CASTELLBLANCH MOT HARMONISERINGSBYRAN — CHAMPAGNE ROEDERER (CRISTAL CASTELLBLANCH)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 8 december 2005”

I mal T-29/04,

Castellblanch, SA, Sant Sadurni d’Anoia (Spanien), foretritt av advokaterna
F. de Visscher, E. Cornu, E. De Gryse och D. Moreau,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, moénster och
modeller)(harmoniseringsbyréan), foretriidd av I. de Medrano Caballero, i egenskap
av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegngssprik: engelska,
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Champagne Louis Roederer SA, Reims (Frankrike), foretritt av advokaten
P. Cousin,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans andra
overklagandenimnd den 17 november 2003 (drende R 37/2000-2) om ett invand-
ningsforfarande mellan Castellblanch, SA och Champagne Louis Roederer SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)
sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czicz,
justitiesekreterare: byradirektéren K. Andova,

med beaktande av anstkan som inkom till forstainstansréttens kansli den 26 januari
2004, '

med beaktande av harmoniseringsbyréns svarsinlagor som inkom till forstainstans-
rittens kansli den 4 juni och den 28 september 2004,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens
kansli den 1 juni 2004,

efter forhandlingen den 4 juli 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 1 april 1996 ingav Castellblanch, SA en ansékan om registrering av ett
gemenskapsvarumérke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyrdn) i enlighet med radets
forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumsirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i #ndrad

lydelse.

Det varumirke som registreringsansokan avsag utgors av nedanstdende figurkénne-
tecken (nedan kallat varumiérket CRISTAL CASTELLBLANCH):

"'"“n:"u".“"
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{ CRISTAL
, CASTELLBLANCH
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De varor som registreringsansékan avsig ingdr i klass 33 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumarkesregistrering av
den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och motsvarar foljande beskrivning:
"Vin och mousserande vin”.

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 29/1997 av den
24 november 1997.

Den 23 februari 1998 framstillde Champagne Louis Roederer SA med stod av artikel
42 i férordning nr 40/94 en invindning mot registreringen av gemenskapsvaru-
mirket. Invindningen gjordes med hdnvisning till foljande registreringar av
ordkinnetecknet CRISTAL:

— Den franska registreringen nr 1 114 613 av den 27 november 1979, som
forlaingdes den 13 november 1989 (nr 1 559 904) och den 20 december 1991
(nr 1 713 576), avseende "viner med franskt ursprung, ndmligen champagne,
mousserande vin; alkoholhaltiga drycker (férutom 61)” som ingér i klass 33,

— den internationella registreringen nr 451 185, for vilken ansokan ingavs den
29 januari 1980, med réttsverkan i Osterrike, Benelux-linderna, Italien och
Portugal avseende "viner med franskt ursprung, nimligen champagne,
mousserande vin” som ingdr i klass 33,

— den tyska registreringen DD 647 501 av den 18 april 1991 avseende
"alkoholhaltiga drycker (férutom 6l)” som ingér i klass 33,
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— den brittiska registreringen nr 1 368 211, fo6r vilken anstkan ingavs den
22 december 1988, avseende "champagne” som ingar i klass 33,

— den irlindska registreringen nr 150 404 av den 30 oktober 1992, avseende
"alkoholhaltiga drycker (férutom 6l)” som ingar i klass 33, och

— den danska registreringen VR 06.021 1995 av den 15 september 1995, avseende
“champagne, mousserande vin, vin och konjak”, som ingar i klass 33.

Invindningen gjordes ocksd med hénvisning till varumérken som #r vilkinda i
Belgien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, och som avser "champagrie”.

Invindningen avsdg samtliga varor som omfattades av de édldre registreringarna av
kannetecknet CRISTAL och samtliga varor som det sokta varumérket avsag. Till
stod for invindningen aberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 a
och 8.1 b i forordning nr 40/94.

Invindningsenheten godtog invdndningen genom beslut av den 26 oktober 1999,
med hénvisning endast till det dldre franska varumiérket (nedan kallat det éldre
varumérket). Inviindningsenheten konstaterade att intervenienten hade lagt fram
tillrdcklig bevisning for att det dldre varumérket verkligen hade anvénts och att det
foreldg en risk att omsittningskretsen, det vill sdga de franska konsumenterna, skulle
forvixla varumirkena, med hénsyn till att varorna i fraga var identiska, de berérda
kénnetecknen liknade varandra och det dldre varumirket hade en stor s#rskilj-
ningsforméga pa den franska marknaden.
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Den 22 december 1999 overklagade sokanden invindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med std av artiklarna 57-62 i forordning nr 40/94.

Under forfarandet vid 6verklagandenimnden begrinsade sokanden sin registre-
ringsansokan till att endast avse foljande varor, vilka ingér i klass 33: "Mousserande
spanska viner av cava-typ”.

Overklagandenamnden ogillade 6verklagandet genom beslut av den 17 november
2003 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Ndmnden konstaterade att det dldre
varumirket verkligen och faktiskt hade anvénts, och slog fast att det forelag likheter
mellan de ifrdgavarande varorna och mellan de berorda kénnetecknen som kunde ge
upphov till en férvixlingsrisk, vilket inbegrep en risk for att den franska allménheten
skulle associera kinnetecknen med varandra.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sbkanden att ersitta réttegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rittegingskostnaderna.

Huruvida handlingar som ingetts forst under forfarandet vid forstainstans-
ritten kan aberopas

Sokanden har gjort géllande att bilagorna 23—30 till intervenientens svarsinlaga skall
avvisas eftersom de ingetts forst under forfarandet vid forstainstansritten.
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Férstainstansritten pépekar att bilagorna 23 och 24 utgér kopior av nationella
domstolsavgoranden. Det idr riktigt att dessa ingavs forst under forfarandet vid
forstainstansritten. Dessa handlingar utgér dock inte négra bevis i egentlig mening,
utan avser nationell rattspraxis, och en part har ritt att hdnvisa till sidan praxis dven
efter forfarandet vid harmoniseringsbyran.

Bilaga 25 bestar av en kopia av ett utdrag ur en tvasprakig fransk-spansk ordbok. Det
har inte visats att denna handling ingavs under forfarandet vid harmoniseringsbyran.
Emellertid bekriftar denna handling en omstidndighet som framhalls i det
omtvistade beslutet, ndmligen att det spanska ordet cava motsvarar det franska
ordet champagne. Att intervenienten har hinvisat till en ordbok saknar saledes
betydelse, eftersom den omsténdighet som hénvisningen bekriftar utgor en del av
bakgrunden till forfarandet vid 6verklagandendmnden.

Bilagorna 26-29 bestir av kopior av skriftvixlingen mellan forstainstansrittens
kansli och intervenientens ombud med avseende pa forevarande forfarande.
Sokanden kan séledes inte med framgang gora gillande att dessa inte kan dberopas.

Bilaga 30 bestar av fotografier av den 18da som flaskorna med varumérket CRISTAL
sdljs i. Det framgér av akten i drendet vid harmoniseringsbyrén att fotografier av
denna lada ingar bland de handlingar som inldmnats till byran. Forstainstansritten
far saledes beakta denna bilaga.

Yrkandena om avvisning av bilagorna 23-30 till intervenientens svarsinlaga skall
saledes ogillas.
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Provning i sak

Sokanden har anfort tvd grunder till stéd for sin talan. Enligt den forsta grunden
foreligger ett asidosittande av artiklarna 15.2 a, 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94
samt av regel 22.2 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december
1995 om genomforande av férordning nr 40/94 om gemenskapsvarumirke
(EGT L 303, s. 1) (nedan kallad genomférandeférordningen). Enligt den andra
grunden har artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 ésidosatts.

Den forsta grunden: Asidosittande av artiklarna 15.2 a, 43.2 och 43.3 i forordning
nr 40/94 samt av regel 22.2 i genomforandeforordningen

Inledande synpunkter

Intervenienten har i samband med den férsta grunden inkommit med en "inledande
synpunkt” betriffande tillimpningen av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94
och regel 22.1 i genomforandeférordningen. Harmoniseringsbyran har tolkat den
som en grund baserad pd ett argument rorande ett asidosiittande av dessa
bestdimmelser som inte har omnémnts i ansokan, vilket ér tillatet enligt artikel 134.3
i forstainstansréttens rittegangsregler, men som skall avvisas pa grund av att den
inte anférdes under forfarandet vid harmoniseringsbyran.
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Det intervenerande bolaget har gjort gillande att sokanden aldrig, med stéd av
artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, har begért att det skall bevisa att det dldre
varumirket har anviints och att harmoniseringsbyran aldrig, med stod av regel 22.1 i
genomférandeforordningen, har uppmanat det att inkomma med sadan bevisning
inom en given frist. Enligt intervenienten, och sdsom det enligt denne framgér av
forstainstansrittens dom av den 17 mars 2004 i de férenade mélen T-183/02 och
T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrdn — Gonzélez Cabello och Iberia
Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), (REG 2004, s. I11-965), dr det foljaktligen
inte nddviindigt att, sisom overklagandendmnden ddremot gjorde, préva fragan
huruvida de handlingar som ingetts av intervenienten for att visa att dess varumérke
ar vilkint styrker att varumérket verkligen har anvénts. Enligt intervenienten kan
talan séledes inte vinna bifall p& s6kandens forsta grund.

Forstainstansritten konstaterar att eftersom intervenienten inte har bestritt
innebdrden av det omtvistade beslutet, genom vilket invéindningen godtogs, och
inte har yrkat att beslutet skall upphévas eller éndras (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 11 maj 2005 i de forenade
malen T-160/02-T-162/02, Naipes Heraclio Fournier mot harmoniseringsbyran —
France Cartes (ett svird, en ryttare i firgen pak och en kung i firgen svird frén en
kortlek), REG 2005, s. 11-1643, punkterna 17-20), stoder den inledande synpunkten
inte intervenientens yrkanden.

Foljaktligen saknas skl att prova den inledande punkten.

Den pastddda forindringen av det dldre varumérkets sirskiljningsformaga

Sokanden har anfort att intervenienten inte har bevisat att det dldre varumérket
verkligen har anviints och att artiklarna 15.2 a, 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94
samt regel 22.2 i genomférandeforordningen siledes har asidosatts genom det
omtvistade beslutet. Nir ett varumirke #r sammansatt av flera bestdndsdelar varav
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endast en eller nigra #r sérskiljande, och registreringen av varumirket som helhet
endast varit mojlig tack vare denna eller dessa, och denna bestandsdel férindras,
utelimnas eller ersitts av en annan bestindsdel inneb#r detta nimligen i allmédnhet
att varumirkets sérskiljningsformaga fordndras. Sékanden hiinvisar hirvid till
harmoniseringsbyrans beslutspraxis. .

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har bestritt sékandens argument och gjort
géllande att anvindningen av varumirket CRISTAL har bevisats.

Forstainstansrdtten erinrar om att rddet, sdsom framgir av nionde skilet i
forordning nr 40/94, har ansett att det endast dr beréttigat att skydda ett aldre
varumirke i den utstrackning som det faktiskt har anvints. I enlighet med detta skl
foreskrivs i artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 att den som ansoker om
registrering av ett gemenskapsvarumirke kan kréva bevis for att det #ldre
varumirket verkligen har anvints inom det omréde dir det atnjutit skydd under
en tid av fem ar fore dagen for offentliggérandet av den registreringsansékan mot
vilken det gjorts en invindning (forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i
mal T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrdn — Harrison
(HIWATT), REG 2002, s. 11-5233, punkt 34, och av den 6 oktober 2004 i mal
T-356/02, Vitakraft-Werke Withrmann mot harmoniseringsbyran — Krafft (VITA-
KRAFT), REG 2004, s. I1-3445, punkt 25).

Enligt regel 22.2 i genomf6randeforordningen skall bevisen fér anviindningen av det
dldre varumirket avse plats, tid, omfattning och typ av anvéindning,
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Forstainstansritten papekar dessutom att det foljer av artikel 15.2 a jamfoérd med
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 att bevisning for att ett dldre nationellt
varumdrke eller gemenskapsvarumirke — vilket ligger till grund for en invindning
mot registreringen av ett gemenskapsvarumérke — verkligen har anvénts, dven
innefattar bevisning for att det dldre varumérket har anvénts i en form som, enbart i
detaljer som inte férindrar sirskiljningsférmégan hos varumirket, skiljer sig frén
den form i vilken det har registrerats (se, for att liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mél T-156/01, Laboratorios RTB
mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), REG 2003,
s. 11-2789, punkt 44).

Sokanden har gjort gillande att det framgér av den bevisning fér anvindning och
renommé som intervenienten har ingett att denna har anviint det dldre varumirket i
en form som skiljer sig fran den form av varumérket som har registrerats. Det dldre
varumérket anvinds niamligen pa flaskor som ér forsedda med etiketter — mitt pé
flaskan och pa flaskhalsen — dér, forutom ordet cristal, &ven namnet Louis Roederer
samt en symbol bestdende av bokstiverna 1 och r och négra ytterligare figurativa
inslag foérekommer flera ganger. Den omstindigheten att ordet cristal har
kombinerats med namnet Louis Roederer, bokstiverna Ir och de figurativa inslagen
har enligt sékanden en betydande inverkan pd det éldre varumirkets identitet,
sirskilt med hinsyn till den stora sirskiljningsformégan hos orden Louis Roederer.
Sokanden har gjort gillande att denna kombination inte utgdér nagon verklig
anvindning av det dldre varumirket CRISTAL. Séledes saknar intervenientens
invindning, och dirmed det omtvistade beslutet, helt grund.

Inledningsvis papekar forstainstansritten i likhet med harmoniseringsbyrén att
sékanden inte har bestritt platsen och tiden for eller omfattningen av anvindningen
av det dldre varumirket, utan endast typen av anvindning.

Overklagandenimnden konstaterade i det omtvistade beslutet att det inte foreligger
nagon regel betriffande gemenskapsvarumérken som innebir att den invéndande
parten #r skyldig att bevisa att det dldre varumirket har anvénts separat, fristdende
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fran andra varumérken. Enligt 6verklagandendmnden kan tv4 eller flera varuméirken
anvindas tillsammans och sjilvstindigt, med eller utan tillverkarens namn, vilket
sdrskilt dr fallet inom bil- och vinbranschen.

Forstainstansritten delar denna uppfattning. I foérevarande fall har nidmligen
intervenientens varumérke inte anvints i en form som skiljer sig frdn den form av
varumérket som har registrerats, utan det 4r flera kinnetecken som har anvénts
samtidigt och utan att det registrerade kinnetecknets sirskiljningsformaga
ddrigenom har fordndrats. Sdsom harmoniseringsbyran med fog har konstaterat
betriffande mirkningen av vinprodukter ér det vanligt férekommande i handeln att
mirka en och samma produkt med flera olika varumérken eller beteckningar,
sarskilt med namnet pa vinproducenten och namnet pi produkten.

Varumirket CRISTAL anges tydligt fyra gdnger pd halsen pa den flaska som
intervenienten salufor och tva ganger pa etiketten mitt pa flaskan, tillsammans med
symbolen °. Pa flaskhalsen befinner sig varumirket atskilt frin de 6vriga inslagen.
Dessutom anges varumirket CRISTAL ensamt pd de lador i vilka flaskorna med
varumirket CRISTAL salufors. P4 de fakturor som intervenienten utstiller anviinds
likasd ordet cristal tillsammans med bendmningen 1990 lada. Forstainstansritten
framhaller att varumérket CRISTAL séledes identifierar den vara som intervenienten
salufor.

Vad betréffar bendmningen Louis Roederer pi etiketten mitt pa flaskan utgor denna
endast en angivelse av namnet pa tillverkaren. En sidan angivelse kan skapa en
direkt koppling mellan ett eller flera produktsortiment och ett visst féretag, Samma
resonemang giller for bokstavsgruppen Ir som motsvarar initialerna i intervenien-
tens namn. Sasom harmoniseringsbyran har angett paverkar anviindningen av dessa
inslag tillsammans p& en och samma flaska inte den funktion for att identifiera
varorna i fraga som varumiérket CRISTAL fyller.
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Dessutom delar forstainstansritten harmoniseringsbyrans bedémning att anvind-
ningen av ett ordmirke tillsammans med den geografiska beteckningen Champagne
inte kan betraktas som ett tilligg som kan fordndra varumirkets sérskiljnings-
forméga nér varumérket anviinds for champagne. Nér det giller vin dr konsumenten
ndmligen ofta sdrskilt intresserad av att kidnna till varans exakta geografiska
ursprung och vem som producerat vinet, eftersom dessa varors renommé ofta ar
knutet till den omstindigheten att de har producerats inom ett visst geografiskt
omréde och av en viss vinproducent.

Under dessa omsténdigheter konstaterar forstainstansritten att anvéndningen av
ordmérket CRISTAL i kombination med andra beteckningar saknar betydelse och
att overklagandenimnden inte har dsidosatt vare sig artikel 15.2 a i férordning
nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3 i samma férordning eller regel 22.2 i genomférande-
forordningen. ‘

Foljaktligen kan talan inte bifallas pa sokandens forsta grund.

Den andra grunden: Asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94

Sokanden har gjort géllande att det inte foreligger nagon risk for forvixling av de
berdrda kidnnetecknen, med hinsyn till skillnaderna mellan varorna, skillnaderna
mellan varumirkena, det &ldre varumirkets svaga sirskiljningsforméaga och alla
andra relevanta faktorer, sdsom de nationella avgorandena med anknytning till
forevarande mal och den omstindigheten att de berérda kénnetecknen har
forekommit parallellt p& marknaden utan problem.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har hévdat att 6verklagandenimnden har
gjort en riktig bedomning av forvéxlingsrisken.

I artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 anges att om innehavaren av ett dldre varumirke
invinder skall det varumérke som ansokan géller inte kunna registreras om det — pa
grund av att det &r identiskt med eller liknar ett dldre varumérke, och de varor eller
tjinster som omfattas av varumirkena &r identiska eller 4r av liknande slag —
foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dir det éldre
varumirket dr skyddat. Forvéxlingsrisken innefattar risken for att varumirket
associeras med det dldre varumirket. Vidare framgar det av artikel 8.2 a ii och iii i
forordning nr 40/94 att med é&ldre varumirken avses varumirken som har
registrerats i en medlemsstat eller som har blivit féremal fér en internationell
registrering med rittsverkan i medlemsstaten i fraga, for vilka ansokan om
registrering gjorts tidigare &n ansékan om registrering av gemenskapsvarumirket.

Enligt fast rittspraxis foreligger forvéxlingsrisken om det finns en risk att
allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i fraga kommer frin samma féretag
eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall en helhetsbedémning goras av forvéxlingsrisken med
utgangspunkt i hur omsittningskretsen uppfattar de berdrda kénnetecknen och
varorna eller tjdnsterna, och med hénsyn till samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kidnnetecknens likhet och likheten
mellan de varor eller tjinster som de avser (se forstainstansréttens dom av den 9 juli
2003 i méal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. [1-2821, punkterna 31-33
och dér angiven rittspraxis).
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I forevarande fall har invindningen gjorts med hinvisning till nationella varumirken
som registrerats i Frankrike, Tyskland, Storbfitannien, Irland och Danmark, och ett
internationellt varumérke med rittsverkan i Osterrike, Benelux-landerna, Italien och

Portugal. Inviindningsenhetens beslut och det omtvistade beslutet har fattats med

hinvisning endast till det dldre franska varumérket, vilket parterna inte har bestritt.
Forstainstansrittens bedomning skall séledes begrénsa sig till att avse Frankrike.

Omsittningskretsen bestér av franska genomsnittskonsumenter som antas vara
normalt informerade samt skiligen uppmérksamma och medvetna. Omsattnings-
kretsen omfattar @ven fackmiin och specialister inom vin- och restaurangbranschen.

— Jamforelsen av varorna

Sokanden har framhdllit att intervenientens anvindning endast avser "viner med
franskt ursprung, nimligen champagne” medan det sokta varumérket, efter det att
forteckningen 6ver varor begrinsats, avser "mousserande spanska viner av cava-typ”.
Sokanden anser att dessa varor inte ér av liknande slag med hansyn till deras olika
ursprung, olika egenskaper, skillnaden i pris mellan champagne och cava, samt
omsittningskretsen.

Forstainstansritten erinrar om att i svil invindningsenhetens beslut som det
omtvistade beslutet ansidgs det visat att det &ldre varumérket har anvénts for
samtliga de varor som det dldre varumirket avser, det vill séga inte endast for
champagne.

Séledes skall de "mousserande spanska viner av cava-typ”, som det sokta varumarket
avser, jamforas med de "viner med franskt ursprung, ndmligen champagne,
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mousserande vin; alkoholhaltiga drycker (forutom 6l)”, som det #ldre varumirket
avser.

Vid bedémningen av om ifragavarande varor eller tjinster dr av liknande slag skall
samtliga relevanta faktorer som avser forhallandet mellan varorna eller tjansterna
beaktas. Bland dessa faktorer mirks sérskilt deras art, de tilltinkta képarna,
anvindningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar
varandra (se analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, s, I-5507, punkt 23).

Nér de varor som det dldre varumirket avser inbegriper de varor som det sokta
varumirket avser, skall dessa varor dessutom anses vara identiska (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrdn — Petit Liberto (Fifties),
REG 2002, s. 1I-4359, punkterna 32 och 33).

Forstainstansrétten papekar att "viner med franskt ursprung, nimligen champagne,
mousserande vin; alkoholhaltiga drycker (forutom 6l)” och "mousserande spanska
viner av cava-typ” dr av liknande art, dr avsedda att anviindas p& samma sitt och
konsumeras under samma omstindigheter, till exempel vid festliga tillfillen, och att
de siljs i samma affdrer och pa samma avdelningar pa stormarknader, vilket innebér
att de konkurrerar med varandra. Att de varor som stkandens registreringsansékan
avser endast kommer fran Spanien riicker inte for att en likhet mellan varorna skall
kunna uteslutas vid bedémningen av forvixlingsrisken, Det kan nidmligen féreligga
en risk for forvixling dven di allmidnheten antar att ifrigavarande varor har olika
framstéllningsorter (se analogt domen i det ovannimnda malet Canon, punkterna
29 och 30). Dessutom erinrar forstainstansritten om att de varor som omfattas av
det dldre varumérket inte enbart &r franska viner utan ocksd mousserande vin i
allménhet som saledes kan vara producerat i Spanien. Mousserande vin omfattar
saledes "mousserande spanska viner av cava-typ”, vilket innebér att varorna i fraga ir
identiska.
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Aven om endast champagne beaktades med avseende pa det dldre varumérket skulle
varorna i frga vara av liknande slag. Sékandens argument avseende prisskillnaden
mellan champagne av mérket CRISTAL och den cava som sokanden siljer kan inte
godtas. Det ir inte den specifika produkt som champagne av mérket CRISTAL utgér
som skall jimforas med de varor som registreringsansékan avser, utan champagne i
allminhet. Det skall framhallas att det finns champagne som siljs till ett pris som
inte skiljer sig nimnvirt fran priset for en cava av god kvalitet. Sdsom angetts ovan
saknar det dessutom betydelse — om det antas att den franska konsumenten vet att
cava endast kan tillverkas i Spanien — att det ror sig om olika framstillningsorter.
Det #r niamligen inte uteslutet att samma foretag tillverkar bade cava och
champagne, om &n pa tva olika orter.

Saledes #r varorna i fraga identiska eller &tminstone i hog grad av liknande slag,

— Jamférelsen av kinnetecknen

Av fast rittspraxis framgar att helhetsbedémningen av risken for forvixling, vad
giller de berdrda kinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmassiga likhet, skall
grunda sig pa det helhetsintryck som kidnnetecknen ger, bland annat med hinsyn till
deras sérskiljande och dominerande bestindsdelar (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. 11-4335, punkt 47 och
dér angiven réttspraxis).

Sokanden anser att jamférelsen av kdnnetecknen skall ske med beaktande av det
dldre varumirket sdsom det har anvénts och inte sdsom det har registrerats.

II - 5328



57

58

CASTELLBLANCH MOT HARMONISERINGSBYRAN — CHAMPAGNE ROEDERER (CRISTAL CASTELLBLANCH)

Sokandens stdndpunkt kan inte godtas. Sdsom &verklagandenimnden med ritta
konstaterade skall jamforelsen ske mellan kénnetecknen sisom de har registrerats
eller sdsom de har angetts i registreringsansékan, oberoende av om de har anvints
separat eller tillsammans med andra varumirken eller benimningar. Fol)aktllgen
skall jamforelsen géras mellan f6ljande kinnetecken:

B AL LTI
L Yoy
i 7 ey

..ln" ~, I -,'.'.
CRISTAL g CRISTAL
, CASTELLBLANCH /
det dldre varumirket ,'... ..“

det sékta varumirket

Overklagandenimnden konstaterade foljande, vilket innebar en upprepning av vad
invindningsenhetens hade slagit fast:

"I [invindningsenhetens] beslut angavs att varumérkena inte kan anses likna
varandra visuellt, trots vissa likheter mellan de jamforda kiinnetecknen, Diremot ér
de fonetiska skillnaderna mellan de tva kinnetecknen inte tilliéickligt stora for att de
skall betraktas som olika varandra, och dérfor ansdgs en fonetisk likhet foreligga.
Invéindningsenheten bedomde slutligen att kéinnetecknen liknar varandra begrepps-
missigt och att ordet cristal skulle kunna leda tankarna till de varor som de jimforda
kinnetecknen avser, men inte i nagot fall beskriva dem.”
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Vad betriffar jimférelsen av kdnnetecknen frén visuell synpunkt papekar
forstainstansritten att det dldre varumirket endast bestar av orddelen cristal medan
det sokta varumirket dr ett figurmirke som #r sammansatt av bilden av ett slott
samt orden cristal och castellblanch, alltsammans placerat innanfor en oval ram i
form av en prickad linje. Ordet castellblanch ér skrivet i fetstil och med storre
bokstiver 4n ordet cristal. Sdsom sokanden med rétta har gjort géllande dras
konsumentens uppmirksamhet siledes i forsta hand till ordet castellblanch,
eftersom varumirkets figurdelar bara &r av underordnad betydelse. Med hénsyn
till att ordet cristal intar en central plats i det s6kta varumérket och till att det éldre
varumérket i sin helhet ingdr i det sokta varumirket foreligger det dock en viss
visuell likhet mellan de berérda kénnetecknen.

Nir det giller den fonetiska jamforelsen konstaterar forstainstansritten att trots att
de berérda varumirkena skiljer sig at vad betriffar antalet ord, bokstéver, stavelser,
vokaler och konsonanter, sdsom sokanden har anfort, foreligger det en fonetisk
likhet mellan varumirkena, eftersom det #ldre varumirket i sin helhet ingar i det
sokta varumirket. Dessutom sammanfaller de tvd varumirkenas gemensamma
bestandsdel med det forsta ordet i det sékta varumirket, och det 4r denna del som
uttalas forst. Att det separata ordet castellblanch har lagts till paverkar inte denna
likhet. Eftersom ordet cristal dr kort och iégonfallande kan det inte uteslutas att
konsumenten vid en muntlig bestillning endast uttalar detta forsta ord. Ordet cristal
utgor siledes den dominerande bestdndsdelen i det sokta varumérket fran fonetisk
synpunkt. Dessutom #r ordet identiskt med det &ldre varumérkets enda bestandsdel.
Séledes foreligger en fonetisk likhet mellan de berérda kannetecknen.

Nir det giller den begreppsmissiga jamforelsen papekar forstainstansritten att det
foreligger en likhet mellan kénnetecknen. Bada kinnetecknen innehéller ndmligen
ordet cristal som har ett tydligt begreppsmissigt innehéll for omséttningskretsen.
Det leder nimligen tankarna till genomskinlighet och renhet. Déremot har ordet
castellblanch inte nigon uppenbar innebérd f6r omsittningskretsen. Under dessa
omstindigheter kan ordet castellblanch inte betraktas som den begrepssmissigt
dominerande bestindsdelen i det sékta varumirket. Sokandens argument att ordet
cristal #r beskrivande for, eller &tminstone ger associationer till, de berdérda varornas
egenskaper, och att det dirmed spelar en underordnad roll i det sokta varumarket,
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saknar i det avseendet relevans. Denna omstindighet paverkar niimligen inte det
sokta varumdrket begreppsmissiga innehéll. Det dr dessutom inte uteslutet att en
bestandsdel som ger associationer kan uppfattas som dominerande, om de andra
bestdndsdelarna i kdnnetecknet &r 4nnu mindre sérpriglade dn den férstnimnda
(forstainstansritten dom av den 25 maj 2005 i mal T-288/03, TeleTech Holdings
mot harmoniseringsbyrdn — Teletech International (TELETECH GLOBAL
VENTURES), REG 2005, s. 11-1767, punkt 86).

Saledes skall det konstateras att det foreligger betydande likheter mellan de berérda
varumirkena, Det skall vidare goras en helhetsbedémning av om det féreligger
nagon risk for att dessa skall forvixlas med varandra.

— Forvixlingsrisken

Sékanden har gjort gillande att det #ldre varumirket endast har en liten
sdrskiljningsforméga eftersom ordet cristal beskriver och ger associationer till de
berérda varorna, att det inte har uppnatt sérskiljningsférméga till f6ljd av dess
anvindning och att det férekommer ménga andra varumirken pa marknaden som
innehéller ordet cristal och som har registrerats fér varor i klass 33.

Genom det omtvistade beslutet underkénde Gverklagandenimnden argumentet att
ordet cristal var en beskrivande beteckning fér varorna i fraga. Overklagande-
nimnden konstaterade att det rorde sig om en beteckning som ger vissa
associationer, som leder tankarna till viners kristalliska karaktir, men som inte pd
négot sitt beskriver varan. Overklagandenimnden konstaterade dessutom, sérskilt
mot bakgrund av en undersdkning om varumérkens ryktbarhet som underssk-
ningsinstitutet Gallup France (nedan kallad gallupundersokningen) utforde i
februari 1999 i Frankrike, Férenade kungariket och Italien, att det hade visats att
varumérket CRISTAL har stor sirskiljningsforméga pa den franska marknaden.
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Det framgir av gallupundersokningen att varumérket CRISTAL #r vilkint i nistan
samma utstrickning som varumérket Dom Pérignon i savil Frankrike som Italien
och Foérenade kungariket.

Forstainstansritten papekar att det som undersdktes genom gallupundersékningen
var hur "vilkinda prestigefulla &rgangschampagner var i Frankrike, Italien och
Forenade kungariket” i februari 1999. Det framgér av avsnittet "Bakgrund, syfte och
metod” att foretridarna fér intervenienten onskade genomfora en studie av hur
vilkind champagne av varumérket CRISTAL #r "pd hotell, restauranger och i
vinbutiker i lyxklassen”, och att "uppgifterna har inhémtats frén vinkypare eller
ansvariga for vinkéllare pa hotell och restauranger samt vinbutiker i lyxklassen”. I
varje land som ingick i studien genomférdes hundra intervjuer.

Det framgér av denna undersokning att varumirket CRISTAL 4r valkdnt endast hos
en del av omsittningskretsen. Det underséktes ndmligen inte huruvida varumirket
CRISTAL ér vilkint bland genomsnittskonsumenterna, utan endast bland fackmén
som dessutom &r mycket specialiserade pa omradet. Dessutom visar dven de Gvriga
handlingar som intervenienten har ingett enbart att varumirket &r vilkdnt av
konsumenter med specialkunskaper, eftersom det framfor allt ror sig om utdrag ur
specialtidningar pd vinomrédet. Dessa handlingar visar inte att varumirket
CRISTAL étnjuter renommé bland franska genomsnittskonsumenter.

Trots att det #ldre varumirket inte dr vélkint eller atnjuter renommé hos hela
omsittningskretsen, foreligger dock en risk for att de berérda varumirkena
forvixlas, inbegripet risken for att de skall associeras med varandra, med hénsyn
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till att de berérda varorna #r identiska, eller atminstone i hog grad av liknande slag,
och att kéinnetecknen i fraga liknar varandra. Det saknar &ven betydelse huruvida det
dldre varumirket i sig har en stor sirskiljningsférmaga.

Aven om det #ldre varumirkets sirskiljningsformaga skall beaktas vid bedémningen
av forvixlingsrisken (se analogt domen i det ovannimnda malet Canon, punkt 24),
utgor den endast en av flera omsténdigheter som ingar i denna bedémning, Saledes
kan det, dven da det foreligger ett dldre varumirke som har liten sirskiljnings-
formaga, foreligga en forvixlingsrisk bland annat med anledning av att kiinneteck-
nen och de varor eller tjdnster som avses liknar varandra (se, fér ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 16 mars 2005 i mal T-112/03, L’Oréal
mot harmoniseringsbyrdn — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. 11-949, punkt 61).

I vilket fall som helst 4r ordet cristal inte pa négot sitt beskrivande for varorna i
fraga, men det kan anses ge vissa associationer. Saledes har varumirket CRISTAL en
sdrskiljningsformaga som &r medelstor, men inte liten sdsom sokanden har gjort
gillande.

Niér det giller sokandens argument att det férekommer andra varumirken som
innehéller ordet cristal och som har registrerats for varor i klass 33, och att detta
visar att det dldre varumirkets sdrskiljningsformaga ér liten samt att varumirkena
har forekommit parallellt pA marknaden utan problem, ricker det att konstatera att
det inte har visats att dessa varumérken har ndgon verkan eller motsvarar en
anvindning med avseende pa de varor som ir i fréga i det forevarande fallet och
sarskilt i frdga om mousserande vin,

Forstainstansrétten papekar dessutom att dven om det inte #r helt uteslutet att den
omstindigheten att dldre varumérken existerar parallellt pA marknaden i vissa fall
eventuellt kan minska den risk for forvixling av tvd berdrda varumirken som
konstaterats av de olika instanserna vid harmoniseringsbyran, kan en sidan
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mojlighet endast beaktas for det fall den som ansdker om registrering av
gemenskapsvarumirket i friga dtminstone under forfarandet vid harmoniserings-
byrén avseende relativa registreringshinder vederborligen har visat att skilet till att
varumirkena kunde existera parallellt var att det saknades risk for att omsittnings-
kretsen skulle forvixla de #ldre varumirken som denne har &beropat med
intervenientens #ldre varumirke som utgér grunden for invindningen, och under
forutsittning att de dldre varumirkena i fréga och de berorda varumérkena ér
identiska (férstainstansrittens dom av den 11 maj 2005 i mal T-31/03, Grupo Sada
mot harmoniseringsbyrdin — Sadia (GRUPO SADA), REG 2005, s. 1I-1667,
punkt 86).

I det forevarande fallet konstaterar forstainstansritten att sokanden under det
administrativa forfarandet inte har ingett nigot annat dn kopior av fotografier av
vissa registreringar av &beropade varumirken och registreringsintyg till stod for
pastiendet att dessa registreringar existerade pa marknaden parallellt med
intervenientens dldre varumirke. Det ricker att konstatera att de dldre varumiarkena
i friga inte dr identiska med de berérda varumirkena. Dessa uppgifter ricker inte
heller fér att visa att risken for forvixling av de berérda varumérkena har reducerats,
och #n mindre att den #r utesluten (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovanndmnda mélet GRUPO SADA, punkt 87).

Vad betriffar pastiendet att det dldre varumirket CRISTAL och sokandens
nationella varumirke CRISTAL CASTELLBLANCH har existerat parallellt pa
marknaden, konstaterar forstainstansriitten att sékanden inte heller har visat att
skilet till att varumirkena kunde existera parallellt var att det inte féreldg nigon
forvixlingsrisk., Tvirtom framgar det av handlingarna i malet att sékandens och
intervenientens varumirken har gett upphov till flera konflikter, vilket visar att det
inte rorde sig om nagon problemfri samexistens.

Betriffande de olika nationella avgéranden som parterna har &beropat konstaterar
forstainstansritten att gemenskapsordningen for varumirken &r ett sjalvstindigt
system som bestar av en samling regler och som efterstriivar mal som &r specifika for
detta system och att denna ordning skall tillimpas utan hénsyn till de nationella
systemen (forstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe
Miinchen mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47).
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76 Under dessa omstidndigheter kan talan inte vinna bifall p& sékandens andra grund.

77 Sdledes skall talan ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

78 Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rattegangskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna,
Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans och intervenien-
tens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.
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2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Jaeger Tiili Cztcz

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 8 december 2005.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande

II - 5336



