SAINT-GOBAIN PAM MOT HARMONISERINGSBYRAN - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 22 mars 2007 *

I mal T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, Nancy (Frankrike), féretritt av advokaterna J. Blanchard
och G. Marchais,

sOkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och

modeller) (harmoniseringsbyran), foretriadd av A. Rassat, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd var

Propamsa, SA, Barcelona (Spanien),
* Réttegangssprak: franska.
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angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrins fjarde
overklagandenamnd den 15 april 2005 (drende R 414/2004-4) om registrering av
ordkiannetecknet PAM PLUVIAL, angiende ett invindningsférfarande mellan
Propamsa, SA och Saint-Gobain Pam SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Svéby,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
26 september 2005,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
25 januari 2006,

med beaktande av att det muntliga forfarandet och forhandlingen som hade
faststllts till den 7 december 2006 inte dgde rum, eftersom ingen av parterna installt

sig,

foljande

Dom
Bakgrund till tvisten
Sokanden, Saint-Gobain Pam SA, ingav den 27 september 2000 en anstkan om

registrering av gemenskapsvarumirke till harmoniseringsbyrén i enlighet med radets

II - 762



SAINT-GOBAIN PAM MOT HARMONISERINGSBYRAN - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse.

Det sokta varumirket utgors av ordkinnetecknet PAM PLUVIAL.

Till f6ljd av tvd begriansningar i forteckningen 6ver de varor som ursprungligen
omfattades av registreringsansokan, som gjordes av sékanden den 9 oktober 2000
och den 29 maj 2002 och godtogs av harmoniseringsbyran den 11 oktober 2000 och
den 4 juli 2002, omfattas de varor som registreringsansdkan avsag av klasserna 6 och
17 i Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster
vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957 och motsvarar f6ljande beskrivning:

"Ror av metall eller baserade pa metall, gjutjirnsror, rorkopplingar f6r namnda
varor” (klass 6).

"Rorkopplingar, ej av metall, for styva ror, ej av metall” (klass 17).

Ansokan om registrering av gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 61/2001 av den 16 juli 2001.
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Den 20 september 2001 framstéillde Propamsa, SA med stod av artikel 42.1 i
férordning nr 40/94 en invindning mot registreringen av det sokta varumarket.

Invindningen grundade sig pa foljande dldre rittigheter:

— nedan atergivet figurmirke, registrerat den 26 juli 1976 i Spanien med
nr 737992 f6r "byggnadsmaterial” (klass 19) (nedan kallat det dldre varumaérket):

— nedan atergivet figurmarke, registrerat den 26 juli 1976 i Spanien med
nr 120075 f6r "cement” (klass 19):
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— den franska beteckningen av det nedan atergivna internationella figurmaérket,
registrerat den 2 september 1981 med nr 463089, med réttsverkan i Osterrike,
Beneluxldnderna, Tyskland, Frankrike och Italien, fér “bindemedel f6r
industriell anvindning” (klass 1) och "byggnadsmaterial (ej av metall) rdmaterial
eller bearbetat material” (klass 19):

Invindningen géllde samtliga varor som avsags med ansokan om gemenskapsvaru-
mirke.

Till stod for invandningen gjordes géllande att det forelag risk for forvixling i den
mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det sokta varumarket,
4 ena sidan, och de tre varumirken som har ndmnts ovan i punkt 6, & andra sidan.

Genom beslut av den 29 mars 2004 bif6ll harmoniseringsbyrans invindningsenhet
invindningen och avslog sokandens ansékan om registrering av gemenskapsvaru-
mirket. Invindningsenheten anférde forst att jamforelsen mellan de varor som avses
med de motstaende varumirkena skall géras med beaktande av, & ena sidan, alla
varor som avses med det sokta varumérket oberoende av deras faktiska anvindning
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eller den av sékanden avsedda anviandningen och, &4 andra sidan, alla varor for vilka
de varumirken som &beropades till grund f6r invindningen hade registrerats,
eftersom sdkanden inte hade framstillt ndgon begiran om bevis for att de dldre
varumairkena verkligen hade anvints i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i
férordning nr 40/94. Invindningsenheten anférde darefter att ror av metall och ror
som inte var av metall och byggnadsmaterial som omfattades av de &ldre
varumirkena var av liknande slag. De sistnimnda varorna omfattade atminstone
rér som inte var av metall och som var av samma art och hade samma funktion och
samma anvindare som malgrupp och kunde anvindas i kombination eller
konkurrera med rér av metall. Invindningsenheten ansag ocksé att rérkopplingar
for tuber av metall eller tuber som inte &r av metall, som avsigs med det sokta
varumdrket, och byggnadsmaterial var av liknande slag, i den mén de ér nodvandiga
for montering eller reparation av ror som ar av metall eller som inte &r av metall.
Nir det slutligen giller jamforelsen mellan de motstiende varumirkena anférde
invindningsenheten att den dominerande bestandsdelen i dessa utgjordes av ordet
pam och att dessa varuméirken séledes i hogsta grad liknade varandra. Den
omstindigheten att kidnnetecknens dominerande bestandsdel var identisk i visuellt
och Jjudmaissigt hdnseende ricker namligen for att uppviga de visuella skillnader
och ljudskillnader som finns mellan deras icke dominerande bestandsdel. Mot denna
bakgrund drog invindningsenheten slutsatsen att det for samtliga berérda varor
forelag risk for forvaxling mellan de motstdende varumirkena i Spanien och
Frankrike.

Den 26 maj 2004 6verklagade sokanden invdndningsenhetens beslut med stéd av
artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 15 april 2005 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket
delgavs s6kanden den 19 juli 2005, avslog fjarde 6verklagandenimnden sékandens
overklagande och faststillde invindningsenhetens beslut.

Overklagandenimnden avvisade inledningsvis den begidran om bevis pa verklig
anvindning av de varumirken som invindningen grundade sig pa som sékanden
framstallt i sin skrivelse, ddr grunderna f6r 6verklagandet hade angivits, pa grund av
att den hade framstillts for sent. Overklagandenimnden angav i detta avseende att
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denna begiran borde ha framstéllts under inviandningsforfarandet, det vill sdga fram
till dess att harmoniseringsbyran meddelade parterna att férfarandet hade avslutats,
och att en sddan begiran inte kunde framstillas for forsta gdngen under forfarandet
for overklagande vid 6verklagandenamnden.

Overklagandenimnden fann efter en jamférelse mellan det sékta varumirket och
det dldre varumirket att det i ett helhetsperspektiv foreldg likhet mellan
ovannidmnda varumirken, med beaktande av att deras dominerande bestandsdel
pam var identisk i fonetiskt och visuellt hianseende, vilket uppvéger de visuella och
fonetiska skillnader som foljer av férekomsten av det underordnade ordelementet
pluvial i det sokta varumirket. Overklagandenamnden faststillde ocksa att de varor
som avsags med de tva berorda varumirkena var av liknande slag och kompletterade
varandra, pa grund av att de distribuerades via samma forsiljningskedjor, saluférdes
pad samma forsiljningsstillen och var avsedda for samma slutanvindare. Mot
bakgrund av dessa omstindigheter ansig 6verklagandendmnden att det forelag risk
for forvixling mellan de berérda varumérkena hos omséttningskretsen i Spanien och
att det saledes inte var nddvindigt att underséka huruvida en sidan risk férekom
mellan det s6kta varumirket och de andra varuméirkena som hade &beropats av
Propamsa till grund for invéindningen.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan , och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.

Riittslig bedémning

Sokanden har till stéd for sin talan dberopat tva grunder avseende asidosittande av
artikel 43 i férordning nr 40/94 respektive artikel 8.1 b i denna forordning.

Bilagorna 9-15, 17, 18, 22 et 23 till ansokan

Parternas argument

Harmoniseringsbyran har papekat att bilagorna 9-15, 17, 18, 22 och 23 till ansékan
avseende Saint Gobain-koncernens stdllning och anvéindningsvillkoren foér de
motstaende varumirkena har foretetts forst vid forstainstansritten, eftersom de
varken hade getts in till invindningsenheten eller till 6verklagandendmnden. Dessa
handlingar kan séledes inte beaktas och skall avvisas av forstainstansritten i enlighet
med fast rittspraxis, utan att deras bevisvirde provas (forstainstansrattens dom av
den 18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyran — Flabesa
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(CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52, av den 29 april 2004 i
mal T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyran (en olflaskas form),
REG 2004, s. I1I-1391, punkt 52, och av den 21 april 2005 i mal T-164/03,
Ampafrance mot harmoniseringsbyrdn — Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005,
s. 11-1401). Dessa handlingar kan i vart fall inte medfora att det angripna beslutet
skall ifragasittas.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt rattspraxis syftar talan vid forstainstansriatten mot beslut som harmoniser-
ingsbyrans overklagandendmnder har fattat till att ratten skall prova lagenligheten av
dessa beslut, i den mening som avses i artikel 63 i férordning nr 40/94, och
forstainstansritten skall ddrfér inte bedéma de faktiska omstindigheterna pa nytt
mot bakgrund av handlingar som getts in forst vid forstainstansritten (forstainstans-
rattens dom av den 16 mars 2006 i mal T-322/03, Telefon & Buch mot
harmoniseringsbyran — Herold Business Data (Weisse Seiten), REG 2006, s. II-
835, punkt 65; se dven, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 17
nimnda malet CONFORFLEX, punkt 52).

Det kan i forevarande mal konstateras att bilagorna 9-15, 17, 18, 22 och 23 till
ansokan inte foreteddes forrén vid forstainstansrétten. Dessa handlingar kan saledes
inte beaktas och skall avvisas utan att det 4r nodviandigt att bedoma deras bevisvirde
(se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 18 ndmnda méalet Weisse
Seiten, punkt 65 och dir angiven réttspraxis).

Den forsta grunden: Asidoséittande av artikel 43 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har &beropat principen om funktionell kontinuitet mellan harmonise-
ringsbyrans instanser och gjort gillande att 6verklagandendmnden hade fel nér den
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ansag att den begiran om bevis pa anvindning av de dldre varumérken som hade
aberopats till grund for invindningen, som framstélldes forst i en skrivelse i vilken
sOkanden angav grunderna for sitt 6verklagande, hade framstillts fér sent. Med
tillimpning av ovannidmnda princip anser sbkanden att en part har rétt att vid
overklagandendamnden &beropa faktiska och rittsliga omstindigheter som den inte
hade aberopat vid invindningsenheten.

Denna slutsats gor sig &n mer géllande i férevarande fall med tanke pa att sokanden
pé grundval av en undersékning som denne hade latit genomféra var 6vertygad om
att Propamsa endast anvinde de varumirken som aberopats till grund for
invindningen for cement och inte for de andra varor for vilka dessa hade
registrerats. Foljaktligen var s6kanden berdttigad att i sin inlaga, som inkom till
overklagandendmnden den 26 maj 2004, begira att Propamsa skulle forete bevis for
att ovannamnda varumérken verkligen hade anvints under en tid av fem ar fore
dagen for offentliggérandet av ansékan om gemenskapsvarumirke.

En annan bedémning skulle enligt sokanden direkt dventyra den “grundldggande
princip” som f6ljer av savil dttonde skilet i radets forsta direktiv 89/104/EEG av den
21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) som av
nionde skalet i forordning nr 40/94, enligt vilket det endast dr motiverat att skydda
nationella varumirken och gemenskapsvarumérken och att skydda éldre registre-
rade varumirken mot nationella varuméirken och gemenskapsvarumirken i den
utstrickning som dessa varumirken faktiskt anvinds.

Sokanden har dessutom anfort att det i artikel 43.1 i férordning nr 40/94, som det
har hénvisats till i det angripna beslutet, endast foreskrivs en forfarandefrist,
ndmligen den frist, som harmoniseringsbyran faststéller, inom vilken parterna vid
prévningen av en invdndning kan avge yttrande over skrivelser som o6vriga parter
givit in eller som harmoniseringsbyran uppréttat. Sokanden har anfért att
invindaren visserligen kan forete bevis pa verklig anvidndning endast inom den
frist som faststélls av harmoniseringsbyrdn, men att det inte i nagon réttsakt
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foreskrivs en sirskild frist inom vilken motparten i invindningsférfarandet skall
framstilla en begiran om bevis pa verklig anvindning. Foljaktligen kan den réttighet
som den som ansoker om ett gemenskapsvarumirke har enligt den i foregdende
punkt nimnda "grundliggande principen” att begira att invindaren foreter bevis om
att hans mérke anvinds inte villkoras av att en frist som inte foreskrivs i nagon
sarskild rattsakt iakttas.

Det stammer visserligen att en frist inom vilken en begéran om bevis pa anvandning
skall l[amnas infordes genom kommissionens forordning (EG) nr 1041/2005 av den
29 juni 2005 om &ndring av forordning (EG) nr 2868/95 om genomforande av
forordning nr 40/94 (EUT L 172, s. 4). Denna forordning ar emellertid inte tillimplig
i forevarande fall, eftersom den tradde i kraft férst den 25 juli 2005, det vill siga efter
det att det angripna beslutet hade antagits.

Harmoniseringsbyran har inledningsvis papekat att den, trots att den &r fullt
medveten om fOrstainstansrittens réttspraxis avseende principen om funktionell
kontinuitet, inte alltid 4r av samma uppfattning som forstainstansritten avseende
denna princip, vilket sarskilt framgdr av dess overklagande till domstolen
(mal C-29/05 P) av forstainstansriattens dom av den 10 november 2004 i
mal T-164/02, Kaul mot harmoniseringsbyrdan — Bayer (ARCOL) (REG 2004, s. II-
3807).

Harmoniseringsbyran har dérefter erinrat om sin praxis avseende begéiran om bevis
pé verklig anviandning i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94, vilken aterspeglas i direktiven avseende férfaranden vid harmonisering-
sbyran, som antagits genom beslut EX-04-2 av harmoniseringsbyrans direktdr den
10 maj 2004, efter samrad med styrelsen och berérda parter, sirskilt de viktigaste
sammanslutningarna av foretradare vid harmoniseringsbyran. I enlighet med
punkt 1.1 i dessa direktiv, i den lydelse som géllde nér det angripna beslutet antogs,
kan en begidran om bevis pd anvindning endast framstillas fram till dess att
harmoniseringsbyran skriftligen underrittat parterna om att inget annat yttrande
kan avges, det vill sdga att den 4r redo att fatta beslut angaende invandningen.
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Detta direktiv aterspeglar savil invindningsenheternas som O6verklagandendmn-
dernas fasta beslutspraxis. I punkt 1.1 i det angripna beslutet bekriftas denna praxis,
vilken hittills inte har ifrdgasatts. Harmoniseringsbyran har i detta avseende anfort
att ett beslut med motsatt innehall bland annat skulle leda till lingre forfaranden, till
att forhalningstaktik gynnades och darmed till ett ifrdgsdttande av invindnings-
forfarandets syfte att pa ett enkelt och snabbt sitt och med bevarande av
rattssikerheten 16sa motséttningar mellan varumérken fore registrering och réttsliga
forfaranden.

Sokanden som, enligt vad den sjélv har gjort gillande, ar ett av de vérldsledande
foretagen inom industrin och pa grund av sin betydande portfolj av varumirken &r
van vid forfarandena vid harmoniseringsbyrin, utnyttjade under forfarandet vid
invindningsenheten inte sin ritt att fordra att Propamsa ligger fram bevis for att de
varumirken som &beropades till grund for invdndningen verkligen har anvénts.
Sékanden uttalade sig endast vagt om de varor som tillverkas av Propamsa och om
deras anvdndning inom den allmdnna byggnadssektorn tillsammans med andra
varor. Invindningsenheten slog sadledes med ritta fast att dessa pastdenden inte
skulle beaktas.

Harmoniseringsbyran har dessutom anfért att sokanden framstillde en begdran om
bevis pd verklig anvindning i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94 forst i den skrivelse i vilken sokanden angav grunderna for
overklagandet vid 6verklagandendmnden den 20 juli 2004, och inte den 26 maj 2004
dé overklagandet ingavs, vilket sokanden felaktigt har uppgett i punkt 43 i sin
ansokan. Sokandens argument vid forstainstansratten att dess begiaran om bevis pa
anvindning avseende de dldre varumirkena motiveras av att sokanden pa grundval
av en rapport, vilken ar fogad som bilaga 23 till begidran, var évertygad om att
Propamsa endast anvinde varumirkena fér cement, kan inte godtas och 4r minst
sagt tvivelaktigt. Denna handling kan inte beaktas av det skilet att den varken har
ingetts eller aberopats vid Overklagandenimnden. Om forstainstansritten till
aventyrs beslutade att beakta denna handling, skulle den konstatera att handlingen
inte 4r daterad och att endast bilaga 6 till handlingen 4r daterad den 13 augusti 2004.
Denna handling kan foljaktligen inte ligga till grund for den o&vertygelse som
sokanden pastar sig ha erhallit den 26 maj 2004, och inte heller den 20 juli 2004.
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Harmoniseringsbyran har &ven uppmérksammat forstainstansritten pad de nya
bestaimmelserna i forordning nr 1041/2005 (se ovan punkt 24), vilka trots att de inte
ar tillampliga i forevarande fall &nda preciserar lagstiftarens vilja. Den nya regel 22 i
forordning nr 2868/95 i dess dndrade lydelse dr till och med mindre liberal 4n
harmoniseringsbyrans tidigare beslutspraxis, eftersom det i denna bestimmelse
foreskrivs att en begdran om bevis pa verklig anvindning av det varumérke pa vilket
invindningen grundar sig endast kan godtas om den framstélls inom den frist som
faststills for att avge yttrande om invéndningen for den som ansdker om
varumarket.

Harmoniseringsbyran har slutligen anfort att pastidendet att det angripna beslutet &r
rattsstridigt, om man antar att det godtas, under inga omstindigheter kan leda till
att beslutet ogiltigférklaras. Aven om det ildre varumirket endast anvindes for
cement och om jamférelsen endast skall avse dessa varor finns det, av samma skal
som angetts i det angripna beslutet, en risk for forvéxling hos spanska konsumenter
som skulle kunna vilseleda allménheten vad giller de berérda varornas ursprung.

Forstainstansréittens bedomning

Av artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 foljer att det vid prévningen av en
invindning som framstéllts enligt artikel 42 i denna f6rordning foreligger en
presumtion for att det dldre varumérket verkligen har anvints, sa linge sékanden
inte har begirt att det skall framldggas bevis for en sadan anvindning (forstainstans-
rattens dom av den 17 mars 2004 i de forenade malen T-183/02 och T-184/02, El
Corte Inglés mot harmoniseringsbyran — Gonzalez Cabello och Iberia Lineas Aéreas
de Espana (MUNDICOR), REG 2004, s. I1-965, punkt 38).

I forevarande mal ar det utrett att sokanden framstéllde en sddan begiran forst
under o6verklagandet vid 6verklagandendmnden. Sokanden anser emellertid att
denna begiran hade kunnat tas upp till sakprévning. S6kanden har i detta avseende
gjort gallande att det i forordning nr 40/94 inte féreskrivs nagon tidsfrist for att
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framstilla en sddan begiran och att faststillelse av en tidsfrist i detta avseende skulle
strida mot den princip som foljer av nionde skilet i denna férordning och som
ndmnts ovan i punkt 22. S6kanden har vidare anfort att den med tillimpning av
principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyrans ligre instanser
och o6verklagandendmnden kunde framstilla begidran for forsta gangen vid
6verklagandendamnden.

Det skall erinras om att det enligt réttspraxis krivs att det i tid framstills en
uttrycklig begéran om bevisning péa verklig anvindning av det dldre varumérket vid
harmoniseringsbyran (f6rstainstansrittens dom i de ovan i punkt 32 ndmnda
forenade méalen MUNDICOR, punkt 38, av den 16 mars 2005 i mal T-112/03,
L’Oréal mot harmoniseringsbyrdn — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. 11-949,
punkt 24, och av den 7 juni 2005 i mal T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniser-
ingsbyran — REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 77). Det har i detta
sammanhang slagits fast att begdran om bevis pa verklig anvindning av det dldre
varumdrket, i princip och utan att nionde skélet i forordning nr 40/94 utgor hinder
mot detta, skall framstéllas inom den tidsfrist som invdndningsenheten har faststallt
for att den som ansdker om gemenskapsvarumirket skall inge yttrande som svar pé
invindningen (domen i det ovanndamnda malet FLEXI AIR, punkterna 25-28).

Fragan huruvida den som anséker om varumirket skall framstilla en begiran om
bevis pa verklig anvindning av det dldre varumérket inom den tidsfrist som har
faststillts av invandningsenheten for att avge yttrande som svar p& invandningen
eller om en siddan begiran skall framstillas inom en sérskild tidsfrist som
invindningsenheten kan ha faststillt for den som ansoker om varumirket, efter
vars utlopande invindningsenheten har ritt att limna en sddan begiran utan
avseende dr inte relevant i férevarande fall. S6kanden har inte framstillt nagon
begéran om bevis pa verklig anvindning av det dldre varumérket inom den tidsfrist
som i enlighet med artikel 43.1 i forordning nr 40/94 faststillts for sokanden fér att
avge yttrande dver den invindning som framstéillts av Propamsa. Harmoniserings-
byran har dessutom angett att invindningsenheten inte har faststéllt ndgon sérskild
tidsfrist f6r s6kanden i detta avseende. Harmoniseringsbyran har emellertid gjort
gillande att sokanden i enlighet med punkt 1.1 i ovannidmnda direktiv av
harmoniseringsbyrans direktér (se ovan punkt 26), som éterspeglar fast besluts-
praxis pa omradet, borde ha framstillt sin begiaran om bevis pa verklig anvindning
av det dldre varumirket under invindningsfoérfarandet, nirmare bestamt fram till
dess att invandningsenheten underrittade parterna om att den var redo att fatta
beslut om invindningen.
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Foljaktligen &r det inte iakttagandet av en eventuell frist som faststéllts for att
framstilla denna begéran som det ror sig om i férevarande fall, utan snarare fragan
vid vilken av harmoniseringsbyrins instanser som denna begiran skall framstillas
och nirmare bestimt om denna begidran méste framstéllas vid invdndningsenheten
eller om det fortfarande dr mojligt att framstélla begiran forst inom ramen for ett
overklagande vid 6verklagandendmnden.

Det skall i detta avseende papekas att en begiran om bevis pa verklig anvindning av
det dldre varumirket medfor att bevisbérdan for att varumérket verkligen har
anvénts eller for att det finns skilig grund for att det inte anvénts laggs pa den som
framstillt invindningen, vid dventyr av att invindningen avslas (domen i de ovan i
punkt 32 nimnda forenade milen MUNDICOR, punkt 38, och domarna i de ovan i
punkt 34 nimnda malen FLEXI AIR, punkt 24, och Salvita, punkt 77). Fragan
huruvida det édldre varumiérket verkligen har anvints maéste saledes, nér den vl har
vickts, besvaras innan sjilva invindningsforfarandet avgors (domen i det ovan i
punkt 34 nidmnda malet FLEXI AIR, punkt 26). Till f6ljd av begiran om bevis pé
verklig anviandning av det dldre varumirket uppkommer ytterligare en specifik och
prejudicerande fraga vid invindningsférfarandet som dirigenom forindrar pro-
cessmaterialet i detta forfarande.

Det bor vidare erinras om att invindningsenheterna enligt artikel 127.1 i férordning
nr 40/94 svarar for att fatta beslut om invindningar mot ansokningar om
registrering av ett gemenskapsvarumérke, medan 6verklagandendmnderna enligt
artikel 130.1 i denna foérordning svarar for att besluta om 6verklaganden av beslut
som meddelats av bland annat invindningsenheterna.

Av ovannamnda bestdmmelser och skil framgar att det ankommer pé invéindnings-
enheten att i forsta instans besluta om invindningen, sdsom denna definieras i olika
handlingar och parternas yrkanden, déiri inbegripet, i forekommande fall, begdran
om bevis pa verklig anvindning av det dldre varumirket. Av det skélet kan en sddan
begéran inte framstéllas for foérsta gangen vid 6verklagandendmnden. Att medge
motsatsen skulle innebdra att Overklagandenimnden skulle préva en sérskild
begiran som har samband med nya rittsliga och faktiska omstdndigheter som inte
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omfattas av invindningsforfarandet, sasom detta har forelagts och behandlats av
invindningsenheten. Overklagandenimnden svarar emellertid endast for att besluta
om 6verklaganden av beslut som meddelats av invindningsenheterna och inte for att
i forsta instans besluta om en ny invéndning.

Den funktionella kontinuitet som har namnts i fOrstainstansrittens rittspraxis
(forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot
harmoniseringsbyran - LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253,
punkterna 25 och 26 , av den 1 februari 2005 i mél T-57/03 SPAG mot
harmoniseringsbyran — Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287,
punkt 18, och av den 10 juli 2006 i mal T-323/03, La Baronia de Turis mot
harmoniseringsbyran — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), REG 2006,
s. I1-2085, punkterna 57 och 58) kan i vart fall inte motivera att en sddan begiran
framstalls for forsta gdngen vid 6verklagandendmnden, eftersom denna princip inte
innebédr att 6verklagandendmnden skall préva ett annat drende 4n det som har
forelagts invindningsenheten, ndmligen ett drende vars rackvidd har utokats genom
den prejudicerande fragan huruvida det dldre varumaérket verkligen har anvénts.

Dirav foljer att 6verklagandendmnden i det angripna beslutet med ritta slog fast att
sokanden inte hade rétt att for forsta gangen under forfarandet f6r 6verklagande vid
overklagandendamnden begira att den som framstéllt invindningen skulle lagga fram
bevis pa att de dldre varumirken som aberopats till grund f6r invindningen
verkligen anvindes. Talan skall foljaktligen inte bifallas pd den forsta grunden.

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

Parternas argument

Sokanden har for det forsta invant mot slutsatsen i det angripna beslutet att de varor
som avses med det sokta varumirket, vilka kan anvindas for uppforande av
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byggnader, dr jamforbara med de byggnadsmaterial som avses med det &ldre
varumdrket, eller kompletterar sddana material.

Sokanden har framhallit att begreppen byggnadsmaterial och byggnadsmaterial som
ej ar av metall, som avses med Propamsas varumirken som registrerats med
nr 737992 och 463089 ar si vaga och vida att de skulle kunna omfatta en otalig
méngd varor som inte har ndgot samband med varandra och pa sa sitt ge
innehavaren av varumirkena i fraga ett obefogat och diskutabelt monopol
Sokanden har i detta avseende papekat att franska domstolar redan har slagit fast
att varumérken dr ogiltiga om beskrivningen av de varor eller tjanster som avses med
dessa inte dr tillrdckligt utforlig, till exempel om varumirkena avser “fore-
tagstjanster”.

Sokanden har angett att all etablering av mansklig verksamhet, oberoende av dess
art eller dess mal, forutsétter en mer eller mindre komplex byggnation, vid vilken det
kravs att ett stort antal varor anvinds, allt fran vanliga varor till mer sofistikerade
varor. Detta innebdr emellertid péa intet sitt att alla dessa varor kan anses vara
jamforbara med, eller utgora ett komplement till, byggnadsmaterial.

Sokanden har medgett att man vid en jamforelse av de berérda varorna och
tjiansterna bor beakta deras allménna egenskaper, men har framhallit att man inte
endast pa den grunden att varor och tjanster kan anvindas vid byggnation kan dra
slutsatsen att de dr av liknande slag eller kompletterar varandra, utan att darigenom
anse att varor och tjanster med mycket olika egenskaper &r av liknande slag.

Det kan till exempel inte anses att betong och elledningar ar av liknande slag eller
kompletterar varandra enbart av det skilet att de anviénds vid byggnation. Dessa
varor 4r ndmligen av skilda slag, de har olika funktioner och tillverkas for det mesta
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av olika enheter. Arkitekttjinster som ingér i klass 42 och ror som ej dr av metall
som ingar i klass 19 kan inte heller anses vara av liknande slag enbart av det skélet
att de anviands inom ramen for byggnation.

Sokanden har i detta sammanhang gjort gillande att 6verklagandendmnden, genom
att i punkt 20 i det angripna beslutet ange att uppfoérandet av byggnader och
infrastrukturer oundvikligen omfattar olika system, sdsom kanalisation, behandling
av avloppsvatten, skydd mot eldsvador, dricksvatten- och bevattningsledningar inom
ramen for vilka de motstdende varorna anvénds, felaktigt har ansett att dessa tva
typer av varor var av liknande slag.

Sokanden anser foljaktligen att de varor som avses med det sokta varumérket,
nédmligen rér av metall och deras rorkopplingar och byggnadsmaterial, inte kan
anses vara av liknande slag endast av det skilet att dessa varor, liksom ett flertal
andra varor som avsevirt skiljer sig fran varandra, anvinds vid uppforande av
byggnader. De varor som avses med det sokta varumirket skiljer sig niamligen
avsevirt fran byggnadsmaterial med avseende pa deras funktion och kan inte bytas
ut mot de senare.

Sokanden har i detta avseende anfort att de system som sdkanden salufor inte
anviands vid uppférande av byggnader utan inom ramen f6r anldggande av
infrastruktur for avloppsvatten och vattenfoérsorjning. Sokandens kunder utgors
saledes framst av regionala eller lokala myndigheter och inte av byggnadsforetag.

Sokanden har for det andra bestritt pastdendet i det angripna beslutet (punkt 13) att
omsittningskretsen bade bestar av specialister och den breda allménheten.
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Enligt s6kanden bestar marknaden foér metallror av formbart gjutjérn, vilka framst ar
avsedda for behandling av regnvatten, av ett mycket litet antal aktérer och riktar sig
endast till en mycket specialiserad omsittningskrets som deltar i anliggande av
ledningsnidt for bortledning av regn- och avloppsvatten. Denna omsittningskrets
utgors framst av franska eller utldndska regionala eller lokala myndigheter som har
perfekta kunskaper om stkandens varor. Foljaktligen utgdrs omsattningskretsen i
forevarande fall av personer som ér sdrskilt specialiserade och kvalificerade.

Sokanden har till stod for denna argumentation aberopat det beslut som fattats av
harmoniseringsbyrans forsta 6verklagandenamnd den 10 februari 2005 i
drende R 411/2004-1, vars slutsatser avseende omsittningskretsen dr direkt
tillampliga i forevarande mal.

Sokanden har den storsta andelen av marknaden for kanalisationer som &r avsedda
for regnvatten, vilket framgér av presentationsfoldern for PAM PLUVIAL:s
produketer och utdrag fran sdkandens webbplats, som har bifogats ansokan.

Propamsa dr ddremot inte verksamt inom denna sektor och anvinder enbart sitt
aldre varumirke PAM for cement, vilket faststilldes i den undersokning som
genomfordes pa sokandens begiran.

Denna vara salufors av Propamsa till en kundkrets som bestar av enskilda och smé
byggnadsforetag som inte kéinner till sékanden och dess varor.
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Sokanden har for det tredje ifragasatt att dess argumentation att kannetecknet PAM
av den specialiserade omséttningskretsen oundvikligen uppfattas som en hidnvisning
till dess firmanamn (Saint-Gobain Pam) inte har godtagits i det angripna beslutet
(punkt 15).

De undersokningar som sokanden har genomfért pa Internet avseende sdkorden
Pam och ror pa franska, spanska och engelska har endast gett triffar betriffande
sOkanden men har inte gett ndgon triff betriffande Propamsa. Sokanden har till
ansokan bifogat resultaten av dessa undersokningar.

Denna omstiandighet visar att s6kanden éar internationellt kind inom omradet for
kanalisation, som &r ett omrade pa vilket Propamsa inte utévar nagon verksamhet.
Omsittningskretsen kan saledes inte anse att de varor som avses med det sokta
varumirket skulle kunna komma fran Propamsa eller fran ett foretag som har
ekonomiska band med Propamsa. Detta bekriftas av den omstindigheten att alla
sOkandens varor systematiskt bdr varumérket PAM eller varumirken som har
hérletts fran detta, saisom PAM PLUVIAL, PAM NATURAL eller PAM GLOBAL.

Distributionskanalerna for de varor som avses med de motstiende varumiérkena i
forevarande fall skiljer sig dessutom komplett fran varandra, eftersom sokanden
antingen salufor sina varor direkt eller genom sina dotterbolag utanfér Frankrike.

Foljaktligen ar slutsatsen i det angripna beslutet angaende férekomsten av en risk for
forvaxling felaktig, eftersom en sidan risk dr helt utesluten i forevarande fall.

II - 780



61

62

63

64

SAINT-GOBAIN PAM MOT HARMONISERINGSBYRAN - PROPAMSA (PAM PLUVIAL)

Harmoniseringsbyran har fér det forsta gjort gillande att forstainstansréttens
rattspraxis (forstainstansriattens dom av den 13 april 2005 i mal T-286/03, Gillette
mot harmoniseringsbyran — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport),
REG 2005, ej offentliggjort i rittsfallssamlingen, punkt 33), enligt vilken jamférelsen
av varor inom ramen for ett invindningsforfarande skall goras med beaktande av
registreringsansokan, sdsom denna har framstillts eller begransats, varvid anvéind-
ningsvillkoren och den avsedda anvéndningen av det sokta varumérket inte ar
relevanta, har tillimpats pa ett korrekt sitt i det angripna beslutet.

Detta giller i 4n hogre grad i forevarande fall, eftersom sékanden med undantag for
andringen av forteckningen 6ver varor som godtogs av harmoniseringsbyrdn den
4 juli 2002 inte har gjort nagon annan begriansning av registreringsansokan, vilket
den i enlighet med artikel 44.1 i forordning nr 40/94 och regel 13 i forordning
nr 2868/95 ndr som helst hade kunnat géra.

Vad for det andra giller den omséttningskrets i forhallande till vilken risken for
férvixling mellan de motstiende varumérkena skall beddmas har harmoniserings-
byran gjort géllande att de varor som avses med dessa varumérken pa grund av sina
allménna egenskaper kan vara av intresse for bdde den breda allménheten, sarskilt
for dem som édgnar sig at "hobbysnickeri”, och en mer specialiserad omséttningskrets
som nodvindigtvis dr mer uppmirksam och medveten och som utgors av fackmin,
sarskilt inom byggbranschen. Till skillnad fran vad s6kanden har héivdat har
omsittningskretsen identifierats korrekt i det angripna beslutet.

Harmoniseringsbyran anser att det inte heller krivs att forstainstansritten avgor
denna fraga, eftersom det ar tillrdckligt att bedoma huruvida det foreligger risk for
férvaxling hos genomsnittskonsumenten. Enligt rattspraxis géller att om det inte
foreligger risk for forvaxling hos genomsnittskonsumenten, dr denna omstiandighet
tillracklig for att talan skall ogillas, eftersom beddmningen giller i s3 mycket hégre
grad for den professionella delen av omsittningskretsen som per definition dr mer
uppmirksam 4n genomsnittskonsumenten (forstainstansrittens dom av den
12 januari 2006 i mal T-147/03, Devinlec mot harmoniseringsbyran — TIME ART
(QUANTUM), REG 2006, s. II-11, punkt 62).
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Harmoniseringsbyran har dessutom gjort géllande att omsittningskretsen for det
aldre varumadrket, som &r registrerat och skyddat i Spanien, i forevarande fall utgérs
av genomsnittskonsumenter i denna medlemsstat.

Harmoniseringsbyran har for det tredje anfért att det i det angripna beslutet med
ratta slogs fast att de varor som avses med de tva motstdende varumirkena dr av
liknande slag mot bakgrund av att deras avsedda dndamal och anvindningsomréde
ar identiska. Till skillnad fran vad sokanden har gjort gillande utgor de
"byggnadsmaterial” som avses med det dldre varumérket en vil avgrinsad kategori.
Av definitionen av denna kategori i den elektroniska ordboken Le Robert framgar att
omsittningskretsen i det férevarande fallet inte har svart att forestélla sig vilka typer
av varor som omfattas av denna kategori. Det ror sig om obearbetade och delvis
bearbetade byggprodukter och relativt enkla produkter som kan tillverkas utifran
dessa. Overklagandenimnden tilldelade siledes i det angripna beslutet med ritta
uttrycket byggnadsmaterial alla rittigheter som ér férenade med en beskrivning som
utgor en kategori med ett identifierat semantiskt innehall.

Sokanden kan i férevarande mal inte heller vinna framgang med argumentet att en
byggnation kriver ett mycket stort antal varor. Det dr i forevarande mal inte
nodvindigt att jamfora alla de varor och tjanster som krivs for en byggnation, sdsom
elledningar eller arkitekttjanster, med de varor som avses med det sokta varumarket.
Som 6verklagandendmnden har slagit fast i det angripna beslutet bér jamférelsen
avse de allménna egenskaperna hos de varor som avses med de motstiende
varumirkena. Harmoniseringsbyran anser emellertid att det inte kan fornekas att
dessa varor har samma avsedda dndamal och anvindningsomréade vid uppforande av
byggnader eller anldggande av infrastruktur.

Detta har bekriftats av s6kanden, som vid invindningsenheten medgav att dess
varor var avsedda att anvidndas pa ett stort antal skilda omréaden, medan den vid
forstainstansritten har uppgett att de inte endast kan anvéndas vid byggnation utan
dven vid anlidggande av infrastruktur for avloppsvatten och vattenforsérjning. Det
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har séledes kunnat visas att det avsedda dndamalet och anvindningsomradet for de
berérda varorna var identiska.

Harmoniseringsbyran har dven gjort géllande att det i det angripna beslutet vidare
med ritta slogs fast att de varor som avses med de motstiende varumirkena
kompletterar varandra. Uppforande av byggnader och anldggande av infrastruktur
omfattar oundvikligen uppbyggnad av olika system, sasom kanalisation, system for
behandling av avloppsvatten, system for skydd mot eldsvddor och dricksvatten- eller
bevattningsledningar, en uppbyggnad vid vilken det krivs att de varor som avses
med det sokta varumérket anvinds. Det &r siledes inte téinkbart att rér och rérens
delar och komponenter skulle kunna anvindas for uppforande av byggnader och
anldggande av infrastruktur utan att byggmaterial, sdisom cement, anvéndes.

Harmoniseringsbyrdn har dessutom papekat att, sasom o6verklagandenimnden
konstaterade i punkt 22 i det angripna beslutet, de varor som avses med de
motstdende varumirkena i allmédnhet distribueras via samma distributionskanaler,
saluférs pa samma forsiljningsstillen och ar avsedda for samma slutanvindare,
némligen & ena sidan enskilda, sdrskilt dem som &dgnar sig at "hobbysnickeri”, och &
andra sidan fackmén, yrkesverksamma inom byggsektorn, sasom bland annat
byggmaistare, rérmokare och virmeinstallatérer. Omsittningskretsen tror folj-
aktligen naturligtvis att alla de varor som avses med de motstiende varumirkena
har samma kommersiella ursprung.

Enligt harmoniseringsbyran grundar sig de argument som sékanden anfort for att
bestrida denna punkt i det angripna beslutet endast pa sokandens avsedda
anviandning av det sokta varumarket, vilken emellertid inte &r relevant.

Harmoniseringsbyran har for det fjairde havdat att det i det angripna beslutet med
ratta slogs fast att de motstiaende varumirkena liknade varandra med beaktande av
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deras dominerande visuella och fonetiska likheter. Sokanden har i sin ansokan heller
inte framf6rt nagra argument som skulle kunna ifragasitta denna slutsats.

Harmoniseringsbyran har pépekat att ordet pam inte har nigon betydelse pa
spanska. Daremot relaterar ordet pluvial i det s6kta varumairket till regn pa spanska.
Overklagandenamnden angav siledes med ritta i det angripna beslutet att
omsittningskretsen skulle komma att uppfatta det sistndmnda ordet som en
hanvisning till vissa egenskaper eller funktioner hos de varor som avses med det
sokta varumaérket, namligen att dessa varor dr avsedda att anvindas vid regniga
forhéallanden eller att de ar sdrskilt anpassade till sddana forhallanden.

Mot denna bakgrund och med beaktande av rittspraxis (domstolens dom av den
11 november 1997 i mél C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av
den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
punkt 25, samt forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN),
REG 2002, s. 11-4335, punkterna 33 och 35) har harmoniseringsbyran anfort att
ordet pam, som samtidigt utgor det enda ordelementet i det dldre varumirket och
ett av tva ordelement i det sokta varumirket, &r dominerande i det helhetsintryck
som det sistnimnda varumairket ger, vilket inte har bestritts av sékanden.

Harmoniseringsbyran har erinrat om att ordet pam i visuellt och fonetiskt avseende
inte endast ar det enda ordet i det dldre varumérket, utan att det dven har placerats i
bérjan av det sokta varumérket. Denna placering ger ordet en sérskild betydelse,
eftersom omsittningskretsen antagligen fister uppmairksamhet vid ett varumirkes
borjan snarare én vid dess slut och denna tendens dr mer naturlig om borjan av det
berérda varumérket, sasom i forevarande fall, utgdrs av en bestandsdel som har
ursprunglig och slaende sirskiljningsforméga, saval da det lises som da det hors.
Overklagandendmnden hade séledes fog for att sla fast att det foreligger visuella och
fonetiska likheter mellan de motstaende varumérkena.
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I begreppsmassigt hidnseende har ordet pam inte nagon betydelse pa spanska, ordet
pluvial har diremot en viss innebord (relaterad till regn), vilket gor det till en
underordnad bestandsdel. Sokandens pastaende vid forstainstansritten, att omsitt-
ningskretsen uppfattar ordet pam som en héinvisning till dess aktuella firmanamn,
och pastiendet vid Overklagandenimnden, att detta ord uppfattas som en
forkortning av dess tidigare firmanamn (Pont-a-Mousson), dr inte invindningsfritt
och har inte styrkts. Forstainstansriatten skall liksom 6verklagandendmnden
(punkt 15 andra meningen i det angripna beslutet) séledes underkdnna dessa
pastaenden, eftersom det saknas grund f6r dem.

Harmoniseringsbyrdn har for det femte anfort att de olika faktorer som enligt
rattspraxis skall beaktas vid helhetsbedomningen av risken for forviaxling bekraftar
att det foreligger en sadan risk i forevarande fall. Det har faststillts att de motstdende
varumirkena liknar varandra och att de varor som avses med dessa varumérken ar
av liknande slag. Det dr dessutom fastslaget att det dldre varumérket har en
atminstone medelhég ursprunglig sarskiljningsférmaga med avseende pa de varor
som omfattas av varumirket. Det var siledes korrekt att i det angripna beslutet ange
att omsittningskretsen, som kommer att minnas ordet pam i det dldre varumaérket,
antagligen kommer att tro att de varor som avses med det sokta varumirket har
samma kommersiella ursprung som de varor som omfattas av det dldre varumérket
nir de stoter pd de forstnamnda varorna. Detta giller sarskilt som varorna i fraga
kan saluforas gemensamt och via samma distributionskanaler.

Overklagandenimnden hade ocksa fog for att i punkt 27 i det angripna beslutet ange
att genomsnittskonsumenten rimligen kommer att anta att det dldre varumérket &r
harlett fran ett huvudvarumirke pam och avser en produktlinje som erbjuds till
forsiljning i samma varumérkesfamilj. Det foreligger med andra ord en risk for att
omsittningskretsen uppfattar att de motstiende varumirkena visserligen avser tvéa
skilda varusortiment men att de kommer fran samma foretag eller foretag med
ekonomiska band.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt ordalydelsen i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall det sokta varumirket
inte registreras om innehavaren av ett dldre varumirke invinder och "om det — pa
grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de varor eller
tjidnster som omfattas av varumdirkena &r identiska eller &r av liknande slag —
foreligger en risk att allmanheten forvixlar dem inom det omrade dér det dldre
varumdrket ér skyddat, inbegripet risken for att varumérket associeras med det dldre
varumdrket”. Vidare skall med &ldre varumérken enligt artikel 8.2 a ii i férordning
nr 40/94 forstds varumirken som har registrerats i en medlemsstat och for vilka
ansokan om registrering gjorts tidigare dn ansokan om registrering av gemenskaps-
varumadrket.

Enligt fast rattspraxis foreligger risk for forvaxling om det finns risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer fran samma foretag
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall det vid prévningen av huruvida det foreligger risk f6r
forvaxling goras en helhetsbedomning med utgangspunkt i hur omséittningskretsen
uppfattar de ifragavarande kidnnetecknen och varorna och mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kinneteck-
enslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten (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. I1-2821, punkterna 31-33
och ddr angiven rattspraxis).

Det skall i forevarande fall for det forsta erinras om att det i det angripna beslutet
slogs fast att det forelag en risk for férvaxling mellan det s6kta varumérket och det
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aldre varumérket. Det gjordes saledes inte i det angripna beslutet nagon jamforelse
mellan det sokta varumirket och de andra varumirken som &beropades av
Propamsa till stéd fér dess invindning (det angripna beslutet punkterna 14 och 29).

Det skall erinras om att talan vid forstainstansritten syftar till att rétten skall préva
lagenligheten av de beslut som 6verklagandendmnden fattar. Denna prévning skall
goras med beaktande av de rittsfragor som tagits upp infor 6verklagandenimnden
(forstainstansriattens dom av den 7 september 2006 i mal T-133/05, Meric mot
harmoniseringsbyran — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), REG 2006,
s. [I-2737, punkt 22). Det skall darfor undersdkas om 6verklagandenimnden hade
fog for att sla fast att det forelag en risk for forviaxling mellan det sokta varumérket
och det dldre varumdrket, utan att det dr noddvindigt att hirvid beakta andra
varumirken som har dberopats av Propamsa till stod for dess invindning.

Mot bakgrund av sokandens argumentation avseende de varor som avses med det
sOkta varumairket och den omsittningskrets till vilken dessa varor &r riktade skall det
for det andra undersokas om Gverklagandendmnden, vid bedémningen av om det
forelag en risk for férvixling mellan de motstaende varumaérkena, gjorde en korrekt
avgransning av, for det forsta, de varor som avses med ovanndmnda varuméirken
och, for det andra, omsittningskretsen.

— Varor som skall beaktas vid beddmningen av risken for forvixling

Det skall i detta avseende erinras om att varuslagsjamforelsen som krivs enligt
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall goras utifrdn uppgiften om de varor som
avses med det dldre varumérke som aberopats till grund f6r invindningen och inte
utifran de varor som detta varumirke verkligen anvénds f6r, med undantag for om
bevis, med anledning av en begidran om bevis pa verklig anvindning av det dldre
varumirket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94,
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férebringas endast f6r en del av de varor eller tjanster for vilka det dldre varumérket
registrerats (domen i det ovan i punkt 83 namnda mélet PAM-PIM’S BABY-PROP,
punkt 30).

Sasom det har angetts i samband med prévningen av den forsta grunden
framstilldes begiran om bevis pd verklig anvindning av det dldre varumérket av
sOkanden forst vid 6verklagandendmnden, som med ritta avvisade den pa grund av
att den hade framstillts for sent. Overklagandenimnden beaktade dirfér i det
angripna beslutet med rdtta alla varor for vilka det édldre varumirket hade
registrerats, nimligen byggnadsmaterial, vid jamforelsen med de varor som avses
med det sokta varumirket.

Till skillnad fran vad s6kanden har gjort géllande (ovan punkt 43) 4r denna kategori
av varor tillrackligt bestimd och skall med hénsyn till innebérden av de anvinda
orden anses omfatta samtligt material, ramaterial och delvis bearbetat material, som
ar nodvindigt eller lampar sig for byggnation, samt de relativt enkla varor som kan
tillverkas utifran sadant material.

Det skall under alla omstiandigheter erinras om att det dldre varumirket &ar ett
nationellt varumérke och giltigheten av dess registrering kan inte bestridas inom
ramen for ett forfarande for registrering av ett gemenskapsvarumérke utan endast
inom ramen for ett ogiltighetsforfarande som inletts i den berérda medlemsstaten
(forstainstansriattens dom i det ovan i punkt 74 nidmnda malet MATRATZEN,
punkt 55, och av den 21 april 2005 i mél T-269/02, PepsiCo mot harmoniserings-
byrdn — Intersnack Knabber-Geback (RUFFLES), REG 2005, s. I1-1341, punkt 25).
Saledes var harmoniseringsbyrans enheter i forevarande fall skyldiga att beakta
forteckningen 6ver de varor som avses med det dldre varumérket sisom denna var
utformad vid registreringen av detta varumérke som nationellt varumérke.
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Nar det giller de varor som avses med det sokta varumaérket skall det erinras om att
harmoniseringsbyran inom ramen {6r invindningsforfarandet endast kan beakta den
forteckning av varor som forekommer i ansékan om registrering av varumirket i
fraga, med undantag for eventuella dndringar i denna (domen i det ovan i punkt 61
nimnda malet RIGHT GUARD XTREME sport, punkt 33). Foljaktligen saknar
sokandens pastienden avseende de sirskilda varor for vilka sékanden avser att
anvanda det sokta mirket relevans i forevarande fall, eftersom sokanden inte har
andrat forteckningen 6ver de varor som avses med dess ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirke i enlighet med den avsikt som den &beropat. Overklagande-
nimnden hade saledes fog for att i det angripna beslutet vid bedomningen av risken
for forvixling beakta alla varor som beskrevs i s6kandens ansokan om registrering av
gemenskapsvarumairke, i dess d@ndrade lydelse (se ovan punkt 3).

— Omsittningskretsen

Nar det giller den omséttningskrets, i forhillande till vilken risken for forvixling
mellan de motstiende varumirkena skall bedomas i férevarande fall, skall s6kandens
péstdenden att det sokta varumérket endast riktar sig till specialister som i huvudsak
bestdr av regionala eller lokala myndigheter (se ovan punkterna 49 och 51)
underkidnnas. Dessa péastaenden grundar sig pad sokandens avsikt i friga om
anvindningen av det s6kta varumirket som, sasom det redan har angetts, inte dr
relevant.

Overklagandenimnden angav siledes med ritta i punkt 13 i det angripna beslutet att
omsittningskretsen, mot bakgrund av arten av de varor som avses med de
motstdende varumirkena och deras avsedda dndamal, skall anses bestd av en
specialiserad omséttningskrets, ndmligen fackmén inom bygg- och reparations-
branschen, och den breda allménheten, som omfattar genomsnittskonsumenter
som, sasom har angetts av harmoniseringsbyran, kan skaffa sig de berérda varorna
f6r hobbysnickeri.
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— Jamforelsen av varorna

Bedomningen av om de varor som avses med de motstiende varumirkena éar av
liknande slag skall enligt forstainstansrdttens réttspraxis ske med beaktande av
samtliga relevanta faktorer som ar kdnnetecknande for forhallandet mellan dem.
Bland dessa faktorer ingar bland annat varornas art, deras avsedda d@ndamal och
anvindningsomréade samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra
(forstainstansrattens dom av den 4 november 2003 i mal T-85/02, Diaz mot
harmoniseringsbyran — Granjas Castellé (CASTILLO), REG 2003, s. II-4835,
punkt 32, och av den 24 november 2005 i mal T-346/04, Sadas mot harmonise-
ringsbyran — LTJ Diffusion (ARTHUR OCH FELICIE), REG 2005, s. I1-4891,
punkt 33).

I forevarande fall framgér det av det angripna beslutet (punkterna 20 och 22) att
overklagandendmnden vid jamforelsen av de aktuella varorna beaktade den
omstindigheten att savil de varor som avses med det dldre varumiérket som de
som avses med det sokta varumirket dr varor som kan anvindas for uppforande av
byggnader och anlidggande av infrastruktur, vilket omfattar uppbyggnad av olika
system varvid samtliga varor anvinds, sdsom kanalisation, behandling av avlopps-
vatten, skydd mot eldsvador och dricksvatten- eller bevattningsledningar. Det slogs
med ritta fast i det angripna beslutet att dessa varor &r av liknande slag, eftersom
deras avsedda dndamal och anvindningsomrade é&r identiska ndr det giller
uppférande av byggnader.

Slutsatsen i det angripna beslutet att de varor som avses med de motstiende
varumirkena kompletterar varandra dr ocksa korrekt. Det skall i detta avseende
erinras om att kompletterande varor utgdrs av varor mellan vilka det finns ett néra
samband, i den meningen att den ena varan dr nodvindig eller viktig for
anvindningen av den andra, och att konsumenterna dérfér kan ha uppfattningen
att ett och samma foretag ansvarar for tillverkningen av de tvd varorna
(forstainstansréttens dom av den 1 mars 2005 i mal T-169/03, Sergio Rossi mot
harmoniseringsbyran — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), REG 2005, s. 1I-685, punkt 60,
vilken faststillts genom domstolens dom av den 18 juli 2006 i mal C-214/05 P, Rossi
mot harmoniseringsbyran, REG 2006, s. I-7057). Sasom harmoniseringsbyran med
ratta har angett 4r det i férevarande fall inte mojligt att, vid anldggande av de system
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som niamnts i féregdende punkt, anvinda rér och rérkopplingar for ror som avses
med det sokta varumérket utan att anvinda sadant byggnadsmaterial som avses med
det éldre varumarket.

Overklagandenimnden hade #ven fog for att i det angripna beslutet vid jamforelsen
av de varor som avses med de motstaende varumairkena beakta den omsténdigheten
att dessa varor i allménhet saluférdes pd samma forsiljningsstéllen och via samma
forséljningskedjor som byggnadsmaterialen. Det skall i detta avseende papekas att
det av rittspraxis foljer att om de varor som avses med de motstdende varumirkena
har vissa gemensamma drag, sirskilt den omstindigheten att de ibland saluférs pé
samma forsiljningsstillen, dr de eventuella skillnaderna mellan varorna i sig inte
sddana att en risk for forvaxling ar utesluten (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovan i punkt 94 ndmnda maélet SISSI ROSSI, punkt 68).

Under dessa omstindigheter skall slutsatsen i det angripna beslutet att de varor som
avses med de motstiende varumérkena dr av liknande slag och kompletterar
varandra godtas. S6kandens motargument dr irrelevant och kan inte godtas i den
maén som s6kanden har hinvisat till andra varor dn de som avses med ovanndmnda
varumérken.

— Jamforelsen av kidnnetecknen

Det skall erinras om att ett sammansatt varumarke och ett annat varumairke, som ar
identiskt med eller liknar en av det sammansatta varumérkets bestandsdelar, enligt
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rattspraxis kan anses liknande nidr ndmnda bestindsdel dr den dominerande
bestindsdelen i det helhetsintryck som det sammansatta varumérket ger. Detta ar
fallet nér denna bestindsdel i sig kan dominera omsittningskretsens minnesbild av
varumirket, pé ett sddant sitt att de andra delarna i varumérket &r forsumbara for
helhetsintrycket (forstainstansrittens dom i det ovan i punkt 74 ndmnda malet
MATRATZEN, punkt 33, och av den 13 juni 2006 i mal T-153/03, Inex mot
harmoniseringsbyrin — Wiseman (Atergivningen av en svart och vit kohud),
REG 2006, s. II-1677, punkt 27). Nér det giller bedomningen av huruvida en eller
flera bestandsdelar i ett sammansatt varumirke ar dominerande skall hinsyn
framfor allt tas till var och en av dessa bestindsdelars inneboende egenskaper
jamfoért med andra bestindsdelar. Vidare kan i andra hand hdnsyn tas till den
inbordes placeringen av de olika bestindsdelarna i det sammansatta varumaérket
(domen i det ovan i punkt 74 nidmnda malet MATRATZEN, punkt 35).

Det slogs i punkt 14 i det angripna beslutet med ritta fast att ordet pam, som utgor
det enda ordelementet i det dldre varumarket och som skrivs fran vénster till hoger
och uppifran och ner, utgér den centrala och dominerande bestandsdelen i det dldre
varumirket. Denna bestdndsdel intar en central position i det dldre varumérket och
drar till sig uppmirksamhet hos den konsument som betraktar detta varumérke,
med undantag for andra bestandsdelar i samma varumérke, ndmligen det firgade
typsnittet och den ovala ramen, som definitivt har underordnad betydelse.

Eftersom den dominerande bestindsdelen pam i det dldre varumirket dr identisk
med den forsta delen i det sokta varuméirket PAM PLUVIAL, ansags det i det
angripna beslutet att de motstaende varumirkena liknade varandra i visuellt och
fonetiskt hinseende. De skiljer sig visserligen fran varandra, eftersom det sokta
varumirket innehaller ordet pluvial. Detta ord utgér emellertid en underordnad
bestdndsdel i det sistndmnda varumirket pa grund av dess betydelse pa spanska,
vilken dr densamma som pa franska. Denna betydelse kan fa omsittningskretsen att
tro att ordet utgor en hdnvisning till de varor som avses med det &ldre varumérket, i
det att de 4r avsedda att anvindas for regnvatten eller under regniga forhéllanden.
Det slogs av dessa skil i punkt 17 i det angripna beslutet fast att den omsténdigheten
att de dominerande ordelementen i de motstaende varumirkena &r identiska i
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visuellt och fonetiskt hdnseende viger upp de visuella och fonetiska skillnader som
foreligger pa grund av forekomsten av den underordnade bestandsdelen pluvial i det
sokta varumarket.

Denna slutsats skall ocksa godtas. Ordelementet pam utgér dven den dominerande
bestandsdelen i det sokta varumirket, eftersom det &r kort och litt att komma ihag,
inte har négon sirskild betydelse pa spanska, vilket har faststillts i det angripna
beslutet och inte bestritts av sGkanden, och &r placerat i borjan av det sokta
varumirket och eftersom genomsnittskonsumenten i allménhet fister storre
uppmirksamhet vid ett varumirkes borjan (domen i det ovan, i punkt 83, nimnda
mélet PAM-PIM’S BABY-PROP, punkt 51).

Mot bakgrund av att ordet pam inte har nagon sirskild betydelse pa spanska
fastslogs det i punkt 15 i det angripna beslutet ocksd med ritta att en
begreppsmissig jaimforelse av de motstiende varumirkena inte var mojlig i
forevarande fall. Sdsom overklagandendmnden angav i det angripna beslutet &r
den omstéindigheten att ordet pluvial har en betydelse pa spanska inte tillrdcklig for
att det sokta varumirket skall kunna férknippas med ett sérskilt begrepp, eftersom
denna del av det sokta varumirket dr underordnad.

Den sistnamnda beddémningen paverkas inte av sokandens pastiende att
ordelementet pam uppfattas som en hinvisning till dess firmanamn (se ovan
punkt 56). Sasom det med rdtta angavs i det angripna beslutet dr det samband
mellan sokandens tidigare och nuvarande firmanamn som har &beropats och
ordelementet pam inte uppenbart och har inte styrkts av sékanden. Aven om det
skulle godtas att ordelementet pam skulle kunna uppfattas som en héinvisning till
sokanden skulle det inte kunna faststillas ndgon begreppsmassig skillnad mellan de
tva varumirkena pa denna grund, eftersom detta ordelement dven férekommer i det
aldre varumérket.

II - 793



103

104

105

106

DOM AV DEN 22.3.2007 — MAL T-364/05

Ay allt det ovan anforda foljer att 6verklagandendamnden med rétta i punkt 18 i det
angripna beslutet slog fast att det i ett helhetsperspektiv foreligger likhet mellan de
motstdende varumirkena.

— Helhetsbedémning av forvixlingsrisken

Mot bakgrund av att de motstdende varumérkena liknar varandra och att de varor
som avses med dessa ir av liknande slag samt med hinsyn till samspelet mellan de
faktorer som skall beaktas vid bedémningen av risken for forvixling kan det
konstateras att det, sdsom 6verklagandendmnden slog fast i det angripna beslutet
(punkt 28), foreligger en risk for forvaxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94.

Forekomsten av ordet pluvial i det sokta varumirket utesluter inte denna risk,
eftersom denna bestandsdel, siésom overklagandenimnden med rdtta angav i
punkt 27 i det angripna beslutet, kan fd genomsnittskonsumenten att tro att det
sOkta varumirket dr ett varumadrke, vilket har hirletts fran huvudvarumirket pam
och vilket avser en sirskild produktlinje som ar del av varumirkesfamiljen PAM.
Sokandens pastiende att den for dess olika varor systematiskt har anvént
varumirken som har hérletts frin den gemensamma stammen pam (se ovan
punkt 58) ger stod for denna slutsats.

Argumentet att omsittningskretsen associerar ordelementet pam till sokanden pa
grund av att sokanden dr allmént kind kan inte godtas. Férutom att bilagorna 13-15
till ansokan, som s6kanden aberopat till stod for den pastidda associationen ,inte
har legat till grund for prévningen av de skl som angetts ovan i punkterna 18 och
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19, kan en sddan association, om den anses bevisad, inte utesluta férekomsten av en
risk for forvaxling i forevarande fall, eftersom omsittningskretsen skulle kunna
forledas att tro att de varor som omfattas av det dldre varumirket kommer fran
sokanden.

Det framgar av det ovan anforda att sdkandens andra grund skall underkénnas,
varfor talan inte kan bifallas pa den grunden. Hérav foljer att talan skall ogillas i sin
helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i fOrstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.
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2) Sokanden, Saint-Gobain Pam SA, skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Dehousse Svaby

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 22 mars 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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