L & D MOD KHIM — SAMANN (AIRE LIMPIO)

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)
7. september 2006

I sag T-168/04,

L & D, SA, Huercal de Almeria (Spanien), forst ved avocat M. Knospe, derefter ved
avocats S. Miralles Miravet og A. Castedo Garcia,

sagseger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemarker og Design)
(KHIM) ved J. Garcia Murillo, som befuldmaegtiget,

sagsogt,

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

* Processprog: spansk.
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Julius Sdmann Ltd, Zug (Schweiz), ved avocats A. Castin Pérez-Gémez og
E. Armijo Chavarri,

angdende en péstand om delvis annullation af afggrelse truffet den 15. marts 2004 af
Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemserker og Design) (sag R 326/2003-2) vedrgrende en indsigelsessag mellem
Julius Sémann Ltd og L & D, SA,

har

DE EUROPZISKE FZELLESSKABERS RET
1 FORSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne P. Lindh og L
Wiszniewska-Bialecka,

justitssekreteer: assisterende justitssekreteer B. Pastor,

under henvisning til steevningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
14. maj 2004,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til
Rettens Justitskontor den 21. december 2004,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens
Justitskontor den 17. januar 2005,

og efter retsmgdet den 12. januar 2006,
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afsagt folgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 30. april 1996 indgav L & D, SA en EF-varemerkeansegning til Kontoret for
Harmonisering i Det Indre Marked (Varemseerker og Design) (herefter »Harmonise-
ringskontoret«) i medfer af Ridets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993
om EF-varemeerker (EFT 1994 L 11, s. 1), som sendret.

2 Varemearket, der er sogt registreret, er det nedenfor gengivne figurtegn, der
indeholder en ordbestanddel:

3 De varer og tjenesteydelser, som varemeerkeansegningen vedrerer, henhgrer under
klasse 3, 5 og 35 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrerende international
klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemeerker, som

I - 2705




DOM AF 7.9.2006 — SAG T-168/04

revideret og eendret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til folgende beskrivelse:

— klasse 3: »Parfumerivarer, eteriske olier, kosmetiske preeparater«

— klasse 5: »Luftopfriskende preeparater«

— klasse 35: »Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse,
bistand ved forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontor-
opgaver«.

Varemeerkeansggningen blev offentliggjort i EF-Varemcerketidende nr. 47/98 den
29. juni 1998,

Den 29. september 1998 rejste Julius Simann Ltd i medfor af artikel 42 i forordning
nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansggte varemeerke.

Indsigelsen var stottet pa flere seldre varemeerker.
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Der var for det forste tale om det nedenfor gengivne EF-figurmeerke nr. 91 991,
indgivet den 1. april 1996 og registreret for varer i klasse 5 i Nice-arrangementet:

For det andet var der tale om de nedenfor gengivne internationale og nationale
figurmeerker, hvoraf visse indeholdt ordbestanddele, som var gjort genstand for
international registrering nr. 328 917, nr. 612 525, nr. 178 969, nr. 216 415,
nr. 328 915, nr. 328 916, nr. 475 333 og nr. 539 068, ostrigsk registrering nr. 109 639,
svensk registrering nr. 217 829, nr. 225 214 og nr. 89 348, spansk registrering
nr. 1 575 391, dansk registrering nr. 03 157/1964, finsk registrering nr. 109 644 og
nr. 45 548 og tysk registrering nr. 984 362 for varer i klasse 3 og/eller 5 i Nice-
arrangementet:

24044
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Indsigelsen var stottet pa alle de varer, der var beskyttet af de eldre varemeerker, og
vedrorte alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af EF-varemerkeansog-
ningen.
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Til stotte for indsigelsen pdberdbte intervenienten sig de relative registrerings-
hindringer i artikel 8, stk. 1, litra b), og i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Ved afggrelse af 25. februar 2003 forkastede Indsigelsesafdelingen ved Harmonise-
ringskontoret indsigelsen i sin helhed.

Den 23. april 2003 indgav intervenienten i medfor af artikel 57-62 i forordning
nr. 40/94 en kiage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgarelse.

Ved afgarelse af 15. marts 2004 (herefter »den anfegtede afgorelse«) gav Andet
Appelkammer ved Harmoniseringskontoret intervenienten delvist medhold i
klagen.

Klagen blev, i det omfang den var stottet pa artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94, taget til folge for sa vidt angik de omhandlede varer. Hvad derimod angik
de omhandlede tjenesteydelser afslog appelkammeret klagen og stadfsestede
Indsigelsesafdelingens afggrelse om afslag p& indsigelsen mod registreringen.
Appelkammeret afslog klagen, i det omfang den var stettet pa artikel 8, stk. 5, i
forordning nr. 40/94, med den begrundelse, at der ikke foreld bevis for, at det eldre
varemeerke var pafort skade, eller for, at der var sket utilbgrlig udnyttelse af dets
seerpraeg.

Med hensyn til bedemmelsen af ligheden mellem de omtvistede varemserker foretog
appelkammeret en sammenligning mellem pa den ene side det varemeerke, der var
sogt registreret, og pa den anden side det eeldre EF-varemeerke nr. 91 991 som
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repreesentativt varemarke for de gvrige seldre varemerker. Appelkammeret fandt, at
dette ldre EF-varemzrke havde faet forngdent seerpraeg som folge af brugen af og
det udbredte kendskab til et andet wldre varemeerke, hvis form i det vaesentlige var
identisk med formen p& EF-varemerke nr. 91 991.

Appelkammeret anforte, at de omtvistede varemserker begge bestod af et grantrz,
der var gengivet med grene formet ved hjelp af belgelinjer ned langs siderne og med
en meget kort stamme, der var anbragt p en bredere del, der fungerede som sokkel.

Appelkammeret henviste til, at den begrebsmeessige lighed kunne skabe en risiko for
forveksling, navnlig nér det eldre varemserke har en serlig grad af seerpreeg enten i
sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden.

Ifelge appelkammeret fremgik det af de fremlagte beviser, at det eldre varemerke
var velkendt i det mindste i en del af Fewllesskabet, navnlig i Italien, hvor
varemerkets markedsandel blev anslaet til mere end 50%, og at varemaerket havde
veeret gjort til genstand for langvarig brug pa dette omrade.

Appelkammeret udledte heraf, at den begrebsmeessige lighed mellem de omtvistede
varemeerker i det mindste i Italien ville kunne skabe en risiko for forveksling i den
berorte kundekreds’ bevidsthed. Forskellene mellem de omtvistede varemaerker, der
hovedsageligt bestér i, at grantraeet i det varemaerke, der er sagt registreret, udger en
ramme, hvori der er anbragt en animeret figur samt ordbestanddelen »aire limpioc,
gjorde det ikke muligt at undgd denne risiko for forveksling, da det varemearke, der
er sogt registreret, kunne blive opfattet af den bergrte kundekreds som en morsom
og animeret variant af det eeldre varemeerke.
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Parternes pastande

Sagsegeren har nedlagt folgende pastande:

— Punkt 1 og 3 i den anfeegtede afgorelses konklusion annulleres, for s vidt som
det herved blev fastsldet dels, at Indsigelsesafdelingens afgorelse skulle
annulleres delvist, og at der skulle gives afslag pé registrering af det ansogte
varemeerke for varer i klasse 3 og 5, dels, at hver af parterne skulle beere deres
egne omkostninger i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt folgende péstande:

— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemaerkninger

Sagsegeren har gjort to anbringender geeldende vedrgrende henholdsvis tilside-
seettelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og tilsideseettelse af samme
forordnings artikel 73.
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Forste anbringende vedrorende tilsidescettelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning
nr. 40/94

Parternes argumenter

Sagsegeren har gjort geeldende, at appelkammerets bedemmelse af ligheden mellem
de omtvistede varemrker er urigtig. Der er ingen lighed mellem disse varemzerker,
og det af appelkammeret konstaterede vedrorende det eldre varemzerkes swerpreeg
er derfor irrelevant.

To varemeerker ligner hinanden, nar der fra den bererte kundekreds’ synsvinkel er
en i det mindste delvis lighed mellem dem med hensyn til deres visuelle, fonetiske
eller begrebsmaessige aspekter. Nar der er tale om sammensatte varemaerker, er det
nedvendigt at efterprove, om ligheden vedrorer en bestanddel, der er afgarende for
helhedsindtrykket af disse varemeerker, dvs. en bestanddel, der i sig selv kan
dominere det billede af dette varemeerke, som den tilsigtede kundekreds har i
erindringen. Vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et
sammensat varemerke har dominerende karakter, skal navnlig foretages under
hensyntagen til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv. Hvis ssmmenfaldet
vedrerer en bestanddel, der er beskrivende for de omhandlede varer, vil den ikke
kunne veere dominerende i helhedsindtrykket af dette varemzrke, og det vil derfor
ikke kunne fastslas, at der er lighed mellem varemeerkerne.

Appelkammeret tog ikke hensyn til disse principper, idet det udelukkende henviste
til, at der var en »fellesnzvner« mellem de omtvistede varemerker, uden at tage
stilling til det visuelle, fonetiske og begrebsmessige sammenfald og uden at fastsl3,
hvilken betydning en eventuelt sammenfaldende bestanddel havde i helhedsind-
trykket af det sammensatte varemerke, der er sogt registreret.
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Hvad forst angir det fonetiske plan indeholder det eldre varemeerke ikke nogen
ordbestanddel. Enhver fonetisk lighed er folgelig udelukket.

Hvad dernsest angér det visuelle plan er det eldre varemeerke sammensat af en
naturalistisk gengivelse af omridset af et grantree, der er anbragt pa en firkantet
sokkel, mens det varemeerke, der er sogt registreret, bestir af en tegning af en
humoristisk figur, som har et seerligt udseende og er ifort en bekleedningsgenstand,
hvis omrids pd en meget abstrakt méde leder tanken hen pé et grantree, og som
henleder forbrugerens opmeerksomhed pé ordbestanddelen »aire limpio«. Vare-
meerket, der er sogt registreret, er derfor i lige hgj grad domineret af denne
humoristiske figur og af ordbestanddelen »aire limpio«, hvilket siledes udelukker
enhver visuel lighed.

Hvad endelig angér det begrebsmaessige plan gor den blotte lighed mellem de to
tegns omrids det ikke muligt at fastsla, at der foreligger lighed. Den omsteendighed,
at omridset af den humoristiske figur kan minde om formen p et grantree, er uden
betydning, da lighederne mellem omridsene ikke er begrebsmassige ligheder.
Desuden er billedet af omridset skudt i baggrunden, idet grantreeets form sendres s&
meget ved billedet af den humoristiske figur, at den blot bliver denne figurs frakke
eller bekleedning snarere end gengivelsen af et billede af et grantree.

Sagsegeren har p& dette grundlag konkluderet, at der ikke er lighed mellem
varemeerkerne.

Subsidieert har sagsegeren tilfgjet, at safremt det leegges til grund, at der er en
begrebsmeessig lighed, vedrgrer sammenfaldet ikke en dominerende bestanddel i
varemeerket, da omridset af grantreeet ilde kan dominere helhedsindtrykket af det
varemeerke, der er sggt registreret, som derimod er domineret af den opdigtede og
usaedvanlige gengivelse af en humoristisk figur og paskriften »aire limpio«. Desuden
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er omridset beskrivende for de varer, der er omfattet af det varemarke, der er sogt
registreret, og vil derfor i overensstemmelse med retspraksis ikke kunne veere
dominerende i helhedsindtrykket af dette varemaerke.

Mere subsidicert har sagsegeren gjort geldende, at safremt Retten ikke udelukker
enhver lighed mellem de omtvistede varemaerker, vil der under alle omstendigheder
ikke veere risiko for forveksling, da det varemerke, der er sagt registreret, er
tilstraelkeligt forskelligt fra det seldre varemeerke.

Desuden kan det ldre varemeerke ifolge sagsegeren ikke nyde en udvidet
beskyttelse, da det alene har en svag grad af s=rprag,

For det forste har det @ldre varemzrke ikke tilstreekkeligt seerpreeg af tre grunde.
Dels er omridset af grantrecet beskrivende for varer sisom lugtfjerner og
luftopfrisker. Denne vurdering bekreftes af de »praktiske retningslinjer for
bedommelse af varemeerker, varer og tjenesteydelser«, der er udarbejdet af det
britiske patentkontor. Dels bestar det eldre varemaerke i det veesentlige kun af
formen pd den vare, som markedsfores under det. Det folger imidlertid af
retspraksis, at varemeerkets veesentligste funktion ikke kan opfyldes, nar det
omhandlede tegn er sammenfaldende med varens fremtreeden. Dette er tilfzeldet i
den foreliggende sag, idet de omhandlede varer alene bestar af en flad plade af et
fedtfrit, porest materiale, hvorpa der er pafert et aromatisk stof, og hvis omrids
svarer til varemerkets, sdledes at disse varers overflade er fuldsteendigt deekket af
varemeerket. Endelig er den udformning, der er dannet af omridset af et grantre,
nodvendig for at opnd det tekniske resultat, der tilsigtes med varen. Ifolge
bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 40/94 er udformninger, som er
nodvendige for at opna et teknisk resultat, imidlertid udelukket fra registrering som
varemzerke. Desuden viser beskrivelsen af varens funktioner, sadan som den fremgar
af den amerikanske patentansegning, der er indgivet af intervenienten, at den
udformning som et kegleformet tree, som intervenienten anvender, opfylder en
teknisk funktion, dvs. den gradvise og delvise udsending af lugtfjerner, hvilket let kan
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gennemfores ved hjelp af en udformning sdsom formen pa et grantree — en form,
der ligeledes fremgér af patentets tegninger. Sagsggeren har udledt heraf, at
intervenienten fremover bruger varemserkeretten til at forsege at forbyde tredje-
mand at bruge en form, der tidligere var beskyttet af et patent.

For det andet har det aldre varemserkes svage grad af seerpreeg ikke efterfolgende
kunnet styrkes som folge af et udbredt kendskab til det, der er opnaet ved brug af
varemeerket i Italien. I denne henseende har sagsggeren anfert, at det udbredte
kendskab til et varemeerke ifalge retspraksis ikke kan godtgares alene pé grundlag af
almindelige og abstrakte oplysninger, sdsom bestemte procentsatser, og at
argumenterne vedrgrende salgstal og reklameinvesteringer ikke kan anvendes til
at fastsla, at et varemeerke har fornedent serpreeg.

Appelkammerets konstateringer med hensyn til anerkendelsen af, at der er et
udbredt kendskab til det seldre varemeerke, er beheeftet med flere fejl.

For det forste kunne konstateringen af, at det seldre varemeerke havde faet forngdent
seerpreeg i Italien, ikke stottes alene pa generelle oplysninger om reklameomfang og
salgstal, for s& vidt som der er tale om en billig dagligvare. Antallet af solgte varer har
séledes ikke den samme bevisveerdi som ved varige eller prestigefyldte varer eller
varer af hgj kvalitet.

For det andet var det med urette, at Harmoniseringskontoret stottede sig pa det
forhold, at intervenientens omseetning af lugtfjernere i Italien var hgjere end
omsztningen af andre lugtfjernere til karetgjer og repreesenterede en markedsandel
pa mere end 50%. De salgstal i selskabet Nielsens kvartalsrapport, der er neevnt i den
beedigede erkleering afgivet af intervenientens administrerende direktor, vedrerer
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ikke den vare, der er omfattet af EF-varemaerke nr. 91991, men vedrorer
hovedsageligt varer under betegnelsen »arbre magique«, der markedsfares under
et andet varemeerke end varemaerke nr. 91 991. Desuden vedrorer salgstallene 1997
og 1998, dvs. en periode leenge efter indgivelsen af EF-varemaerkeansegningen.
Tallene for reklameudgifterne i 1996 og 1997 er af samme grund uegnede, da disse
reklamer vedrorte lugtfjernere med betegnelsen »arbre magique« og vedrorte tiden
efter den 30. april 1996, dvs. datoen for indgivelsen af EF-varemeerkeansegningen.

For det tredje var det med urette, at Indsigelsesafdelingen og appelkammeret for at
godtgore, at det wldre varemaerke havde veeret gjort til genstand for langvarig brug i
Italien, stottede sig pa den omstendighed, at varemaerket havde veeret brugt i Italien
igennem en leengere periode og — i en udformning, der i det vaesentlige havde veeret
den samme siden 1954 — ned beskyttelse pa dette omrade i medfer af den
internationale registrering nr. 178 969. Herved ligestillede de ukorrekt datoen for
indgivelsen af varemzerkeansagningen med den faktiske brug af dette varemerke,
selv om der ikke var blevet fremlagt nogen beviser for, at der var gjort brug af det
internationale varemerke nr. 178969 siden dets registrering. I pvrigt vedrerer
registrering nr. 178969 et varemrke, der indeholder en hvid sokkel og
ordbestanddelen »car freshner«, mens registrering nr. 91991 vedrgrer et rent
figurmeerke. Desuden vedrorer registreringen i klasse 5 ikke de lugtfjernende midler,
der er omhandlet i det foreliggende tilfeelde, men »desinfektionsmidler, produkter til
bad, insekticider, kemiske preeparater«.

Folgelig nyder det wldre varemaerke i betragtning af dets svage grad af serpraeg en
begraenset beskyttelse, og mindre forskelle i forhold til det varemeerke, der er sogt
registreret, vil vaere tilstraekkeligt til at udelukke enhver risiko for forveksling mellem
de to tegn. Selv hvis det antages, at der er en begrebsmaessig lighed, vil denne lighed
siledes ikke veere tilstraekkelig til at skabe en risiko for forveksling. Billedet af
grantreeet er nemlig ikke et motiv fra fantasien, og beviset for, at varemerke
nr. 91 991 er velkendt, er ikke blevet fort.
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Under retsmgdet har sagspgeren ogsa fremlagt og paberdbt sig en dom afsagt den
5. april 2005 af Tribunal Supremo (hgjesteretten i Spanien), hvorved sagsegeren
endeligt blev tildelt rettighederne til det spanske varemserke Aire Limpio
nr. 2 033 859.

Sagsegeren har pé dette grundlag pastiet, at appelkammeret urigtigt lagde til grund,
at der var lighed mellem de omtvistede varemerker, og at intervenientens
varemeerke havde faet forngdent seerpreeg som folge af brug. Der er séledes ifolge
sagsegeren ingen risiko for forveksling i forbrugerens bevidsthed.

Harmoniseringskontoret har gjort geeldende, at helhedsvurderingen af varemeer-
kerne for s& vidt angér deres visuelle, fonetiske eller begrebsmsessige lighed skal
veere baseret pd helhedsindtrykket af dem, idet der bla. skal tages hensyn til de
bestanddele, der har serpreeg eller er dominerende. Ifglge Harmoniseringskontoret
bor sagen for Retten veere fokuseret pad den opfattelse, som den italienske
kundekreds vil have af de omtvistede varemeerker.

For s vidt angar det visuelle plan har Harmoniseringskontoret anfert, at det eldre
varemeerke bestér af gengivelsen af et omrids af et meget kortstammet grantree, der
har ujeevne fremspring og indryk langs siderne og er anbragt pa en bredere bund, der
fungerer som sokkel. Det varemeerke, der er sggt registreret, er sammensat af en
morsom, animeret figur, hvis gverste del har en trekantet form med ujeevne sider,
som ligner toppen af et grantree, mens figuren forneden er anbragt pa en tegning af
to store sko. I den gverste trekantede del er der i midten en gengivelse af et animeret
ansigt og to arme, der ser ud til at pege p& ordkombinationen »aire limpio« skrevet
med stiliserede typer. De omtvistede varemeerker har visse ydre treek til feelles,
nemlig en tegning med et trekantet udseende og med ujeevne sider, og som forneden
efter en indsneevring bestér af en rektanguleer bestanddel. Til trods for den kontrast,
der skyldes det morsomme og animerede anstrag og ordbestanddelen »aire limpio«,
har denne grafiske bestanddel en abenbar dominerende karakter i helhedsindtrykket
af tegnet og overskygger betydeligt ordbestanddelen, der ikke kan ses seerlig tydeligt.
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Med hensyn til det fonetiske plan vil det aldre varemerke som et rent grafisk tegn
kunne gengives mundtligt ved hjelp af en beskrivelse af tegnet, mens det
varemerke, der er sggt registreret, vil blive omtalt ved hjeelp af dets ordbestanddel,
dvs. »aire limpio«.

Med hensyn til det begrebsmeessige plan har Harmoniseringskontoret gjort
geldende, at de omtvistede varemerker af den tilsigtede kundekreds vil blive
forbundet med omridset af et meget kortstammet grantree, hvis grene er formet ved
hjelp af fremspring og indryk, og som er anbragt pa en rektangulzr bestanddel, der
fungerer som sokkel. Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at den italienske
kundekreds ikke vil tillzegge udtrykket »aire limpio« nogen sewrlig betydning og kun
vil identificere de to tegn ved hjeelp af de to grafiske gengivelsers semantiske indhold.

For sé vidt angdr bedommelsen af det aldre varemeerkes serpraeg har Harmonise-
ringskontoret gjort geeldende, at dette varemerke ikke blot er en gengivelse af et
grantree. Der er tale om en grafisk gengivelse af en mere sammensat idé, dvs.
udformningen af et grantree med visse seerlige kendetegn, sasom fremspringene og
indrykningerne, en meget kort stamme, og placeringen pa en rektanguleer bund, der
fungerer som sokkel.

Med hensyn til argumentet om, at formen pa et grantree er almindeligt anvendt ved
markedsferingen af luftopfriskere, har sagsogeren ikke under sagen for Harmonise-
ringskontoret fremlagt oplysninger, der godtger, at den tilsigtede kundekreds pa det
italienske marked for denne type varer er vant til brugen af figurer, hvis form har
lighedspunkter med omridset af et grantree.

Selv om formen pa varen faktisk skal veere smallere foroven end forneden, gor det
tilsigtede tekniske resultat det ikke nedvendigt at anvende en form, der svarer til
idéen med det aeldre varemeerke, men vil kunne opnas ved hjzlp af en almindelig
trekant med lige og jeevne sider eller med en figur, der er smallere foroven end
forneden. Det zldre varemeerkes form er siledes ikke den eneste, hvormed dette
resultat kan opnas.
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Hvad angér bedgmmelsen af risikoen for forveksling har Harmoniseringskontoret
understreget, at eftersom de omhandlede varer i det foreliggende tilfeelde er
dagligvarer, udviser gennemsnitsforbrugeren ikke nogen seerlig opmeerksomhed ved
kebet af dem.

Henset til den veesentlige betydning, omridset af grantreeet har haft for den brug, der
er gjort af det figurmeerke, der indeholder ordbestanddelen »arbre magiques, i
Italien, og den omstendighed, at den grafiske bestanddel er dominerende, har
Harmoniseringskontoret anfert, at sével udtrykket »arbre magique« som vare-
merkets allestedsneerveerende og bemeerkelsesveerdige grafiske bestanddel (der
svarer til gengivelsen af det eldre varemerke, hvorpa den anfegtede afgorelse er
stottet) skal anses for velkendte og hyppigt anvendt af den bergrte kundekreds.
Harmoniseringskontoret er folgelig af den opfattelse, at appelkammeret med rette
har lagt til grund, at det ®ldre EF-varemeerke, som afggrelsen er stgttet p, har en
seerlig grad af seerpreeg i Italien.

Harmoniseringskontoret har tilfgjet, at reklamerne ifglge intervenienten blev
udsendt for datoen for indgivelsen af registreringsansggningen, og at en sd stor
markedsandel ikke kan veere opnéet meget hurtigt. Det er derfor ikke sandsynligt, at
omseetningen i 1996 havde et ubetydeligt omfang.

Endelig er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at den begrebsmaessige lighed
mellem de omtvistede varemseerker i overensstemmelse med det princip, som er
opstillet i Domstolens dom af 11. november 1997, SABEL (sag C-251/95, Sml. 1,
5. 6191, preemis 24), vil kunne skabe en risiko for forveksling i Italien, hvor det seldre
varemeerke har en seerlig grad af seerpraeg, som de forskelle i stil og livfuldhed, der er
mellem varemeerkerne, ikke vil kunne udelukke. Det varemeerke, der er segt
registreret, vil saledes kunne blive anset for en morsom og animeret variant af det
eeldre varemeerke, der i stor udstreekning er kendt af den tilsigtede kundekreds.

Intervenienten har indledningsvis anfert, at de bestanddele, der adskiller de
omhandlede varemeerker fra hinanden, ikke eendrer det generelle indtryk af lighed.
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De varer, der er omfattet af de omtvistede varemerker, udbydes til salg pa
selvbetjeningshylderne pa benzinstationer eller i supermarkeder og bliver kebt
hurtigt og uden forudgaende overvejelser. Forbrugeren retter derfor sin opmeerk-
somhed mod det forste, han kommer i tanke om, nar han ser varemeerkerne, nemlig
omridset af grantraeet.

Hvad dernzst angér det fonetiske plan er den forskel, der bestar i paskriften »aire
limpio, uden betydning for forbrugerens valg, da den pagzldende alene vil rette sin
opmerksomhed mod varens udseende eller ydre fremtreeden.

Endelig ligner de omtvistede tegn ogsa hinanden p& det begrebsmaessige plan, da de
gor brug af de samme billeder, som er sammenfaldende med hensyn til det, de soger
at gengive, dvs. omridset af et lille grantree, og som identificerer varen og angiver
dens handelsmzessige oprindelse over for forbrugerne.

Intervenienten har ligeledes anfegtet sagsogerens beskrivelse af det varemaerke, der
er sogt registreret, hvorefter varemeerket er en gengivelse af en humoristisk figur.

I gvrigt kan det i mangel af beviser for, at omridset af grantreeet er blevet almindeligt
pa hvert enkelt af de relevante markeder, og/eller for, at domstolene i de pageeldende
lande har fastslaet, at omridset ikke er gyldigt som varemzerke, ikke gores geeldende,
at omridset har en rent beskrivende karakter i forhold til luftopfriskende preeparater
og preeparater til fjernelse af lugt.

Intervenienten er endvidere enig i appelkammerets bedemmelse, hvorefter risikoen
for forveksling forages som folge af det sldre varemeerkes hoje grad af seerpreeg, der
skyldes det udbredte kendskab til det.
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Intervenienten har bestridt argumentet om dels, at det eldre varemeerke er
sammenfaldende med formen pd varen, dels, at denne form er nedvendig med
henblik pa at opna et teknisk resultat. For det forste ma argumentet afvises, da det er
fremsat for forste gang for Retten. For det andet er dette klagepunkt under alle
omstendigheder irrelevant, da de wldre varemeerker ikke er tredimensionale
varemeerker, men figurmeerker. Endelig har de grafiske bestanddele, der indgar i
intervenientens varemserker, ikke en udformning, der er nedvendig for markeds-
foringen af varen.

Desuden var det med rette, at appelkammeret fandt, at det eldre varemeerkes
fornedne seerpraeg var opnéet som fplge af brug af varemeerket, og sagsegerens
argumenter om det modsatte kan ikke leegges til grund.

Intervenienten har gjort flere yderligere argumenter geeldende i denne henseende.

For det forste mister salgstallene ilkke deres bevisveerdi, blot fordi der i det
foreliggende tilfeelde er tale om dagligvarer.

For det andet bliver varernes salgsprocenter pa det italienske marked suppleret af
andre beviser for, at varemeerkerne er velkendte pa dette marked.

For det tredje gor indholdet af rapporten fra selskabet Nielsen — selv om det er
korrekt, at den vedrgrer 1997 og 1998 — det muligt i lyset af de ovrige fremlagte
beviser at formode, at salgsprocenterne for de varer, der markedsfores under
intervenientens varemeerker, i de umiddelbart foregiende ar sandsynligvis var
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sammenlignelige med tallene for perioden 1997-1998. For at afgare, om et nationalt
eldre varemeerke, der er paberabt over for ansegningen om et yngre varemeerke, har
det fornedne szrpraeg, kan der desuden ikke ses bort fra et bevis, der godtger, at der
er gjort brug af det nationale varemserke, der er paberabt til stotte for indsigelsen, i
lobet af den periode, der I3 umiddelbart efter datoen for indgivelsen af EF-
varemearkeansegningen og for det tidspunkt, hvor der blev rejst indsigelse.

Intervenienten har konkluderet, at appelkammeret med rette fandt, at der var en
risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra
b), i forordning nr. 40/94, for s vidt angar varerne i klasse 3 og 5.

Rettens bemeerkninger

— Indledende betragtninger

Det folger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et
®ldre varemerke rejser indsigelse, er det varemeerke, der seges registreret,
udelukket fra registrering, safremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det
omréde, hvor det wldre varemaerke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det
yngre varemeerke er identisk med eller ligner det eldre varemaerke, og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a),
i forordning nr. 40/94 forstds endvidere ved eldre varemeerker EF-varemeerker,
varemerker, som er registreret i en medlemsstat, eller som er genstand for en
international registrering, og hvis ansegningsdato ligger for datoen for EF-
varemerkeansggningen.
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Desuden bemeerkes, at selv om artikel 8 i forordning nr. 40/94 ikke indeholder en
bestemmelse svarende til bestemmelsen i artikel 7, stk. 2, hvorefter det for at
udelukke et varemeerke fra registrering er tilstreekkeligt, at en absolut registrerings-
hindring kun er til stede i en del af Fellesskabet, mé& det antages, at den samme
lgsning finder anvendelse i den foreliggende sag. Heraf folger, at registrering
ligeledes er udelukket, selv om den relative registreringshindring kun er til stede i en
del af Feellesskabet (Rettens dom af 3.3.2004, sag T-355/02, Mithlens mod KHIM —
Zirh International (Sir/ZIRH), Sml II, s. 791, premis 36, og af 14.7.2005, sag
T-312/03, Wassen International mod KHIM — Stroschein Gesundkost (Selenium
Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), Sml. 11, s. 2897, preemis 29).

I det konkrete tilfeelde var indsigelsen mod registrering stottet pd flere af
intervenientens varemeerker, der omfattede gengivelsen af et grantree. Ved
vurderingen af denne indsigelse stottede appelkammeret sig hovedsageligt pa EF-
varemeerke nr. 91 991 som repreesentativt varemeerke for de gvrige varemeerker, der
var paberabt til stgtte for indsigelsen.

I den anfeegtede afgprelse fastslog appelkammeret, at de omtvistede varemeerker
navnlig lignede hinanden pa det begrebsmaessige plan, og at der var en risiko for
forveksling. Denne konklusion var stgttet pa konstateringen om, at det eldre EF-
varemaerke nr. 91 991, der havde veeret beskyttet siden den 1. april 1996 og bestod af
formen pa et grantree, havde en seerlig grad af seerpreeg i Italien. Denne konstatering
var i sig selv baseret pa anerkendelsen af, at der i Italien var gjort langvarig brug af og
var et udbredt kendskab til det internationale varemeerke ARBRE MAGIQUE, der
havde den samme form som et grantrae og desuden indeholdt en ordbestanddel.

Det skal derfor forst efterproves, om appelkammeret gyldigt fandt, at det eeldre EF-
varemeerke nr. 91 991 havde kunnet i en seerlig grad af seerpreeg som folge af den
langvarige brug af et andet registreret varemerke, dvs. varemeerket ARBRE
MAGIQUE, og at dette varemeerke pé grund af langvarig brug i Italien matte anses
for at veere velkendt der.
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— Det zeldre EF-varemeerkes seerlige grad af serprag

Det skal indledningsvis bemeerkes, at det i retspraksis er anerkendt, at et varemeerke
har en seerlig grad af seerpraeg enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden
(SABEL-dommen, naevnt i preemis 52 ovenfor, praemis 24).

Dernast skal det bemarkes, at et varemerkes opnéelse af fornedent sarpraeg
ligeledes kan folge af brugen af det som en bestanddel af et andet registreret
varemarke. Det er tilstreekkeligt, at de relevante omseaetningskredse som folge af
denne brug faktisk opfatter den vare eller tjenesteydelse, som de zeldre varemeerker
betegner, som hidrorende fra en bestemt virksomhed (jf. i denne retning Domstolens
dom af 7.7.2005, sag C-353/03, Nestlé, Sml. I, s. 6135, praemis 30 og 32).

Folgelig ma det ogséd medgives, at et varemeerkes seerlige grad af seerpreeg kan opnis
som fplge af dets brug i lang tid og det udbredte kendskab til det som en bestanddel
af et andet registreret varemserke, for sa vidt som den tilsigtede kundekreds opfatter
varemaerket som en angivelse af, at varerne hidrerer fra en bestemt virksomhed.

I det foreliggende tilfeelde mé spergsmélet om, hvorvidt appelkammeret gyldigt
fandt, at det wldre EF-varemeerke nr. 91 991 havde kunnet f& en seerlig grad af
serpraeg som folge af brugen af det som en bestanddel af et andet registreret
varemerke, derfor besvares bekraftende, sifremt det eldre EF-varemeerke
nr. 91 991 kan anses for at veere en bestanddel af varemeerket ARBRE MAGIQUE.

I denne henseende anforte appelkammeret med rette, at gengivelsen af omridset af
grantrzeet, der spiller en betydningsfuld eller endda dominerende rolle i varemzerket
ARBRE MAGIQUE, svarer til tegnet i det zeldre EF-varemaerke nr. 91 991. Folgelig
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var det med rette, at appelkammeret fandt, at det eldre EF-varemeerke nr. 91 991
udgjorde en bestanddel af det eeldre varemeerke ARBRE MAGIQUE. Ferstnsevnte
varemeerke kan saledes have faet forngdent seerpreeg som fglge af dets brug som en
bestanddel af sidstnsevnte varemeerke.

Det var derfor korrekt, at appelkammeret vurderede alle beviser vedrerende brugen
af og kendskabet til varemaeerket ARBRE MAGIQUE med henblik pé at fastsla, om
der var gjort langvarig brug af, var udbredt kendskab til og dermed forela en seerlig
grad af seerpreeg for en bestanddel af dette varemeerke, dvs. det seldre EF-varemeerke
nr. 91 991.

Med hensyn til appelkammerets egentlige underspgelse af beviserne i det
foreliggende tilfeelde var det med rette, at det i den anfegtede afggrelse er anfort,
at det fremgér af beviserne i sagen, dvs. i det veesentlige den dokumentation, der blev
fremlagt den 8. november 1999 i forbindelse med indsigelsen rejst af intervenienten,
at det eeldre varemeerke nr. 91 991 som en bestanddel af et registreret varemserke,
nemlig varemeerket ARBRE MAGIQUE, har veeret genstand for langvarig brug i
Italien, er velkendt der, og derfor har en seerlig grad af seerpreeg.

I den anfegtede afggrelse blev der saledes taget hensyn til den langvarige brug af
varemerket ARBRE MAGIQUE og til den omstendighed, at den arlige omszetning
af de varer, der markedsferes under dette varemeerke, overstiger 45 mio. enheder, og
at omseetningen i Italien saledes i 1997 og i 1998 repreesenterede en markedsandel
pa over 50%. Desuden blev der i den anfegtede afgerelse taget hensyn til, at de
reklameomkostninger, der afholdtes i Italien i 1996 og i 1997 til fremme af disse
varer, havde oversteget 7 mia, italienske lire (ITL) (dvs. 3 615 198,29 EUR).

Den omstendighed, at salgstallene vedragrer 1997 og 1998, og at reklameudgifterne
vedrerer 1996 og 1997, dvs. tidspunkter, der ligger efter datoen for indgivelsen af
anseggningen om registrering af sagsggerens varemeerke, nemlig den 30. april 1996,
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er ikke tilstrekkeligt til at fratage disse oplysninger deres beviskraft i forhold til
konstateringen af, om det ldre varemzrke nr. 91 991 er velkendt.

Ifolge retspraksis kan der nemlig tages hensyn til oplysninger, der vedrorer tiden
efter datoen for indgivelsen af en EF-varemerkeansogning, hvis disse oplysninger
giver mulighed for at drage konklusioner om situationen, sadan som den forela pa
netop denne dato (Rettens dom af 15.12.2005, sag T-262/04, BIC mod KHIM
(formen pé en lighter med sten), Sml. 11, s. 5959, preemis 82, jf. i denne retning
Domstolens kendelse af 5.10.2004, sag C-192/03 P, Alcon mod KHIM, Sml. I,
s. 8993, preemis 41 og den deri navnte retspraksis). Sddanne omstendigheder kan
gore det muligt at bekreefte eller bedre at vurdere rzkkevidden af brugen af det
omhandlede varemzerke i den relevante periode (jf. analogt Domstolens kendelse af
27.1.2004, sag C-259/02, La Mer Technology, Sml. I, s. 1159, preemis 31).

Appelkammeret kunne derfor gyldigt antage, at sddanne efterfolgende omstendig-
heder gav mulighed for at drage konklusioner om situationen, sidan som den forela
pé datoen for sagsegerens indgivelse af ansggningen om registrering af varemeaerket,
og for at bekrefte, at varemaerke nr. 91 991 var velkendt pa netop denne dato.

Det skal séledes iser fremhaeves, at en markedsandel pa 50% i 1997 og i 1998 kun
har kunnet opnés gradvist. Appelkammeret begik derfor ikke en fejl ved i det
vaesentlige at antage, at situationen ikke var meerkbart anderledes i 1996.

Den omstendighed, at der er tale om oplysninger, der vedrerer tiden efter
sagsogerens indgivelse af anspgningen om registrering af varemzerket, dvs. efter den
30. april 1996, er siledes ikke tilstreekkeligt til at fratage oplysningerne deres
beviskraft i forhold til konstateringen af, om det eldre varemeerke nr. 91 991 er
velkendt.
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Desuden kan sagsggerens argument om, at appelkammeret, idet det alene stottede
sig pa generelle oplysninger om reklameomfang og salgstal, urigtigt lagde til grund,
at det seldre varemeerke havde en seerlig grad af seerpreeg i Italien, ikke tiltreedes.
Ifolge den retspraksis, sagssgeren har péberabt sig, kan et varemeerkes forngdne
seerpreeg ganske vist ikke godtggres alene pa grundlag af almindelige og abstrakte
oplysninger, sdsom bestemte procentforhold (Domstolens dom af 18.6.2002, sag
C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, preemis 62). Det skal imidlertid for det forste
bemzerkes, at denne retspraksis vedrerer sporgsmalet om, hvorvidt et varemeerke,
der er spgt registreret, har fiet forngdent seerpreeg, og ikke — som i det foreliggende
tilfeelde — vurderingen af, hvorvidt et registreret varemeaerke, der allerede har fiet
fornedent serpraeg, er velkendt. For det andet tog appelkammeret i det konkrete
tilfzelde ikke kun hensyn til generelle oplysninger, sésom bestemte procentforhold,
for at afgere, om varemeerket var velkendt, men tog ligeledes hensyn til den
langvarige brug af varemeerket ARBRE MAGIQUE, hvilket sagsggeren i gvrigt ikke
har bestridt.

Sagspgeren argument om, at appelkammeret med urette stottede sig pd den
omsteendighed, at det seldre varemeerke i en udformning, der i det veesentlige havde
veeret den samme siden 1954, nad beskyttelse i medfer af registrering nr. 178 969,
skal ligeledes forkastes. Sagsogeren kan ikke med fgje heevde, at appelkammeret
ligestillede varemaerkeansggningstidspunktet med tidspunktet for den faktiske brug
af varemseerket CAR FRESHNER nr. 178 969, uden at der var blevet fremlagt nogen
beviser for, at der var gjort brug af dette varemeerke siden dets registrering. Som
allerede anfort og bekreeftet af Harmoniseringskontoret under retsmedet, stottede
appelkammeret sig siledes pa den brug, som det var fastsldet, at der var gjort af
varemerket ARBRE MAGIQUE i Italien, og ikke pa brugen af varemeerket CAR
FRESHNER. Det blev ganske vist konstateret i den anfeegtede afgorelse, at
varemeerket CAR FRESHNER havde veeret registreret siden 1954, men med hensyn
til den langvarige brug blev der i afgerelsen henvist til varemeerket ARBRE
MAGIQUE.

Det folger af det ovenfor anfarte, at appelkammeret med rette var af den opfattelse,
at det i tilstreekkelig grad var blevet godtgjort, at der i Italien var gjort langvarig brug
af og var et udbredt kendskab til varemeerket ARBRE MAGIQUE — og dermed
varemeerke nr. 91 991 — hvilke meerker blev opfattet som angivelser af, at varerne
hidrerer fra en bestemt virksomhed.
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I betragtning af, at det wldre EF-varemzerke nr. 91 991 er velkendt i Italien, hvilket
navnlig skyldtes den langvarige brug af det som en bestanddel af varemserket
ARBRE MAGIQUE og det udbredte kendskab til sidstnzevnte varemszerke pa dette
omrade, md det antages, at appelkammeret ikke begik en fejl ved at konkludere, at
varemearket har en serlig grad af seerpreeg i Italien.

— Ligheden mellem varerne

I det foreliggende tilfzelde er konstateringen i den anfaegtede afgerelse af, at de varer,
der er omfattet af det zeldre varemerke og af det varemeerke, der er sogt registreret i
klasse 3 og 5, er af lignende art, ikke anfaegtet af parterne.

I ovrigt er sagsegerens argument om, at den internationale registrering af
varemearket CAR FRESHNER for varer i klasse 5 ikke vedrerer de lugtfjernende
midler, der er omhandlet i det foreliggende tilfeelde, men »desinfektionsmidler;
produkter til bad; insekticider; kemiske preeparater«, ugrundet. Det er siledes
ubestridt, at dette varemeerke ligeledes er registreret for »luftopfriskende preeparater
[...] parfumer, ateriske olier [...]«, der henhorer under klasse 3.

— Ligheden mellem varemaerkerne

Ifolge retspraksis ligner to varemeerker hinanden, sifremt der efter opfattelsen i den
relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller
flere relevante henseender (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen
Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Con-
cord), Sml. II, s. 4335, preemis 30).
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Hvad angar det visuelle plan har den grafiske bestanddel, der er indeholdt i det
varemeerke, der er segt registreret, i det foreliggende tilfeelde en &benbar
dominerende karakter i helhedsindtrylkket af tegnet og overskygger betydeligt
ordbestanddelen. Betegnelsen »aire limpio« har i betragtning af, at de anvendte
typer er af ringe storrelse, og af, at betegnelsen er anbragt inden i tegningen af et
grantree, en temmelig udvisket karakter i forhold til den grafiske bestanddel.

I modszetning til, hvad sagsegeren har haevdet, er det helhedsindtryk, der fremkaldes
af den grafiske udformning, ikke af en komisk figur, men snarere af et billede, der
ligner et grantree. Tegningen af den komiske figurs ansigt og arme er integreret i den
midterste del af grantraeet, og i bunden har tegningen af de to sko, der er adskilt med
180 grader, form som en sokkel. Det morsomme og animerede anstrgg i denne figurs
treek giver den grafiske gengivelse af grantreeet et fantasifuldt preeg, hvorved det
varemeerke, der er spgt registreret, af kundekredsen ville kunne blive anset for en
morsom og animeret variant af det sldre varemseerke. Det varemserke, der er sogt
registreret, bestar derfor af et tegn, hvis dominerende bestanddel er et omrids, der
ligner et grantrae, som det eldre varemaerke bestér af, Det er denne bestanddel, som
primeert vil blive opfattet af forbrugeren og veere afggrende for hans valg, s meget
desto mere som der i det foreliggende tilfelde er tale om dagligvarer, der seelges i
selvbetjeningsbutikker.

Den grafiske gengivelse, der svarer til et grantree, fremstar derfor pa det visuelle plan
som den dominerende bestanddel i helhedsindtrykket af det varemeerke, der er spgt
registreret.

Pa det begrebsmeessige plan er de omhandlede tegn begge knyttet til omridset af
grantraeet. Henset til det indtryk de giver og til, at udtrykket »aire limpio« ikke har
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nogen bestemt betydning for den italienske kundekreds, ma det bekraeftes, at der er
begrebsmaessig lighed mellem dem.

Det folger heraf, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at de omtvistede tegn,
idet de gjorde brug af billeder, som var sammenfaldende med hensyn til det, de soger
at gengive, dvs. omridset af et grantree, lignede hinanden pa det begrebsmaessige
plan. P4 det fonetiske plan er der en forskel som folge af, at det ldre varemeerke,
der er et rent grafisk varemserke, kan gengives mundtligt ved hjelp af en beskrivelse
af tegnet, mens det varemerke, der er genstand for registreringsansegningen, kan
nzevnes mundtligt ved at udtale dets ordbestanddel, dvs. »aire limpio«.

— Risikoen for forveksling

Risikoen for forveksling er ifolge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen
kan antages, at de pageeldende varer eller tjenesteydelser hidrorer fra den samme
virksomhed eller i givet fald fra gkonomisk forbundne virksomheder. Ifolge samme
retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i
henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pageeldende tegn
og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle de
faktorer, der Lkarakteriserer det foreliggende tilfeelde, navnlig at ligheden mellem
tegnene og ligheden mellem de pageldende varer og tjenesteydelser stir i et
indbyrdes afhwngighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01,
Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY
HILLS), Sml. II, s. 2821, preemis 30-32).

Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for sa vidt angar de omtvistede tegns
visuelle, fonetiske eller begrebsmeessige lighed skal imidlertid vaere baseret pa
hethedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der
har serpreg eller er dominerende (Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01,
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Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/
BASS), Sml. II, 5. 4335, preemis 47).

Desuden skal det bemaerkes, at der er stgrre risiko for forveksling, jo steerkere det
@ldre varemeerkes serpreeg er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebs-
meessige lighed, der skyldes, at to varemerker anvender billeder, hvis meningsind-
hold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfeelde, hvor det eldre
varemeerke har en seerlig grad af seerpraeg, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i
offentligheden (SABEL-dommen, naevnt i preemis 52 ovenfor, preemis 24).

Eftersom de omhandlede varer i det foreliggende tilfeelde er dagligvarer, er den
relevante kundekreds gennemsnitsforbrugeren, som anses for at veere almindeligt
oplyst, rimeligt opmeerksom og velunderrettet. Gennemsnitsforbrugeren af de
pageldende varer vil ikke udvise nogen seerlig opmeerksomhed ved kebet af dem.

Forbrugeren vil siledes normalt selv veelge de omhandlede varer og vil derfor have
en tendens til forst og fremmest at stole pa det billede af varemeerket, der er pafert
disse varer, dvs. omridset af et grantree.

I betragtning af dels, at de omhandlede varer er af lignende art, og at de omhandlede
varemerker visuelt og begrebsmeessigt ligner hinanden, dels at det seldre varemeerke
har en seerlig grad af serpreeg i Italien, ma det herefter konstateres, at
appelkammeret ikke begik en fejl ved at konkludere, at der var risiko for forveksling.

I - 2730



103

L & D MOD KHIM — SAMANN (AIRE LIMPIO)

Denne konklusion svakkes ikke af de argumenter, som sagsegeren har anfort.

14 For det forste er sagsegerens argument om, at det zldre varemzerke har en svag grad

105

af seerpreeg som folge af, at omridset af grantraeet er beskrivende for de omhandiede
varer, grundlest. Som Harmoniseringskontoret med rette har anfort, er det zldre
varemerke nemlig ikke blot en virkelighedstro gengivelse af et grantrae. Det
gengivne grantree er stiliseret og har andre szrlige kendetegn. Det har en meget kort
stamme, og det er placeret pa en rektanguler bund, der fungerer som sokkel.
Desuden har det wldre varemeerke, som allerede fastslaet, fiet en saerlig grad af
seerpreeg i betragtning af, at det er velkendt. Endvidere er sagsegerens argument
vedrerende det britiske patentkontors retningslinjer, hvori det bekreeftes, at omridset
af grantraeet har en beskrivende karakter i forhold til de omhandlede varer,
irrelevant, eftersom EF-varemaerkesystemet er et selvsteendigt system, der bestar af
en helhed af regler, og idet det forfolger formal, der er serlige for det, er dets
anvendelse uafhangig af alle nationale systemer, og lovligheden af appelkamrenes
afgorelser skal udelukkende vurderes pa grundlag af forordning nr. 40/94, som
denne fortolkes af Fellesskabets retsinstanser (Rettens dom af 11.5.2005, sag
T-31/03, Grupo Sada mod KHIM — Sadia (Sadia/Grupo Sada), Sml. 1I, s. 1667,
praemis 84).

For det andet skal sagsagerens argumenter, hvormed det soges pévist, at det ldre
varemearke skulle have veeret udelukket fra registrering, dels fordi det i det
veesentlige kun bestod af formen pd den vare, som markedsfores under dette
varemerke, dels fordi det eeldre varemerkes udformning, dvs. omridset af et
grantrae, var nedvendig for at opné det tekniske resultat, der tilsigtes med varen,
forkastes. Sagsogeren kan séiledes under alle omsteendigheder ikke i en indsigelsessag
péberdbe sig en absolut registreringshindring som vaerende til hinder for, at en
national myndighed eller Harmoniseringskontoret gyldigt kan registrere et tegn. De
absolutte registreringshindringer i artikel 7 i forordning nr. 40/94 skal ikke
behandles inden for rammerne af en indsigelsessag, og denne artikel er ikke blandt
de bestemmelser, med hensyn til hvilke lovligheden af den anfegtede afgorelse skal
vurderes (Rettens dom af 30.6.2004, sag T-186/02, BMI Bertollo mod KHIM —
Diesel (DIESEL/dieselit), Sml. 11, s. 1887, praemis 71).
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Endelig bemeerkes for det tredje, at den dom, som sagsggeren under retsmedet
fremlagde og paberébte sig, der blev afsagt den 5. april 2005 af Tribunal Supremo,
hvorved sagsegeren endeligt blev tildelt rettighederne til det spanske varemeerke
Aire Limpio nr. 2 033 859, er uden relevans i det foreliggende tilfeelde. Som det
allerede er blevet preeciseret, skal lovligheden af appelkamrenes afgarelser séiledes
udelukkende vurderes pa grundlag af forordning nr. 40/94, som denne fortolkes af
Feellesskabets retsinstanser (dlommen i sagen Sadia/Grupo Sada, neevnt i preemis 104
ovenfor, preemis 84).

Det folger af det ovenfor anfprte, at det forste anbringende vedrerende
tilsidesaettelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal forkastes som
ugrundet.

Andet anbringende vedrorende tilsidescettelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

Sagsegeren har gjort geeldende, at den anfegtede afgorelse blev truffet i strid med
artikel 73 i forordning nr. 40/94.

Ifolge denne artikel og ifelge retspraksis skal begrundelsen for en bebyrdende
afgorelse give afggrelsens adressat de oplysninger, der er ngdvendige for, at den
pageeldende kan afgore, om afgorelsen er korrekt, og skal gere det muligt for
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Feellesskabets retsinstanser at udeve kontrol med hensyn til afgorelsens lovlighed
(Rettens dom af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mod KHIM —
Educational Services (IIs/ELS), Sml. 11, s. 4301, praemis 59).

Savel Indsigelsesafdelingen — i afgerelsen af 25. februar 2003 — som appelkam-
meret begraensede allerede deres bedemmelse til pa den ene side det varemaerke, der
er sogt registreret, og p& den anden side til EF-varemeerkeregistrering nr. 91 991. For
at fastsla, at der foreld en relativ registreringshindring i henhold til artikel 8, stk. 1,
litra b), i forordning nr. 40/94, stettede appelkammeret sig imidlertid ogsa pa
dokumenter vedrerende andre varemerker. Begrundelsen for den anfwegtede
afgorelse vedrarte folgelig eldre varemeerker, som appelkammeret selv havde
udelukket fra den sammenlignende analyse til afggrelse af, om der var risiko for
forveksling. Den anfegtede afgorelses begrundelse er derfor ufuldsteendig, og
appelkammeret har tilsidesat artikel 73 i forordning nr. 40/94.

Heroverfor har Harmoniseringskontoret — stottet af intervenienten — anfart, at
sagsegeren havde haft muligheden for at imgdegé indholdet af de dokumenter og
beviser, som den anfegtede afgorelse var stattet pA med henblik pa at fastleegge det
udbredte kendskab til og den langvarige brug af varemaerke nr. 91 991 i Italien, da
disse dokumenter havde veeret fremlagt under sagen for Indsigelsesafdelingen.
Sagsegeren har imidlertid ikke anfegtet rigtigheden af disse oplysninger.

For sd vidt angar den omstendighed, at nzevnte dokumenter omhandlede et
varemarke, der af processkonomiske hensyn var blevet udelukket fra sammen-
ligningen, betyder denne udelukkelse pa ingen made, at disse dokumenter var uden
betydning for den italienske kundekreds’ opfattelse af det wldre varemeerke, som
den anfegtede afgorelse er stottet pd. Neermere bestemt har Harmoniseringskon-
toret aldrig erkleeret, at denne udelukkelse indebar, at de omtvistede dokumenter
ikke ville blive taget i betragtning ved vurderingen af den italienske kundekreds’
opfattelse af det varemaerke, som den anfeegtede afgorelse er stottet p4, idet de to
paberdbte varemerker er sammenfaldende med hensyn til deres grafiske bestanddel.
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Sagsegerens proceduremeessige rettigheder er siledes ikke blevet tilsidesat ved den
anfeegtede afgorelse, da sagsageren havde haft lejlighed til at udtale sig om de beviser
og dokumenter, der blev anvendt til at fastleegge det udbredte kendskab til og den
langvarige brug af det eeldre varemeerke.

Rettens bemeerkninger

Harmoniseringskontorets afggrelser skal begrundes, jf. artikel 73 i forordning
nr. 40/94. Desuden er det i regel 50, stk. 2, litra h), i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemforelsesbestemmelser til forordning
nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) bestemt, at appelkammerets afggrelse skal indeholde
begrundelserne for afgorelsen. Det bemeerkes herved, at begrundelsespligten i
henhold til disse bestemmelser svarer til den, der er fastsat i artikel 253 EF
(Domstolens dom af 21.10.2004, sag C-447/02 P, KWS Saat mod KHIM, Sml. I,
s. 10107, preemis 64, og Rettens dom af 28.4.2004, forenede sager T-124/02 og
T-156/02, Sunrider Corporation mod KHIM — Vitakraft Werke Wiithrmann og
Friesland Brands (VITAKRAFT og VITA/VITATASTE og BALANCE og BALANS/
META BALANCE 44), Sml. 11, s, 1149, preemis 72).

Det fplger af fast retspraksis, at begrundelsen i henhold til artikel 253 EF klart og
utvetydigt skal angive, hvilke overvejelser udstederen af akten har gjort sig. Formalet
med begrundelsespligten er dels, at de bererte personer kan fi kendskab til
grundlaget for den trufne foranstaltning, for at de kan forsvare deres rettigheder, dels
at Feellesskabets retsinstanser kan efterprave beslutningens lovlighed (Domstolens
dom af 14.2.1990, sag C-350/88, Delacre m.fl. mod Kommissionen, Sml. ], s, 395,
preemis 15, og dommen i sagen KWS Saat mod KHIM, neevnt i preemis 113 ovenfor,
preemis 65, samt dommen i sagen VITAKRAFT og VITA/VITATASTE og
BALANCE og BALANS/META BALANCE 44, nzvnt i preemis 113 ovenfor,
preemis 73).
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Dertil kommer, at det folger af artikel 73 i forordning nr. 40/94, at Harmonise-
ringskontorets afgorelser kun mé stottes pa grunde, som parterne har haft lejlighed
til at udtale sig om. Denne bestemmelse omhandler savel forhold af faktisk og retlig
art som beviser.

Retten til at blive hort omfatter imidlertid de forhold af faktisk eller retlig art, som
danner grundlag for beslutningsprocessen, men ikke det endelige standpunkt, som
administrationen agter at indtage (Rettens dom af 7.6.2005, sag T-303/03, Lidl
Stiftung mod KHIM — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), Sml. II, s. 1917, preemis
62).

I det foreliggende tilfelde angiver den anfemgtede afgorelse klart og utvetydigt
appelkammerets argumentation. Som det fremgar af ordlyden af den anfaegtede
afgorelse, der angiver de argumenter, der var paberibt for appelkammeret af
sagsegeren, havde sidstnavnte haft lejlighed til at udtale sig om alle de oplysninger,
som den anfwegtede afgorelse var stottet pa, og om appelkammerets anvendelse af
beviserne vedrerende brugen af de eldre varemeerker i forbindelse med dets
bedemmelse.

Da det siledes ikke er godtgjort, at der er sket tilsideszettelse af artikel 73 i
forordning nr. 40/94, skal det andet anbringende forkastes og Harmoniseringskon-
toret frifindes i det hele.

Sagens omlkostninger

I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement paleegges det den tabende
part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom.
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10 Sagsegeren har tabt sagen og ber derfor pileegges at betale Harmoniseringskon-
torets og intervenientens omkostninger i overensstemmelse med deres péstande
herom.

Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design)
frifindes,

2) Sagsogeren betaler sagens omkostninger.

Legal Lindh Wiszniewska-Bialecka

Afsagt i offentligt retsmgde i Luxembourg den 7. september 2006.

E. Coulon H. Legal

Justitssekreteer Afdelingsformand
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