
framtridande delen i det ena varumirket dr ordet "blue-jeans” och den mest
framtridande delen i det andra &r “gas station”, som avser gaslager. Aven om det
medges att orden "blue-jeans” #r beskrivande, for intervenientens varumérke tanken
till gas, medan sékandens varumirke for tanken till ett lager, i forevarande fall ett
gaslager.

Enligt s6kanden har &verklagandendmnden inte dragit konsekvenserna av dess
definition av den relevanta malgruppen, nimligen en normalt informerad samt
skilligen upplyst allminhet. Sékanden uppgav emellertid under férhandlingen att
den inte ifrigasatte denna definition.

Sékanden har av detta dragit slutsatsen att skillnaderna mellan varumirkena gor att
det inte féreligger ndgon forvaxlingsrisk.
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27 Harmoniseringsbyran och intervenienten har inledningsvis konstaterat att sékanden

28

29

inte har bestritt att de ifrigavarande varorna #r identiska eller av liknande slag. De
har vidare gjort géllande att den mest framtridande bestindsdelen i vart och ett av
de motstdende varumirkena utan tvekan #r ordet ”gas”. De anser att savil
6verklagandenidmndens tillvigagéngssitt som dess slutsatser dr korrekta.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 giller att om innehavaren av ett #ldre
varumérke invinder skall ett varumirke inte kunna registreras om det — p# grund
av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de varor eller
tjdnster som omfattas av varumirkena #r identiska eller dr av liknande slag —
foreligger en risk att allménheten férvixlar dem inom det omrade ddr det aldre
varumdrket dr skyddat.

Enligt fast rittspraxis skall risken for férvixling med avseende pa varors eller
tjinsters kommersiella ursprung avgéras genom en helhetsbedémning av hur den
relevanta malgruppen uppfattar kinnetecknen och de ifrigavarande varorna eller
tjinsterna med hénsyn till samtliga relevanta omstiindigheter i det enskilda fallet,
bland annat samspelet mellan likheten mellan kiinnetecknen och likheten mellan de
varor eller tjinster som de avser (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal
T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 1-2821, punkterna 29-33, och dir
angiven réttspraxis).

For det forsta konstaterar forstainstansritten att 6verklagandenimnden korrekt har
funnit dels att den relevanta malgruppen i férevarande mal &r de italienska
konsumenterna mot bakgrund av att det #ldre varumiirke som skall beaktas #r ett
italienskt nationellt varumiirke (punkt 13 i det ifragasatta beslutet), dels att denna
mélgrupp utgdrs av normalt informerade och skiligen uppmirksamma och upplysta
genomsnittskonsumenter (punkt 30 i det ifrigasatta beslutet), eftersom de varor
som de ifragavarande varumirkena avser & konsumtionsvaror.
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Forstainstansriitten papekar vidare att éverklagandendmnden med rétta har erinrat
om att de ifragavarande varumérkena #r identiska eller av liknande slag (punkt 12 i
det ifrigasatta beslutet).

Vid jémforelsen av de motstdende kénnetecknen skall, enligt fast rattspraxis,
helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumirkenas
visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, grunda sig pa det helhetsintryck som
varumérkena ger, bland annat med hénsyn till deras sdrskiljande och mest
framtridande bestandsdelar (se forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i
mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 1-4335, punkt 47, och ddr angiven
rittspraxis).

Sékandens invindning, att dverklagandenimnden gjort en abstrakt jimférelse av de
motstiende kinnetecknen utan att ta hinsyn till de varor som de ifrdgavarande
varumirkena avser, saknar grund. Overklagandenimnden har namligen, med
hénvisning till domstolens dom av den 29 september 1998 i mél C-39/97, Canon,
(REG 1998, s. I-5507), uttryckligen angett att "slutsatsen i fraga om forvixlingsrisken
grundas pa den pétagliga likheten mellan kdnnetecknen och samspelet mellan
kinnetecknen och varorna vid bedémningen av forvixlingsrisken” (punkt 12 i det
ifragasatta beslutet). PA samma sitt har 6verklagandenédmnden angett att "bed6m-
ningen av huruvida kinnetecknet kan fylla ett varumérkes funktion skall goras i
forhallande till de varor som anges i ansokan” (punkt 21 i det ifrigasatta beslutet).

Overklagandenamnden har inom ramen for sin provning med rétta ansett att den
mest framtridande delen av det #ldre varumirket utgérs av ordet “gas”
(punkterna 20 och 28 i det ifragasatta beslutet). Orden “blue-jeans” &r enbart
beskrivande for klider som bestar av jeanstyg eller av tyg som ser ut som jeanstyg.
Vad betriffar de andra kliderna har dessa ord inte en lika hog sérskiljningsférméga
som ordet "gas”, vilket inte har nigot samband med klader (punkt 24 i det ifrdgasatta
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beslutet). Vidare &r den grafiska bestdndsdelen "BLUE JEANS” i det ifrigavarande
figurmirket av mindre betydelse, eftersom det dr skrivet med mycket mindre
bokstédver och framstir som enbart ett tilldgg till ordet “gas”,

P4 samma sitt har éverklagandendmnden med fog kunnat ange att ordet "gas”
utgjorde den mest framtridande bestindsdelen av det varumirke som registre-
ringsansokan avser eftersom ordet "station”, iven om det i sig har en viss innebord,
inte fordndrar inneboérden av ordet “gas” (punkt 27 i det ifrigasatta beslutet). Ordet
“station” kan ndmligen avse flera olika platser, antingen en andhallplats for
landtransport, ett forséljningsstille eller en plats fér lagring av brinsle, och far
endast sin slutgiltiga betydelse genom det attribut som liggs till ordet. Ordet
"station” forstirker saledes innebdrden av ordet "gas” utan att ge nagon alternativ
innebord.

Vad betriffar de ifragavarande kinnetecknens mest framtridande bestindsdel &r
kiannetecknen foljaktligen visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt identiska.

Vad betriffar de motstaende kinnetecknen som helhet betraktade har verklagande-
nimnden utan att goéra sig skyldig till ett bedémningsfel kunnat anse att den
relevanta malgruppen inte minns skillnaderna mellan dessa kdnnetecken, som
utgérs av dels den underordnade grafiska bestdndsdelen "BLUE JEANS”, dels det
underordnade ordmiérket “station”, utan kommer att komma ihag bestandsdelen
“gas” (punkterna 27-29 i det ifragasatta beslutet), Foérstainstansriitten erinrar i detta
avseende om att genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att goéra en direkt
jimforelse mellan de olika varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar bild som
han eller hon har i minnet (dom av den 22 juni 1999 i mil C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 26).

Denna slutsats ifragasitts inte genom forstainstansriittens resonemang i domen i det
ovan i punkt 22 nimnda mélet HUBERT, som har dberopats av sékanden. I denna
dom fiste forstainstansritten avgorande vikt vid en grafisk bestandsdel och orddelar
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som skilde sig 4t i forhallande till det ord som var gemensamt for de motstiende
varumdrkena, nimligen ordet "Hubert”. Till skillnad fran den grafiska bestdndsdelen
i forevarande mal var den grafiska bestindsdelen i det maélet emellertid av sirskilt
stor betydelse. Sasom konstaterades ovan #r bestindsdelen "BLUE JEANS” av
underordnad betydelse och framstér enbart som ett tilligg till ordet "gas”.

Mot bakgrund av att de varor som de ifrigavarande varumirkena avser r identiska
eller av liknande slag och att de motstdende kidnnetecknen #r av liknande slag,
faststiller forstainstansritten o6verklagandenimndens slutsats, enligt vilken det
foreligger en risk att den relevanta malgruppen forvixlar de ifrdgavarande
varumérkena.

Eftersom en sddan forvixlingsrisk foreligger avseende samtliga de varor som
registreringsanstkan avser, d&ven om den framstdr som &nnu storre avseende
jeansklider, skall det ifrigasatta beslutet inte ogiltigfrklaras i den mén det avser
andra klider @n sidana i jeanstyg eller andra underkategorier av varor i klas. 25.

Mot bakgrund av det anforda skall talan ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part férpliktas att ersitta
rattegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrén och intervenien-
ten har yrkat att svaranden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna.
Eftersom svaranden har tappat mélet, skall sdkandenas yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

féljande dom:

1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt ssmmantriide i Luxemburg den 13 juli 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justiticsekreterare . Ordférande
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