MAST-JAGERMEISTER MOD KHIM — LICORERA ZACAPANECA (VENADO MED RAMME)

RETTENS DOM (Femte Afdeling)
14. december 2006

I de forenede sager T-81/03, T-82/03 og T-103/03,

Mast-Jigermeister AG, Wolfenbiittel (Tyskland), ved avocat C. Drzymalla,

sagseger,

mod

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

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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Licorera Zacapaneca SA, Santa Cruz (Guatemala), ved avocats L. Corno Caparrds
og B. Uriarte Valiente,

angdende tre sager om annullation af afgerelser truffet den 19. december 2002 (sag
R 412/2002-1 og R 382/2002-1) og den 14. januar 2003 (sag R 407/2002-1) af Forste
Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemzerker og
Design) vedrerende indsigelsessager mellem Licorera Zacapaneca SA og Mast-
Jagermeister AG,

har

DE EUROPZISKE FALLESSKABERS RET
I FORSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne E. Martins Ribeiro og
K. Jiirimae,

justitssekreteer: fuldmeegtig K. Andov4,

under henvisning til steevningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den
3. marts 2003 (sag T-81/03 og T-82/03) og den 19. marts 2003 (sag T-103/03),

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrifter, der blev indleveret til
Rettens Justitskontor den 14. december 2004 (sag T-81/03 og T-82/03) og den
15. december 2004 (sag T-103/03),

under henvisning til intervenientens svarskrifter, der blev indleveret til Rettens
Justitskontor den 15. december 2004,
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under henvisning til beslutningerne om udseettelse af 16. juni 2003, 5. december
2003 og 22. april 2004,

under henvisning til kendelsen om forening afsagt den 1. juni 2006,

under henvisning til den mundtlige forhandling og efter retsmadet den 13. juli 2006,

afsagt folgende

Dom

Sagens baggrund

Den 13. november 1998 indgav Licorera Zacapaneca SA i henhold til Radets
forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemeerker (EFT 1994 L 11,
s. 1), som @ndret, tre ansegninger om registrering af EF-varemeerker til Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked (Varemeerker og Design) (herefter »Harmonise-
ringskontoret«).

De tre varemerker, der er ansogt registreret (herefter samlet benzevnt »de ansogte
varemeerker«), er de nedenfor gengivne figurmeerker, for hvilke der er ansegt om
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farverne sort, guldfarvet og hvid, samt — alene for si vidt angar de ansegte
varemeerker i sag T-81/03 og T-103/03 — red:

(affaire T-81/03) (sag T-82/03) (sag T-103/03)

De varer, som varemerkeansggningerne vedrerer, er de samme i alle tre tilfeelde og
henhgrer under klasse 32 og 33 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedregrende
international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af
varemeerker, som revideret og eendret. Neermere bestemt omfatter fortegnelsen over
de varer, for hvilke der er ansegt om registrering, siledes som begreenset af
intervenienten den 7. februar 2000, folgende varer:

— klasse 32: »Mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige
drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre preeparater til fremstilling af
drikke«

— klasse 33: »Rom, romlikerer og akvavitter«.

De to EF-varemeerkeansogninger, der er genstand for sag T-81/03 og T-82/03, blev
offentliggjort i EF-varemcerketidende nr. 88/99 den 8. november 1999.
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Den 24. november 1999 rejste Mast-Jagermeister AG i medfor af artikel 42, stk. 1, i
forordning nr. 40/94 to indsigelser mod disse ansegninger. Indsigelserne var stottet
pa sagsegerens eldre EF-figurmeerke registreret den 16. oktober 1998 under
nr. 337 337 (herefter »det seldre varemeerke«) og gengivet nedenfor:

De varer, for hvilke det seldre varemeerke er registreret, henherer under klasse 18, 25,
32 og 33 i Nice-arrangementet og svarer til folgende beskrivelse:

— klasse 18: »Paraplyer, parasoller«

— klasse 25: »Bekleedningsgenstande, fodtej og hovedbekleedning«

— klasse 32: »Ikke-alkoholholdige drikke«

— klasse 33: »Vin, mousserende vin, frugtvin, mousserende frugtvin, spirituosa«.
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7 De grunde, der var anfort til stotte for hver indsigelse, var identiteten mellem det
ansggte varemeerke og det wldre varemerke samt risikoen for forveksling mellem
disse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i
forordning nr. 40/94.

s Intervenientens tredje varemeerkeansegning, der er genstand for sag T-103/03, blev
offentliggjort i EF-varemcerketidende nr. 38/2000 den 15. maj 2000.

s Den 31. maj 2000 rejste sagsegeren en indsigelse mod denne ansggning, der var
stottet pd det xldre varemeerke, som er naevnt i preemis 5 ovenfor, samt pa selskabets
eldre EF-figurmeerke registreret den 15. oktober 1998 under nr. 135 228 (herefter
»det andet eeldre varemeerke«) og gengivet nedenfor:
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1 De varer, for hvilke det andet eldre varemeerke er registreret, henhorer under klasse
33 i Nice-arrangementet og svarer til folgende beskrivelse: »alkoholholdige drikke
(dog ikke al)«.
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De grunde, der var anfort til stgtte for indsigelsen, var identiteten mellem det
ansggte varemerke og de to eeldre varemeerker samt risikoen for forveksling mellem
disse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i
forordning nr. 40/94.

I sine bemeerkninger til begrundelserne for sine tre indsigelser, som blev fremlagt
den 2. juni 2000 (sag T-81/03), den 27. april 2000 (sag T-82/03) og den 3. november
2000 (sag T-103/03) samt ved skrivelser af 27. september 2000 (sag T-81/03 og
T-82/03), paberdbte sagsogeren sig resultaterne af to opinionsundersggelser
foretaget i Tyskland i 1994 og i 1999. I undersogelsen fra 1994 blev det konkluderet,
at varemeerket Jagermeister for 88% af den voksne tyske befolkning blev forbundet
med alkoholholdige drikke. Ifolge undersogelsen fra 1999 var 70% af den tyske
befolkning i stand til at skabe en forbindelse mellem navnet »Jdgermeister« og en
sort og hvid gengivelse af et hjortehoved.

Ved tre afgorelser af henholdsvis 25. marts 2002 (sag T-81/03), 27. februar 2002 (sag
T-82/03) og 14. marts 2002 (sag T-103/03) gav indsigelsesafdelingerne medhold i
indsigelserne og afslog de tre registreringsansggninger i deres helhed med den
begrundelse, at der i betragtning af ligheden mellem de omtvistede tegn og som
folge af, at de omhandlede varer delvist var af samme art og delvist af lignende art,
var risiko for forveksling i Spanien. Med hensyn til de to opinionsundersagelser, der
var fremlagt af sagsegeren, var indsigelsesafdelingerne af den opfattelse, at
undersggelsen fra 1994 var irrelevant, da den vedrerte kendskabet pa markedet til
varemeerket Jigermeister og ikke til det eldre varemeerke. For sd vidt angik den
anden opinionsundersegelse foretaget i 1999 konstaterede indsigelsesafdelingerne i
afgarelserne vedrarende de indsigelser, der er genstand for sag T-81/03 og T-82/03,
at sagsogeren ikke inden for den fastsatte frist for at feerdiggere sine indsigelser
havde fremlagt en afbildning af den tegning, der blev vist til de adspurgte personer. I
sin afgorelse vedrorende den indsigelse, der er genstand for sag T-103/03, tog
Indsigelsesafdelingen heller ikke hensyn til denne underseogelse, i forbindelse med
hvilken alle oplysninger var blevet fremlagt rettidigt, med den begrundelse, dels at
det ikke var blevet godtgjort, at ordbestanddelen »venado especial« pd andre
relevante omrdder uden for Spanien havde en indvirkning, der svarede til
indvirkningen pé& kundekredsen i dette land, dels at tilstedeveerelsen af en risiko
for forveksling i Spanien var tilstreekkelig til at afsld den omtvistede vare-
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meerkeansogning 1 dens helhed. Endelig koncentrerede Indsigelsesafdelingen i
samme afgerelse sin vurdering om risikoen for forveksling mellem det ansggte
varemerke i denne sag og det seldre varemeerke og foretog ikke en sammenligning af
det ansogte varemeerke med det andet eldre varemeerke.

Den 25. april 2002 (sag T-82/03) og den 10. maj 2002 (sag T-81/03 og T-103/03)
indbragte intervenienten i medfer af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 tre klager
over de nevnte afgorelser truffet af indsigelsesafdelingerne.

Ved afgerelser af 19. december 2002 (sag R 412/2002-1, der er genstand for sag
T-81/03, og sag R 382/2002-1, der er genstand for sag T-82/03) og afgarelse af
14. januar 2003 (sag R 407/2002-1, der er genstand for sag T-103/03) (herefter
samlet benzevnt »de anfegtede afgorelser«) tog Ferste Appelkammer ved
Harmoniseringskontoret intervenientens klager til folge og afslog derfor sagsegerens
indsigelser. De anfegtede afgorelser blev meddelt sagsageren den 2. januar 2003 (sag
T-81/03 og T-82/03) og den 20. januar 2003 (sag T-103/03).

Appelkammeret fandt i det veesentlige, at der pa trods af, at visse af de omtvistede
varer indeholdt i klasse 32 og 33 var af samme art, ikke var nogen bydende
nedvendig grund til at antage, at der var risiko for forveksling mellem de ansogte
varemeerker og det eeldre varemeerke for den store offentlighed i en hvilken som
helst del af Feellesskabet, og det som folge af forskellen mellem neevnte varemeerker
pa det visuelle og fonetiske plan samt den omsteendighed, at der ikke var en hgj grad
af begrebsmeessig lighed mellem dem. Denne konklusion, der i det veesentlige var
stottet pa appelkammerets sammenligning af de omtvistede tegn, var underbygget
af, at tegningen af en hjort eller et hjortehoved var hyppig med henblik pa at beskytte
en raekke drikkevarer, hvilket bekreeftedes af otte EF-varemeerkeregistreringer og en
sogning i Det Forenede Kongeriges varemeerkeregister foretaget af egen drift af
appelkammeret.
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Med hensyn til de to opinionsundersogelser fremlagt af sagsegeren stadfeestede
appelkammeret i sine afggrelser af 19. december 2002 (sag T-81/03 og T-82/03) i det
veesentlige indsigelsesafdelingernes standpunkter. I afgerelsen af 14. januar 2003
(sag T-103/03) stadfeestede appelkammeret ligeledes Indsigelsesafdelingens konklu-
sion om, at undersogelsen fra 1994 var irrelevant. For s vidt angik undersogelsen fra
1999 var appelkammeret af den opfattelse, at resultaterne heraf ikke gav oplysninger
om opfattelsen hos den tyske forbruger, safremt denne blev stillet over for et billede
af et hjortehoved, der var forskellig fra billedet af hjortehovedet i sagsegerens
varemerke og ledsaget af de udenlandske ord »venado especial«. Ifglge
appelkammeret var det i et sddant tilfeelde vanskeligt at antage, at forbrugerne
fortsat ville forbinde det pageldende billede med en vare fra sagsegeren (Mast-
Jagermeister). Selv om appelkammeret siledes medgav, at det eldre varemeerke
havde en steerkere grad af serpreeg i Tyskland, indebar dette pa ingen made, at den
tyske kundekreds ville forveksle det ansegte varemeerke med det hjortehoved, der
var kendetegnede for sagsegerens varer. Endelig bekreeftede appelkammeret i den
samme afgorelse Indsigelsesafdelingens argumenter med hensyn til kun at tage
hensyn til det sldre varemeerke, der er nevnt i preemis 5 ovenfor, ved bedemmelsen
af risikoen for forveksling i denne sag, da dette varemerke var mere neert besleegtet
med det ansegte varemeerke. Siledes ville det i tilfeelde af, at der var risiko for
forveksling mellem det ansegte varemerke og det eldre varemeerke, vere
unedvendigt at bedemme det andet eeldre varemeerke. Omvendt ville denne risiko
i tilfeelde af, at der ikke var risiko for forveksling mellem det ansogte varemeerke og
det eeldre varemeerke, s& meget desto mere veere udelukket mellem det ansegte
varemeerke og det andet celdre varemeerke.

Parternes pastande

Sagsaegeren har nedlagt folgende péstande:

— De anfegtede afgorelser annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
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19 Harmoniseringskontoret har nedlagt folgende pastande:

— Principalt:

— De anfeegtede afgorelser annulleres.

— Intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne eller hver part
tilpligtes at beere sine egne omkostninger.

— Subsidieert:

— Frifindelse.

— Sagsegeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

2 Intervenienten har nedlagt folgende pastande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsageren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
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Under retsmedet har Harmoniseringskontoret frafaldet sin pastand om, at
intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne i tilfeelde af, at der bliver
givet medhold i segsmélet, og har preeciseret, at hver part i dette tilfeelde skal
tilpligtes at beere sine egne ombkostninger. Retten har fort denne endring til
retsbogen.

Under retsmeadet har intervenienten tilfgjet en pastand vedrerende sagsomkostnin-
gerne, der bestdr i, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale intervenientens
omkostninger i tilfeelde af, at de anfegtede afgerelser bliver annulleret. Interve-
nienten har til stotte for denne péstand gjort geeldende, at Harmoniseringskontoret
med sin principale pastand har tilsluttet sig sagsegerens pastand om annullation af
de anfeegtede afgorelser. Det fremgér imidlertid af Domstolens dom af 12. oktober
2004, Vedial mod KHIM (sag C-106/03 P, Sml. I, s. 9573, preemis 26), at den
omstendighed, at Harmoniseringskontoret indtager dette standpunkt, udger en
tilsideseettelse af intervenientens berettigede forventning om, at Harmoniserings-
kontoret for Retten vil forsvare de afgorelser, der er truffet af kontorets egne
appelkamre. Retten har fort denne endring til retsbogen.

Formaliteten vedrorende Harmoniseringskontorets principale pastand

Parternes argumenter

Harmoniseringskontoret har anfert, at dets principale pastand om, at de anfegtede
afgorelser annulleres, kan antages til realitetsbehandling. Harmoniseringskontoret
har i denne henseende paberabt sig den retspraksis, hvorefter det ikke er forpligtet
til systematisk at forsvare enhver afgorelse truffet af et appelkammer, men kan
tilslutte sig sagsogerens pastand eller endog overlade afgorelsen til Rettens sken
(Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals
(BIOMATE), Sml. II, s. 1845, preemis 34 og 36).
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Rettens bemcerkninger

Det bemeerkes, at Harmoniseringskontoret med sin principale pastand har nedlagt
pastand om, at Retten annullerer de anfeegtede afgarelser. Til statte for denne
pastand har Harmoniseringskontoret fremfeort argumenter, hvormed det soges
godtgjort, at appelkammeret begik en fejl ved at afvise tilstedeveerelsen af en risiko
for forveksling i det foreliggende tilfeelde.

I denne henseende bemeerkes, at i en sag, hvorunder der er nedlagt pastand om
annullation af en afgeorelse truffet af et appelkammer i forbindelse med en
indsigelsessag, har Harmoniseringskontoret ikke kompetence til i kraft af de
anbringender, som kontoret gor geeldende over for Retten, at eendre sagens
genstand, siledes som den folger af de péstande og anbringender, som er fremsat af
henholdsvis varemeerkeansegeren og indsigeren (dommen i sagen Vedial mod
KHIM, neevnt i preemis 22 ovenfor, preemis 26; jf. Rettens dom af 1.2.2006, forenede
sager T-466/04 og T-467/04, Dami mod KHIM — Stilton Cheese Makers
(GERONIMO STILTON), Sml. II, s. 183, preemis 29 og den deri neevnte retspraksis).

Det folger imidlertid ikke af denne retspraksis, at Harmoniseringskontoret er
forpligtet til at nedleegge pastand om frifindelse i en sag, der er anlagt til pravelse af
en afgorelse truffet af et af dets appelkamre. Selv om Harmoniseringskontoret ikke
har den nedvendige segsmalskompetence til at anleegge sag til provelse af en
afgarelse truffet af et appelkammer, er det omvendt ikke forpligtet til systematisk at
forsvare enhver anfegtet afgarelse, der er truffet af et appelkammer, eller til
nedvendigvis at nedleegge pastand om frifindelse i forbindelse med ethvert spgsmal,
der er rettet imod en sddan afgerelse (BIOMATE-dommen, nevnt i premis 23
ovenfor, preemis 34, og GERONIMO STILTON-dommen, neevnt i preemis 25
ovenfor, preemis 30).

Der er derfor intet til hinder for, at Harmoniseringskontoret tilslutter sig
sagsogerens pastand eller endog ngjes med at overlade afgerelsen til Rettens skon,
samtidig med at alle de argumenter, som Harmoniseringskontoret finder relevante,
anferes til Rettens oplysning (Rettens dom i BIOMATE-sagen, neevnt i preemis 23
ovenfor, preemis 36, Rettens dom af 25.10.2005, sag T-379/03, Peek & Cloppenburg
mod KHIM (Cloppenburg), Sml. II, s. 4633, premis 22, og Rettens dom i
GERONIMO STILTON-sagen, neevnt i preemis 25 ovenfor, premis 31).
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Til gengeeld kan Harmoniseringskontoret ikke nedleegge pastand om opheevelse eller
omgerelse af appelkammerets afgarelse pa et punkt, der ikke er neevnt i steevningen,
eller gore anbringender geeldende, der ikke er nevnt i steevningen (dommen i sagen
Vedial mod KHIM, nzevnt i preemis 22 ovenfor, preemis 34, Cloppenburg-dommen,
nzevnt i preemis 27 ovenfor, preemis 22, og GERONIMO STILTON-dommen, naevnt
i preemis 25 ovenfor, preemis 32).

[ det foreliggende tilfeelde méd det konstateres, at Harmoniseringskontoret i
forbindelse med sin principale pastand udelukkende har gjort argumenter geeldende
til statte for sagsegerens pastand om, at appelkammeret har begaet en fejl ved at
fastsla, at der ikke — i det mindste ikke i Spanien — var risiko for forveksling
mellem de omtvistede varemeerker. Harmoniseringskontorets principale pastand og
de argumenter, der er anfort til stotte herfor, kan derfor indga i sagen, for s& vidt som
de ikke gér videre end sagsogerens pastande og anbringender.

Realiteten

Sagsegeren har i hver af sagerne gjort to anbringende geeldende vedrerende for det
forste tilsidesettelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og for det
andet tilsidesxttelse af samme forordnings artikel 73. Det forste anbringende
behandles forst.

Parternes argumenter

Sagsegeren har under henvisning til retspraksis vedrgrende bedemmelsen af
risikoen for forveksling anfart, at det, eftersom det eldre varemeerke er et EF-
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varemeerke, er ngdvendigt for at vurdere neevnte risiko at anleegge den synsvinkel,
som vil blive anlagt af den berarte kundekreds i hele Den Europeiske Union. Som
det folger af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, er det imidlertid tilstreekkeligt, at
risikoen for forveksling i det mindste er til stede i en relevant del af Den Europeeiske
Union, sdsom hele en medlemsstats omrade.

Sagsegeren er af den opfattelse, at det var med rette, at appelkammeret fastslog, at
de omhandlede varer var af samme eller lignende art. Derimod har selskabet
kritiseret den sammenligning af tegnene, som appelkammeret foretog,

I denne forbindelse har sagsegeren for det forste gjort geeldende, at appelkammeret
tillagde ordet »venadoc, eller i sag T-103/03 ordene »venado especial«, for stor
betydning. Henset til betydningen af ordet »venado« pa spansk (hjort) vil ordet for
en spansktalende forbruger alene beskrive det billede, der er indeholdt i de ansggte
varemerker. Dette billede har i kraft af sin sterrelse en dominerende placering i de
ansegte varemeerker. Saledes kan ordet »venado« som felge af sin rent beskrivende
funktion i forhold til figurbestanddelen ikke tilleegges nogen markant karakter i
forhold til den spansktalende kundekreds. Ordet »especial«, der udelukkende
optreeder i det ansegte varemeerke, som er genstand for sag T-103/03, har ikke
nogen anden betydning end »speciel« og vil felgelig blive forstaet af den berorte
kundekreds som en angivelse af, at den omhandlede vare er en vare, der er forbedret
eller eendret af den samme fabrikant. Tilsvarende idéer er almindeligt anvendt og har
ikke fornedent seerpreeg.

Selv uden for den spansktalende kundekreds kan det ikke neegtes, at der er lighed
mellem de omtvistede tegn pé grund af tilstedeveerelsen af bestanddelen »venado« i
de ansogte varemeerker. Néar det eeldre varemeerke udelukkende bestar af et
figurtegn, er det ifolge sagsegeren figurbestanddelen i et yngre blandet varemeerke,
dvs. et ord- og figurmeerke, der giver anledning til forveksling. Sidstneevnte
varemerkes ordbestanddel vil ganske vist kunne foraege risikoen for forveksling
yderligere som i det foreliggende tilfeelde, hvor denne bestanddel begrebsmeessigt
svarer til figurbestanddelen i de ansegte varemeerker. Til gengeeld er sagsegeren af
den opfattelse, at ordbestanddelen i et yngre blandet tegn ikke i noget tilfeelde kan
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fremheeve forskellen mellem dette tegn og et @ldre varemeerke, som ikke indeholder
en ordbestanddel, eftersom en sammenligning af denne ordbestanddel med det
eldre figurmerke pa forhand er udelukket. Ifolge sagsogeren vil kundekredsen
saledes sammenligne det billede, den har i erindringen af det eeldre figurmeerke, med
figurbestanddelen i det yngre varemerke. En anderledes vurdering af dette
sporgsmdl ville ene og alene fare til, at en — identisk eller neesten identisk —
efterligning af det celdre figurtegn tillades i et yngre tegn, sd leenge et hvilket som
helst ord seettes sammen hermed, herunder ord, der blot svarer til en beskrivelse
med ord af figurtegnet.

Ifolge sagsegeren adskiller det foreliggende tilfeelde sig fra de tilfeelde, hvor sével det
eeldre varemeerke som det ansegte varemeerke bestdr af en kombination af ord- og
figurbestanddele. I disse tilfeelde kan det af og til forekomme, at det eldre
varemeerkes ordbestanddel er sd markant, at den bergrte kundekreds kun husker
dette varemeerke ved hjeelp af dets ordbestanddel, og at den stillet over for et yngre
ord- og figurtegn kun tager afgerende hensyn til de ordbestanddele, der er indeholdt
i de omtvistede tegn.

Det folger heraf, at der ved sammenligningen af de omtvistede tegn skal tages
hensyn til de ansegte varemeerkers figurbestanddel som den afgerende bestanddel,
og dette sd meget desto mere som de varer, der er omfattet af varemeerkerne, er
dagligvarer, der primeert kebes efter at veere blevet set, hvilket giver figurbestand-
delen en serlig betydning.

For det andet har sagsegeren gjort geeldende, at appelkammeret i denne sammen-
heeng med urette tog hensyn til farvesammenseetningen i de ansegte varemeerker.
Saledes omfatter registreringen af det eeldre varemeerke i sort og hvid enhver
farvesammenseetning, herunder at der bruges en gylden farve til rammen formet
som en cirkel og til omridset af hjortehovedet. Den omstendighed, at det ansagte
varemeerke i sag T-103/03 er indtegnet i en ramme af sorte og rade linjer og siledes
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kan give indtryk af, at der er tale om en etiket, er ligeledes uden betydning. Da denne
ramme er en geometrisk grundfigur, vil den bergrte kundekreds ikke tillegge den
nogen betydning. Desuden bestar det andet ldre varemeerke ogsa i en etiket, mens
det eeldre varemeerke ogsd ofte er gengivet pa en etiket.

For det tredje har sagsegeren anfort, at appelkammeret tillagde detaljeforskellene
mellem de ansggte varemeerker og det sldre varemeerke for stor betydning i forhold
til de meget store ligheder, der er mellem disse varemeerker. Den bergrte kundekreds
vil saledes kun i erindringen bevare et omtrentligt indtryk af figurtegnene og ikke af
deres detaljer, sdsom den omstendighed, at hjortens pels er antydet og dens hoved
er tegnet som en indgravering i det wldre varemeerke, mens de ansegte varemeerker
ikke har sddanne kendetegn. Det forholder sig p4 samme made med hjortens gevir,
som er skaret over i de ansegte varemerker, mens det i det eldre varemerke er
gengivet i sin helhed, og med den omstendighed, at det kors omgivet af en glorie,
der er til stede i det eeldre varemeerke, mangler i de ansegte varemeerker.

Sagsegeren har anfort at helhedsindtrykket af det eldre varemeerke er kendetegnet
ved den portreetagtige gengivelse af et hjortehoved, som inden i en cirkel gor direkte
front mod den, der betragter den. Den imagineere linje, der lober fra panden ned
over snuden ind til hjortens mule, forleenges vertikalt igennem dyrets hals. @rerne er
placeret i en vinkel pa ca. 45° i forhold til denne vertikale linje, og geviret begynder
lige bag ved ererne.

De ansggte varemeerker er ogsd kendetegnet ved en sddan imaginer ret linje, der
forleenges igennem halsen, og som lgber fra panden ned over snuden ind til hjortens
mule. Desuden er hjortens orer ogsé placeret i en vinkel pé ca. 45° i forhold til denne
vertikale linje, og geviret begynder ligeledes lige bag ved grerne. Endelig er
hjortehovedet savel i de ansagte varemeerker som i det seldre varemerke skaret over
i halshgjde ved hjelp af en cirkel, og de to tegninger er karakteriseret ved deres haje
grad af symmetri og viser begge en stiliseret afbildning af et hjortehoved, idet
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abstraktionsgraden kun er en smule sterre i de ansagte varemeerker. I modseetning
til den holdning, appelkammeret indtog, er de cirkler, hvori de to hjortehoveder er
indtegnet, ikke blot et dekorativt tilbehor, men afgreenser de to billeder og giver dem
deres form. Denne bestanddel forsterker ligheden mellem helhedsindtrykkene af de
omtvistede tegn. Til gengeld er den rektanguleere ramme i to af de ansegte
varemeerker (sag T-81/03 og T-103/03) faktisk kun et dekorativt tilbeher, der ikke vil
blive opfattet af den bergrte kundekreds.

Det er desuden péfaldende, at det hjortehoved, der er indeholdt i de ansegte
varemeerker, fremstér som et let beskaret billede af det hjortehoved, der er indeholdt
i de eldre varemerker. Hvis man forstorrer billedet af det hjortehoved, der er
indeholdt i det eeldre varemeerke, ved at »zoome ind pé« hjortehovedet, vil hjortens
gevir siledes ogsa forsvinde uden for cirklen. Denne virkning foreger risikoen for
forveksling mellem de omtvistede tegn som folge af det ufuldsteendige billede, som
den bergrte kundekreds har af disse tegn.

Sagsegeren har ligeledes gjort geeldende, at den omsteendighed, at motivet med et
kors, der er omkranset af en glorie, mangler i de ansegte varemeerker, ikke kan
etablere en tilstreekkelig grad af differentiering af tegnene. For det forste er
indtrykket af straler til stede i de ansagte varemeerker, neermere bestemt i den cirkel,
der er en del af disse varemerkers figurbestanddel. For det andet vil de ansagte
varemeerker kunne opfattes som en modernisering af det sldre varemeerke. Det var
med urette, at appelkammeret afviste sidstneevnte argument med den begrundelse,
at forskellene mellem tegnene var for tydelige. I betragtning af de omstendigheder,
sagsegeren har anfort, vejer disse forskelle ifolge selskabet ikke seerlig tungt i forhold
til ligheden mellem tegnene. Desuden viser intervenientens eldre varemeerker, at
selskabet selv har moderniseret sit tegn.

Endvidere adskiller naerveerende sag sig fra den, der gav anledning til Domstolens
dom af 11. november 1997, SABEL (sag C-251/95, Sml. L, s. 6191). For det farste
skulle Domstolen i sidstneevnte sag besvare et preejudicielt spergsmail og skulle ikke
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treeffe afgorelse om risikoen for forveksling mellem de to omtvistede tegn. For det
andet vil ordet »venado« i den foreliggende sag — i modseetning til, hvad der var
tilfeeldet med ordet »sabél« i den pdgeldende sag — i den spansktalende verden
blive opfattet i betydningen »hjort« og har felgelig ikke nogen selvstendig betydning
i forbindelse med sammenligningen mellem de omhandlede varemeerker, eftersom
det er beskrivende for det billede, der er indeholdt i de ansagte varemeerker. For det
tredje var ordet »sabel« integreret i varemeerkets figurbestanddel, mens ordet
»venado« star adskilt fra figurbestanddelen i de ansagte varemerker. For det fjerde
og frem for alt er ligheden mellem varemeerkerne i det foreliggende tilfeelde ikke
begreenset til en lighed mellem de omhandlede motiver, men der er en meget hgj
grad lighed i méaden, hvorpa disse motiver er gengivet.

I ovrigt viser den omstendighed, at tre forskellige indsigelsesafdelinger ved
Harmoniseringskontoret med tre forskellige personsammenseetninger uaftheengigt
af hinanden er ndet frem til den samme konklusion om, at der er en lighed mellem
de ansegte varemeerker og det eldre varemeerke, at meget steerke argumenter taler
for en risiko for forveksling. Desuden néede den tredje indsigelsesafdeling frem til en
lignende konklusion i afgerelse nr. 3006/2000 af 12. december 2002.

Endelig er sagsogeren af den opfattelse, at det i betragtning af ligheden mellem de
omtvistede tegn ikke er nedvendigt at bevise, at det ldre varemeerke har en aget
grad af seerpreeg.

Under alle omstendigheder har sagsogeren anfart, at selv om det ganske vist er
korrekt, at selskabet ikke i sag T-81/03 og T-82/03 fremlagde de figurtegn, der la til
grund for den anden opinionsundersogelse foretaget i 1999, inden for fristerne,
havde sagsogeren imidlertid beskrevet figurtegnet i sine indleg for indsigelsesaf-
delingerne af 27. september 2000, sdledes at der ikke var nogen tvivl mellem
parterne vedrarende dette spergsmal. Desuden forstod intervenienten udmeerket
indholdet af og grundlaget for denne undersggelse og har ikke bestridt resultatet
heraf, men har udelukkende gjort geeldende, at undersogelsen var begreenset til
Tyskland. I sag T-103/03, i forbindelse med hvilken det tegn, der var genstand for
undersegelsen, blev fremlagt inden for fristerne, har sagsegeren anfort, at
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appelkammeret foretog en forkert retsanvendelse ved at afvise at tage hensyn til
resultatet af naevnte undersogelse med den begrundelse, at den ikke tog stilling til
sporgsmalet om kundekredsens reaktion pa et tegn, der indeholdt ordbestanddelen
»venado especial«. Endelig har sagsegeren anfort, at det tegn, der var grundlag for
undersagelsen, og som bestod i et hjortehoved uden kors, pa sagsegerens vegne var
registreret som nationalt varemeerke i Tyskland samt som internationalt varemserke.

Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at det i nerveerende sager er i de
afgarelser, der blev truffet af indsigelsesafdelingerne, samt i den afgerelse, der blev
truffet af Tredje Appelkammer i sag R 213/2001-3, at der blev anlagt en korrekt
fortolkning af de i retspraksis opstillede kriterier, som finder anvendelse ved
vurderingen af, om der er eller ikke er risiko for forveksling mellem de omtvistede
figurmeerker.

Harmoniseringskontoret har for det forste anfort, at den kundekreds, der er relevant
i det foreliggende tilfeelde, er feellesskabsforbrugeren, idet der tages hensyn til, at det
eldre varemzrke er en feellesskabsregistrering. Ifalge retspraksis er det imidlertid
tilstreekkeligt, at der er en risiko for forveksling i en del af Feellesskabet, for at
ansegningen er udelukket fra registrering pd grund af princippet om EF-
varemeerkets enhedskarakter. Felgelig er tilstedeverelsen af en risiko for forveksling
pd spansk omrade tilstreekkelig til, at de anfegtede registreringsansegninger skal
afslas som helhed.

For det andet har Harmoniseringskontoret foretaget en sammenligning af de varer,
der er omfattet af de omtvistede varemeerker, og har tilsluttet sig det standpunkt,
som sagsegeren indtog under sagen for Harmoniseringskontoret, hvorefter de
forskelle i anvendelsen, der er fremhzvet af intervenienten, ikke kan tages i
betragtning, eftersom de varer i klasse 33, der er omfattet af de ansegte varemeerker,
dvs. »rom, romlikerer og akvavitter«, er omfattet af det mere generelle udtryk
»spirituosa«, for hvilket det eldre varemeerke er registreret. Ligeledes vil varerne
»mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke;
frugtdrikke og frugtsaft«, der er omfattet af de ansegte varemeerker og henherer
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under klasse 32, kunne veere omfattet af den mere generelle kategori »ikke-
alkoholholdige drikke«, som det eeldre varemeerke deekker. Folgelig er der i disse
tilfeelde tale om varer af samme art.

For s& vidt angar varerne »saft og andre preeparater til fremstilling af drikke«, der er
omfattet af de ansegte varemeerker og indeholdt i klasse 32, frembyder de en meget
hej grad af lighed med de ikke-alkoholholdige drikke, der er omfattet af det eldre
varemeerke, idet disse to kategorier af varer har samme anvendelsesformal og direkte
konkurrerer med hinanden p& markedet. I denne henseende har Harmoniserings-
kontoret anfaort, at producenterne af ikke-alkoholholdige drikke kan selge deres
varer i to former, enten som feerdigvarer klar til indtagelse eller i pulverform eller
flydende form (saft og preeparater til fremstilling af drikke), hvortil der skal tilseettes
vand — eventuelt kulsyreholdigt. I sidstnzevnte tilfeelde er den vare, som bliver
resultatet heraf, en ikke-alkoholholdig drik, der i storstedelen af tilfeeldene ikke
frembyder nogen forskel i forhold til den vare, der er klar til indtagelse.

Harmoniseringskontoret har konkluderet, at det var med rette, at appelkammeret
fandt, at visse af de omtvistede varer var af samme art, og kontoret har tilfgjet, at de
gvrige varer, som ikke af appelkammeret blev anset for at veere af samme art, har en
hej grad af lighed. Harmoniseringskontoret har ligeledes konstateret, at de
omtvistede varer er dagligvarer.

Hvad for det tredje angér sammenligningen af de omtvistede tegn har Harmonise-
ringskontoret anfort, at pa det visuelle plan har savel det @ldre varemerke som de
ansggte varemeerker figurbestanddele, der i det veesentlige bestar af gengivelsen af et
hjortehoved set forfra indtegnet i en cirkel. Varemerkerne er forskellige med hensyn
til gengivelsernes stil, den del af hovedet, der er synlig, tilstedeveerelsen i det zeldre
varemerke af et kors omgivet af en glorie, som er placeret midt i geviret, tilfgjelsen i
de ansagte varemeerker af en ordbestanddel, dvs. »venado« eller »venado especial«,
og i de ansegte varemerker i sag T-81/03 og T-103/03 den rektangulere ramme,
hvori de ansegte varemeerker er indtegnet.

II - 5430



53

54

55

56

MAST-JAGERMEISTER MOD KHIM — LICORERA ZACAPANECA (VENADO MED RAMME)

Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at det pa trods af tilstedeveerelsen af
ordbestanddelen »venado« eller »venado especial« i de ansegte varemeerker er deres
figurbestanddel, som pa det visuelle plan vil blive opfattet som dominerende, pa
grund af denne bestanddels placering, dens meget igjnefaldende fremtraeden og dens
storrelse. Desuden er det almindelig praksis inden for drikkevaresektoren at
indseette varemeerket i et rektangel pd samme méde som en etiket, sidan som det er
gjort i de anspgte varemeerker, der er genstand for sag T-81/03 og T-103/03. Med
hensyn til det eldre varemeerke er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at
korset omgivet af en glorie ikke — selv om det er klart synligt — indtager en
dominerende plads i forhold til gengivelsen af dyrets hoved.

P& det fonetiske plan har Harmoniseringskontoret konstateret, at de eldre
varemeerker udelukkende er figurative. Folgelig vil deres eventuelle mundtlige
omtale ske ved at give en beskrivelse af tegningen til den, man taler med, saledes at
den pageldende kan identificere det omhandlede tegn. Det kan siledes ikke
udelukkes, at den spanske kundekreds henviser hertil ved at neevne det atbildede dyr,
dvs. »venado« (hjort). De ansegte varemeerker vil blive omtalt mundtligt ved hjeelp
af de ord, de indeholder, dvs. henholdsvis »venado« og »venado especial«.

P& det begrebsmeessige plan har Harmoniseringskontoret pdpeget, at ordet
»venado« af den spanske forbruger vil blive opfattet som navnet pa et dyr, hvis
karakteristika svarer til det dyr, der er gengivet i figurbestanddelen. I helhedsind-
trykket af de ansegte varemeerker vil dette ord ikke af den spanske kundekreds blive
opfattet som en selvsteendig bestanddel, men vil blive opfattet som klart forbundet
med figurbestanddelen, der spiller en vesentlig rolle, eftersom de ansagte
varemerkers eneste ordbestanddel bengevner det afbildede dyr. Det folger heraf,
at figurbestanddelen i de ansegte varemeerker har en afggrende betydning for den
opfattelse, som den spanske forbruger har heraf.

Henset til disse betragtninger er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at der i
forbindelse med bedemmelsen af risikoen for forveksling i det foreliggende tilfeelde
skal tages hensyn til folgende faktorer: for det forste figurbestanddelen i de ansagte
varemeerker, der vil blive opfattet som den bestanddel, som tiltreekker forbrugerens
opmerksomhed, idet korset omgivet af en glorie i det eeldre varemeerke ikke er en
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dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som dette varemeerke sender. For det
andet ordbestanddelen »venado« eller »venado especial« i de ansggte varemeerker,
som af den spanske kundekreds vil blive opfattet som neert forbundet med disse
varemeerkers figurbestanddel, fordi der er tale om det ord, ved hjelp af hvilket det
afbildede dyr identificeres. For det tredje den omsteendighed, at de omtvistede tegn
har det budskab, der sendes med deres figurbestanddele, til felles som den
bestanddel, der tiltreekker forbrugerens opmerksomhed, dvs. et hjortehoved set
forfra og indtegnet i en cirkel, som i sig selv har et normalt fornedent seerpreeg. For
det fijerde den omstendighed, at de omtvistede varer er af samme eller sterkt
lignende art, og i evrigt at gennemsnitsforbrugeren, da der er tale om dagligvarer,
ikke udviser nogen seerlig opmeerksomhed ved kabet af disse varer.

Sammenfattende er Harmoniseringskontoret ligesom indsigelsesafdelingerne og i
modseetning til den bedemmelse, der i de anfegtede afgarelser blev foretaget af
appelkammeret, af den opfattelse, at der i et tilfeelde, hvor den tilsigtede kundekreds
ikke for sd vidt angdr de ansegte varemeerkers figurbestanddel vil tilleegge ordet
»venado« nogen serlig betydning, er en risiko for forveksling mellem de omtvistede
tegn, eftersom de bestanddele, som de ansggte varemeerker er sammensat af, klart er
forbundne pé det begrebsmeessige plan.

Harmoniseringskontoret har kun subsidiert nedlagt pastand om frifindelse for det
tilfeelde, at Retten tilslutter sig appelkammerets standpunkt med hensyn til den
manglende risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.

Endelig har Harmoniseringskontoret vedrerende spergsmalet, om der skal tages
hensyn til de to opinionsundersagelser, som sagsegeren har fremlagt med henblik pa
at bevise, at de wldre varemeerker er velkendte i Tyskland, i sag T-81/03 og T-82/03
tilsluttet sig det standpunkt, som appelkammeret og indsigelsesafdelingerne indtog,
idet de fandt, at det forste dokument ikke var relevant og det andet ikke gyldigt som
folge af den mangelfulde fremleeggelse af dette inden for den fastsatte frist. Derimod
er Harmoniseringskontoret for sd vidt angdr sag T-103/03 af den opfattelse, at
Retten, sifremt den fastslir, at der ikke er risiko for forveksling mellem de
omtvistede varemeerker pa spansk omrade, ber tage hensyn til undersegelsen
foretaget i Tyskland i 1999 (jf. preemis 12 ovenfor), da den blev fremlagt i sin helhed
inden for den fastsatte frist.
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Intervenienten har for det forste afvist sagsegerens argument om, at sammen-
ligningen, idet de eeldre varemeerker er rent figurative, skal foretages ved at
abstrahere fra ordbestanddelen i de ansogte varemeerker. Ifplge intervenienten vil en
sddan tilgang, hvorved der fuldsteendigt ses bort fra ordbestanddelene, ikke veere i
overensstemmelse med den helhedsvurdering af varemeerkerne under hensyntagen
til de bestanddele, der har serpreeg eller er dominerende, som er pakravet i henhold
til retspraksis.

Intervenienten er ikke af den opfattelse, at appelkammeret tillagde ordet »venado«
eller ordene »venado especial« for stor betydning. For det forste er disse
bestanddele, der fylder en tredjedel af de ansegte varemeerker og stdr med store
bogstaver med fede typer og — i de ansegte varemeerker, der er genstand for sag
T-81/03 og T-103/03 — med redt, fremheevet pa denne made, saledes at
forbrugerens opmerksomhed pd afgorende made tiltreekkes. For det andet sveekkes
det eldre varemeerkes seerpreeg af, at der findes flere andre varemeerker, som
omfatter gengivelser af hjortehoveder eller hjorte, og som anvendes for drikkevarer.
Billedet af hjorten ma folgelig anses for en almindelig brugt bestanddel, saledes at en
enkelt virksomhed ikke kan have eneret hertil, idet virksomheden pd denne made
ville fa tildelt et udseedvanligt privilegium. Da dette billede af disse grunde har en
formindsket betydning ved sammenligningen, kan det ikke anses for at veere den
dominerende bestanddel i de ansogte varemerker.

Intervenienten har ligeledes benzegtet, at der er en fonetisk identitet mellem de
omtvistede varemeerker. Intervenienten har i denne forbindelse gjort geeldende, at
gennemsnitsforbrugeren altid — uatheengigt af billederne pa flasken — vil bruge
ordet »venado« eller ordene »venado especial« til at sparge efter selskabets varer.
For sa vidt angér sagsegerens varer har intervenienten anfert, at den tyske forbruger
altid vil sperge efter dem ved at bruge navnet »Mast-Jigermeister« i betragtning af,
at sagsegerens varemerke, der indeholder et hjortehoved, er velkendt, hvilket den
underseagelse, sagsogeren fremlagde for Harmoniseringskontoret, viser. Intervenien-
ten har ikke kendskab til, hvad de spanske forbrugere kalder sagsogerens varemeerke,
men er af den opfattelse, at de sandsynligvis ogsd bruger navnet »Mast-
Jagermeister« eller — hvis de benzvner det under henvisning til tegningen —
bruger udtrykket »cabeza de ciervo, idet ordet »ciervo« er mere almindeligt pa
spansk end »venado«.
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Med hensyn til andre lande end Spanien er intervenienten af den opfattelse, at ordet
»venado« eller ordene »venado especial« ikke vil blive forstiet af gennemsnits-
forbrugeren og ikke vil blive forbundet med billedet af hjorten. Falgelig vil de
ansggte varemeerker i disse lande blive anset for at veere opdigtede. Desuden har
intervenienten gjort geeldende, at selskabet har registreret ordmeerket VENADO ved
Harmoniseringskontoret, uden at sagsegeren har gjort indsigelse herimod. Sagsa-
geren har heller ikke gjort indsigelse mod flere andre ord- og figurmeerker, der er
registreret af intervenienten i Spanien, og som indeholder det samme ord samt
billedet af hjortehovedet, siledes som det burde have veret tilfeeldet, hvis den
eventuelle risiko for forveksling var begrenset til denne stats omréde.

For sd vidt angér det visuelle plan har intervenienten anfart, at der er indiskutable
forskelle mellem det eeldre varemeerke og de ansegte varemeerker, hvilket er neevnt i
de anfegtede afgorelser. Desuden har intervenienten gjort geldende, at ord-
bestanddelen i de ansegte varemeerker fir betydning for sammenligningen i
betragtning af, at gengivelsen af hjortehovedet har en begrenset grad af seerpreeg.
Ordbestanddelen »venado« eller »venado especial« er fremheevet ved hjelp af store
farvede bogstaver, sdledes at den vil kunne tiltreekke forbrugerens opmeerksomhed i
endnu hgjere grad end tegningen.

Ifolge intervenienten er det udelukket, at forbrugerne anser de ansegte varemeerker
for moderne udgaver af det eldre varemeerke, eftersom de ansegte varemeerker ikke
indeholder Sankt Hubert-korset, som sagsageren anser for en klart fremheevet
bestanddel i det eldre varemeerke, men indeholder en ny og karakteristisk
bestanddel, nemlig ordet »venado« eller ordene »venado especial«. Intervenienten
har papeget, at moderniserede udgaver af varemeerker generelt indeholder disse
varemeerkers mest karakteristiske bestanddele, og de eventuelle nye bestanddele, der
introduceres, er normalt ikke seerligt igjnefaldende. Endelig er den af sagsegeren
anforte omstendighed, at intervenienten selv har moderniseret sine varemeerker,
uden nogen relevans for bedemmelsen af risikoen for forveksling mellem de
omtvistede varemeerker.
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P& det begrebsmeessige plan er intervenienten enig i appelkammerets synspunkt,
hvorefter der ikke er begrebsmeessig identitet, navnlig i betragtning af, at det eldre
varemerke indeholder en yderligere bestanddel, nemlig Sankt Hubert-korset, mens
de ansegte varemeerker til gengeeld indeholder ordet »venado« eller ordene »venado
especial«.

Intervenienten har anfart, at selv om der matte veere en vis begrebsmeessig lighed
mellem de omtvistede varemzerker, fremgar det af SABEL-dommen, neevnt i preemis
43 ovenfor, at denne lighed kun vil kunne skabe en risiko for forveksling, hvis det
varemeerke, indsigelsen stattes pd, har en seerlig grad af seerpreeg enten i sig selv, eller
fordi det er kendt i offentligheden. Det eeldre varemeerke har imidlertid ikke et
sddant seerpreeg. For det forste er varemeerkets serpreeg i sig selv begreenset som
folge af, at der findes andre varemserker, som vedrgrer de samme varer og
indeholder gengivelser af hjortearter eller hjorte, hvilket intervenienten godtgjorde
for appelkammeret uden at veere blevet modsagt af sagsegeren. For det andet er det
ikke bevist, at det @ldre varemeerke er velkendt, eftersom de opinionsundersagelser,
sagsogeren fremlagde, blev afvist.

Under alle omstendigheder har intervenienten henvist til, at undersegelsen
foretaget i 1999 var stottet pa gengivelsen af et hjortehoved uden korset og ikke
pé det wldre varemerke. Det er uden betydning, at nevnte gengivelse ligeledes var
registreret som varemeerke pa sagsegerens vegne, da dette varemeerke, som ikke er
blevet péaberdbt til stotte for sagsegerens indsigelser eller gjort geeldende for
appelkammeret, ikke ifalge retspraksis kan geres geeldende for forste gang for
Retten.

Intervenienten har konkluderet, at det var med rette, at appelkammeret fastslog, at
der henset til forskellene mellem de omtvistede varemzerker og til den
omstendighed, at de eldre varemeerker ikke har nogen serlig grad af serpreg,
ikke i det foreliggende tilfeelde er risiko for forveksling i den forstand, hvori
udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.
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Rettens bemcerkninger

Det folger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et
eeldre varemerke rejser indsigelse, er det varemcerke, der soges registreret,
udelukket fra registrering, »safremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det
omrade, hvor det eldre meerke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre
merke er identisk med eller ligner det eeldre varemeerke og varerne eller
tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter
risikoen for, at der antages at veere en forbindelse med det eeldre varemeerke«.

Risikoen for forveksling er ifalge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen
kan antages, at de pageldende varer eller tjenesteydelser hidrarer fra den samme
virksomhed eller i givet fald fra gkonomisk forbundne virksomheder (Rettens dom
af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml.
II, s. 4359, preemis 25, jf. ligeledes analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag
C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, premis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Sml. L, s. 3819, preemis 17).

Ifolge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for
forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle relevante faktorer
i det foreliggende tilfeelde (jf. analogt SABEL-dommen, neevnt i preemis 43 ovenfor,
preemis 22, Canon-dommen, neevnt i preemis 71 ovenfor, premis 16, Lloyd
Schuhfabrik Meyer-dommen, neevnt i preemis 71 ovenfor, preemis 18, og Fifties-
dommen, neevnt i preemis 71 ovenfor, preemis 26).

Denne helhedsvurdering skal for s& vidt angar de omhandlede varemeerkers visuelle,
lydlige eller begrebsmeessige lighed veere baseret pa helhedsindtrykket af vare-
meerkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har seerpreeg eller er
dominerende. Det kan ikke udelukkes i denne sammenheeng, at den begrebsmeessige
lighed, der skyldes, at to varemeerker anvender billeder, hvis meningsindhold er det
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samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfeelde, hvor det wldre varemeerke har
en seerlig grad af seerpreeg, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden (jf.
analogt SABEL-dommen, neevnt i preemis 43 ovenfor, preemis 23 og 24).

Desuden indeberer helhedsvurderingen en vis indbyrdes athengighed mellem de
faktorer, der kommer i betragtning, og iser ligheden mellem varemerkerne og
ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemerkerne. En
svag grad af lighed mellem de af varemeerkerne omfattede varer eller tjenesteydelser
kan séledes opvejes af en hej grad af lighed mellem varemerkerne og omvendt (jf.
analogt Canon-dommen, nevnt i preemis 71 ovenfor, preemis 17, Lloyd Schuhfabrik
Meyer-dommen, naevnt i preemis 71 ovenfor, preemis 19, og Fifties-dommen, neevnt i
preemis 71 ovenfor, preemis 27).

Det skal ligeledes bemeerkes, at det spiller en afgarende rolle i helhedsvurderingen af
risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pageeldende varer
eller tjenesteydelser opfatter varemeerkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter
imidlertid normalt et varemeerke som en helhed og undersoager ikke de forskellige
detaljer (Rettens dom i Fifties-sagen, nevnt i preemis 71 ovenfor, preemis 28, og
Rettens dom af 3.3.2004, sag T-355/02, Miihlens mod KHIM — Zirh International
(ZIRH), Sml. 11, s. 791, preemis 41; jf. analogt SABEL-dommen, neevnt i preemis 43
ovenfor, premis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, neevnt i preemis 71
ovenfor, preemis 25). For sd vidt angir denne helhedsvurdering anses gennemsnits-
forbrugeren af den pageeldende kategori af varer for at veere almindeligt oplyst,
rimeligt opmerksom og velunderrettet. Der md i evrigt tages hensyn til, at
gennemsnitsforbrugeren kun sjeldent har mulighed for at foretage en direkte
sammenligning mellem de forskellige varemeerker, men ma stole pa det
ufuldsteendige billede af dem, han har i erindringen. Der mé ogsé tages hensyn til,
at gennemsnitsforbrugerens opmeerksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken
kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om (jf. analogt Lloyd Schuhfabrik
Meyer-dommen, naevnt i preemis 71 ovenfor, preemis 26, og Fifties-dommen, neevnt i
preemis 71 ovenfor, preemis 28).

Endvidere er en konsekvens af EF-varemeerkets enhedskarakter i henhold til
artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at et eeldre EF-varemerke er beskyttet pa
samme made i alle medlemsstaterne. De @ldre EF-varemeerker kan derfor paberabes
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til stotte for en indsigelse mod alle senere varemeerkeansggninger, som kreenker
deres beskyttelse, ogsd selv om beskyttelsen kun kreenkes i forhold til forbrugernes
opfattelse pa en del af feellesskabsomradet. Heraf folger det, at princippet i artikel 7,
stk. 2, i forordning nr. 40/94 — hvorefter det for at udelukke et varemeerke fra
registrering er tilstreekkeligt, at en absolut registreringshindring kun er til stede i en
del af Fellesskabet — ogsd finder anvendelse analogt i tilfeelde af en relativ
registreringshindring som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94
(Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla
Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, preemis 59, Rettens dom i ZIRH-sagen,
neevnt i preemis 75 ovenfor, preemis 35 og 36, Rettens dom af 6.10.2004, forenede
sager T-117/03 — T-119/03 og T-171/03, New Look mod KHIM — Naulover
(NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE og NLCollection), Sml. II, s. 3471, preemis 34,
og af 1.3.2005, sag T-185/03, Fusco mod KHIM — Fusco International (ENZO
FUSCO), Sml 1II, s. 715, preemis 33).

Endelig bemeerkes, at lovligheden af appelkamrenes afgorelser udelukkende skal
bedgmmes pd grundlag af forordning nr. 40/94, som fortolket af Fellesskabets
retsinstanser, og ikke pd grundlag af Harmoniseringskontorets eventuelle tidligere
afgorelsespraksis (Rettens dom af 5.12.2002, sag T-130/01, Sykes Enterprises mod
KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Sml. II, s. 5179, preemis 31, af
3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml.
IL, s. 2251, preemis 61, og af 6.7.2004, sag T-117/02, Grupo El Prado Cervera mod
KHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Sml. II, s. 2073, preemis 57).

Pa baggrund af ovenneevnte betragtninger skal der foretages en sammenligning dels
af de omhandlede varer, dels af de omtvistede tegn. I denne forbindelse skal det
preciseres, at de af sagsegeren og Harmoniseringskontoret paberdbte afgerelser
truffet af indsigelsesafdelingen og appelkammeret (jf. henholdsvis preemis 44 og 47
ovenfor) vedrerende risikoen for forveksling mellem andre varemeerker, der er sogt
registreret af intervenienten, og det wldre varemerke ikke er relevante for denne
analyse, idet de hgjst kan pavise en bestemt afgorelsespraksis ved Harmoniserings-
kontoret, som Retten ikke kan tage i betragtning, jf. den retspraksis, der er neevnt i
foregiende preemis.
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De cldre varemeerker i sag T-103/03

Til stette for den indsigelse, der er genstand for sag T-103/03, har sagsegeren
péberdbt sig de to EF-varemerker, der er neevnt i henholdsvis premis 5 og 9
ovenfor. Det md imidlertid konstateres, at det andet eeldre varemeerke ligner en
etiket, der som hovedbestanddel indeholder den samme gengivelse af et hjortehoved
som den, der fremgér af det eldre varemeerke. Der er tilfgjet andre bestanddele
hertil, herunder bla. den omhandlede vares betegnelse »jigermeister«, sagsegerens
navn og adresse samt anvisninger — pd engelsk — vedrerende varens indtagelse
(»serve cold — keep on ice«).

Under disse omstendigheder var det med rette, at sdvel indsigelsesafdelingen som
appelkammeret koncentrerede deres analyse om risikoen for forveksling mellem det
ansggte varemeerke i denne sag og det ldre varemeerke. Hvis det fastslds, at der er
risiko for forveksling mellem det ansegte varemerke i samme sag og det eldre
varemeerke, vil det siledes veere unedvendigt at tage det andet eeldre varemeerke i
betragtning. Hvis det fastslas, at en sadan risiko ikke foreligger, vil denne konklusion
siledes sd meget desto mere geelde for det andet eeldre varemeerke, som ud over
billedet af det hjortehoved, der ogsa fremgar af det eeldre varemeerke, indeholder de
yderligere bestanddele, der er nevnt i foregdende premis, som yderligere adskiller
det fra det ansogte varemeerke i denne sag. I denne forbindelse skal det ligeledes
bemeerkes, at sagsegeren i steevningen i sag T-103/03 selv har fokuseret sin analyse
pé lighederne mellem det ansogte varemerke og det eldre varemeerke.

Retten vil folgelig ligeledes koncentrere sin analyse med hensyn til de tegn, der er
omtvistet i sag T-103/03, om risikoen for forveksling mellem det ansagte varemeerke
i denne sag og det eldre varemeerke.
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Den relevante kundekreds

Det bemeerkes, at de ansogte varemeerker vedrerer drikkevarer — alkoholholdige
eller ikke-alkoholholdige. Sddanne varer er ligeledes opregnet blandt de varer, der er
omfattet af det eeldre varemeerke. Eftersom drikkevarer — alkoholholdige eller ikke-
alkoholholdige — er dagligvarer, er det med rette, at det i de anfeegtede afgarelser
blev fastslaet, at den relevante kundekreds var sammensat af den store offentlighed,
dvs. gennemsnitsforbrugeren.

Da det =ldre varemarke er et EF-varemeerke, er det omrade, som er relevant for
vurderingen af risikoen for forveksling, desuden hele Den Europeiske Unions
omrdde. Det er imidlertid ubestridt, at ordet »venado« og ordene »venado especial,
som de ansegte varemeerker er sammensat af, er spanske ord, hvis betydning kun vil
blive forstaet af en spansktalende gennemsnitsforbruger. Vurderingen af risikoen for
forveksling mellem de ansegte varemerker og det eldre varemeerke i Spanien er
séledes af seerlig betydning i neerveerende sager. Hvis det sdledes viser sig, at der ikke
er risiko for forveksling mellem de ansegte varemerker og det eldre varemeerke i
Spanien, vil denne konklusion sd meget desto mere veere geldende for gennem-
snitsforbrugeren i andre medlemsstater, som ikke vil forstd betydningen af
ovenneevnte ordbestanddele i de ansegte varemerker. Til gengeeld vil tilstedevee-
relsen af en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemeerker i Spanien i
overensstemmelse med den retspraksis, der er neevnt i premis 76 ovenfor, veere
tilstreekkelig grund til at afsld de pageeldende registreringsansegninger, uden at der
ville veere behov for at undersege, om en sadan risiko ligeledes var til stede i resten af
Den Europeiske Union.

Det folger heraf, at vurderingen af risikoen for forveksling skal indledes med en

undersogelse af, hvorledes de omtvistede varemeerker opfattes af den spanske
kundekreds.

Sammenligningen af varerne

Uden at blive modsagt af parterne fandt appelkammeret, at visse af de varer, der er
omfattet af de omtvistede varemeerker, er af samme art. Dette er tilfeeldet med
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varerne »mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke;
frugtdrikke og frugtsaft«, der henherer under klasse 32 og er omfattet af de ansogte
varemeerker, idet de er ikke-alkoholholdige drikke og folgelig af samme art som de
»ikke-alkoholholdige drikke« i samme klasse, der er omfattet af det eldre
varemeerke. P4 samme mdade er varerne »rom, romlikerer og akvavitter«, der
henhgrer under klasse 33 og er omfattet af de ansggte varemeerker, af samme art
som den »spirituosa« i samme klasse, der er omfattet af det «ldre varemerke (de
anfegtede afgorelser i sag T-81/03 og T-103/03, punkt 23; den anfegtede afgarelse i
sag T-82/03, punkt 20).

Appelkammeret udtalte sig ikke udtrykkeligt om sammenligningen af de ovrige
varer i klasse 32, der er omfattet af de ansegte varemeerker, dvs. »saft og andre
preeparater til fremstilling af drikke«, med de varer, der er omfattet af det eeldre
varemeerke. Appelkammeret anfegtede imidlertid ikke indsigelsesafdelingernes
vurdering, hvorefter nevnte varer omfattet af de ansegte varemeerker og de ikke-
alkoholholdige drikke i klasse 32, der er omfattet af det eeldre varemerke, var af
lignende art. Sagsegeren og Harmoniseringskontoret er enige om, at disse varer er af
meget lignende art, mens intervenienten ikke har udtalt sig om dette sporgsmal i sit
svarskrift. Dog har intervenienten under retsmedet medgivet, at neevnte varer er af
lignende art. Det ma faktisk konstateres, at de pageeldende varer frembyder en hgj
grad lighed, da det, som Harmoniseringskontoret med rette har anfert, er
tilstreekkeligt at tilseette vand — eventuelt kulsyreholdigt — til de varer, der er
omfattet af de ansegte varemeerker, for at de bliver til ikke-alkoholholdige drikke
Klar til indtagelse, hvorfor naevnte varer séledes har samme anvendelsesformal og
star i et direkte konkurrenceforhold til hinanden pad markedet.

Det mé derfor fastslds, at de varer, der er omfattet af de omtvistede varemeerker, for
storstedelens vedkommende er af samme art og for den resterende dels
vedkommende er af meget lignende art.

Sammenligningen af tegnene

I de anfegtede afgarelser konkluderede appelkammeret, at der ikke var risiko for
forveksling mellem de ansegte varemerker og det eldre varemeerke i nogen del af
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Feellesskabet, og dette pd trods af, at visse af de varer, der er omfattet af de
omhandlede varemeerker, er af samme art, og pd trods af, at der er »tydelige
ligheder« mellem dem. Denne konklusion var stettet pa visse »abenbare og
iojnefaldende« forskelle mellem de omtvistede figurtegn, sisom fraveeret i de
ansegte varemerker af Sankt Hubert-korset omgivet af en glorie, som kunne maéle
sig med selve hjortehovedet og tiltrak sig forbrugerens opmeerksomhed, forskellene i
gengivelsen af de respektive hjortehoveder samt tilstedeveerelsen i de ansogte
varemerker af en stiliseret og farvet ordbestanddel (»venado« eller »venado
especial«). Henset til disse forskelle fandt appelkammeret, at de omtvistede
varemeerker madtte anses for visuelt forskellige (den anfegtede afgerelse i sag
T-81/03, punkt 25, 26, 28 og 34, den anfegtede afgorelse i sag T-82/03, punkt 22, 23,
25 og 30, og den anfegtede afgorelse i sag T-103/03, punkt 25, 26 og 31).

Fonetisk set var de omhandlede varemerker ogsd forskellige, da alene de ansagte
varemeerker indeholdt en ordbestanddel. I de anfegtede afgerelser i sag T-81/03 og
T-82/03 fandt appelkammeret desuden, at det var med urette, at indsigelsesafdelin-
gerne havde fastslaet, at ordbestanddelen i de ansegte varemeerker i Spanien ville
blive forbundet med tegnenes figurbestanddel. I denne henseende fandt appelkam-
meret, idet det stottede sig pd et argument, som sagsegeren selv havde fremfort for
indsigelsesafdelingerne, at det var mere sandsynligt, at det seldre varemeerke fonetisk
ville blive opfattet som en henvisning til ordet og dermed til varemeerket
Jagermeister »end til et »hjort«- eller »VENADO«-varemeerke« (den anfegtede
afgerelse i sag T-81/03, punkt 28 og 34, den anfeegtede afgorelse i sag T-82/03,
punkt 25 og 30, og den anfegtede afgarelse i sag T-103/03, punkt 26 og 31).

Appelkammeret var ligeledes af den opfattelse, at de omtvistede varemeerker ikke
havde stor begrebsmeessig lighed. Selv om den forestilling, der skaber ligheden
mellem dem, kan beskrives som et hjortehoved, adskiller tilstedeveerelsen af andre
bestanddele, sasom Sankt Hubert-korset i det eldre varemerke og ordbestanddelen
»venado« eller »venado especial« i de ansegte varemerker, dem nemlig begrebs-
meessigt fra hinanden (den anfegtede afgorelse i sag T-81/03, punkt 34, den
anfeegtede afgorelse i sag T-82/03, punkt 30, og den anfegtede afgorelse i sag
T-103/03, punkt 31).
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Ud over disse sammenligninger fandt appelkammeret, at billedet af en hjort eller et
hjortehoved havde et formindsket serpreg som folge af, at det var hyppigt anvendt
til at betegne en reekke drikkevarer, hvilket bekreftedes af de otte EF-vare-
meerkeregistreringer, der var péaberdbt af intervenienten, og af resultatet af en
sogning i Det Forenede Kongeriges varemeerkeregister foretaget af appelkammeret
selv (den anfeegtede afgarelse i sag T-81/03, punkt 27 og 34, den anfegtede afgarelse
i sag T-82/03, punkt 24 og 30, og den anfegtede afgarelse i sag T-103/03, punkt 32).

For s vidt angér den visuelle sammenligning bemeerker Retten, at sivel de ansagte
varemeerker som det eeldre varemeerke har figurbestanddele, der bla. bestar i
gengivelsen af et hjortehoved set forfra og indtegnet i en cirkel. Denne felles
figurbestanddel indtager en dominerende plads i de omtvistede tegn pa grund af
dens meget igjnefaldende fremtreeden og dens storrelse. Denne konstatering endres
hverken ved den mere abstrakte og farvelagte stil af denne figurbestanddel i de
ansegte varemeerker eller ved det takkede omrids af den cirkel, hvori denne
bestanddel er indtegnet. Ganske vist er ordbestanddelene i de ansogte varemeerker,
indseettelsen af en rektanguleer ramme i to af dem og korset omgivet af en glorie i
det eeldre varemeerke, synlige bestanddele, der adskiller de omtvistede tegn fra
hinanden pad det visuelle plan. Imidlertid er der ikke tale om dominerende
bestanddele til forskel fra disse tegns feelles figurbestanddel, dvs. gengivelsen af et
hjortehoved set forfra og indtegnet i en cirkel. P& grundlag af ovenstiende er Retten
af den opfattelse, at de omtvistede varemeerker i modseetning til, hvad
appelkammeret antog, frembyder en betydelig visuel lighed.

Appelkammerets konklusion om, at de omhandlede varemeerker selv i forhold til de
spanske forbrugere er forskellige fonetisk set, er ligeledes fejlagtig.

Det skal séledes bemeerkes, at det eldre varemerke er rent figurativt. De ansogte
varemerker indeholder alle tre ordet »venado«, der uden tvivl fonetisk vil blive
forbundet med disse varemeerkers figurative del af den spansktalende forbruger.
Som folge af dets betydning vil dette ord af samme forbruger ogsd kunne blive
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forbundet med det eldre varemeerke eller blive anvendt til at betegne det, eftersom
det ikke indeholder nogen ordbestanddel. Indsigelsesafdelingerne fastslog i det
veesentlige af de samme grunde, at der fonetisk set var en identitet eller lighed
mellem de omtvistede tegn pd Spaniens omrade.

I de anfegtede afggrelser forkastede appelkammeret denne konklusion bl.a. under
hensyntagen til, at der ikke var nogen emfatisk ordbestanddel i det eldre
varemeerke, hvilket der er i de ansegte varemeerker (»venado« og »venado
especial«). I de anfegtede afgorelser i sag T-81/03 og T-82/03 stottede
appelkammeret sig ligeledes pa et argument, som sagsegeren selv havde fremfort
for indsigelsesafdelingerne, hvorefter det ville veere mere sandsynligt, at det eldre
varemerke selv i Spanien ville blive opfattet som en henvisning til varemeerket
Jagermeister end til et »hjort- eller VENADO-«varemeerke.

Disse betragtninger savner grundlag. I denne henseende skal det bemeerkes, at ordet
»jigermeister« ikke fremgar af det eldre varemeerke, men kun af det andet zeldre
varemeerke, som ikke er blevet gjort geldende af sagsogeren til stotte for de af
selskabets indsigelser, der er genstand for sag T-81/03 og T-82/03. Under disse
omstendigheder er der ingen gyldig grund til, at den spansktalende forbruger
fonetisk set i hgjere grad ville forbinde det zldre varemeerke med ordet
»jigermeister« end med ordene »hjort« eller »venado«, der har relation til det
eldre varemeerkes dominerende figurbestanddel. Det ville kun eventuelt forholde sig
anderledes, sifremt det var godtgjort, at det eeldre varemeerke havde et renommé pa
spansk omréde. Den af sagsegeren anferte argumentation for indsigelsesafdelin-
gerne, som appelkammeret paberabte sig, havde netop til formal at godtgere, at
varemeerket havde et sidan renommé bla. i Tyskland og i andre lande i Den
Europeiske Union, herunder i Spanien, og ikke at godtgere, at der var en forskel
mellem de omtvistede varemeerker pd det fonetiske plan, séledes som appelkam-
meret fejlagtigt gjorde geeldende. Det ma imidlertid for det forste konstateres, at
sagsogeren ikke fremlagde nogen beviser med henblik pd at godtgere, at det eldre
varemerke havde et renommé i andre lande i Den Europeiske Union end Tyskland.
Dernzest bemeerkes, at appelkammeret ikke anerkendte, at det wldre varemeerke
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havde et renommé i Spanien. Endelig har sagsegeren i mellemtiden selv trukket
dette argument tilbage, idet selskabet kun har gjort geeldende i steevningerne, at det
eeldre varemeerke har et renommé i Tyskland, og under retsmadet har bekreeftet, at
selskabet ikke paberaber sig, at dette varemeerke har et renommé i Spanien.

Under alle omsteendigheder kan alene det forhold, at en spansktalende forbruger
kender betegnelsen Jigermeister for sagsogerens vare, ikke forhindre den
pageeldende i at teenke pd denne vare, nar han herer tale om en »venado«-liker,
der er et udtryk, som han vil kunne opfatte som en henvisning til det billede, der
fremgar af det eeldre varemeerke, snarere end navnet pa en serlig vare. Dette er sd
meget desto mere sandsynligt som udtalen af ordet »jigermeister« ikke er evident
for en spansktalende person, hvilket gar en henvisning til sagsegerens vare ved hjelp
af en beskrivelse af det eeldre varemeerke mere sandsynlig i dette land.

De foregdende betragtninger eendres ikke ved det af intervenienten heevdede om, at
den spanske forbruger snarere vil bruge ordet »ciervo«, ndr han omtaler det dyr, der
fremgar af det eeldre varemeerke, da dette ord angiveligt er mere almindeligt pa
spansk end ordet »venado«. Selv om dette antages at vere tilfeeldet, har
intervenienten ikke bestridt, at det spanske ord »venado« ligeledes beskriver det
dyr, hvis billede er gengivet i det eeldre varemeerke. Folgelig kan dette ord ogsé f4 den
omhandlede forbruger til at teenke pd sidstnevnte varemeerke.

Tilfgjelsen af adjektivet »especial« til ordet »venado« i det ansegte varemeerke i sag
T-103/03 forer ikke til en anden konklusion i denne sidstnaevnte sag. Det er séledes
utvivlsomt, at den spanske forbruger vil anse denne adjektiviske bestemmelse for en
sekundeer og accessorisk bestanddel. For det forste stir den neden under ordet
»venado« og med meget mindre typer. For det andet indebeerer ordets betydning pa
spansk (speciel), at forbrugeren vil opfatte en vare, der er péafert varemeerket
VENADO ESPECIAL, som en variation med hensyn til art eller kvalitet af varen
med varemeerket VENADO.
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P& det begrebsmeessige plan kan den forestilling, der ligger til grund for
figurbestanddelen i de ansegte varemeerker, sammenfattes som forestillingen om
et hjortehoved set forfra indtegnet i en cirkel eller en medalje. Ordbestanddelen i
neevnte varemeerker eendrer intet ved denne forestilling for den spanske forbruger,
der ikke vil opfatte ordet »venado« eller ordene »venado especial« selvsteendigt, men
som en direkte henvisning til figurbestanddelen. Den samme forestilling er i det
veesentlige grundlaget for det eldre varemeerke. Folgelig md de omtvistede
varemeerker anses for at ligne hinanden pa det begrebsmeessige plan.

Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling

Med hensyn til helhedsvurderingen af risikoen for forveksling finder Retten i
modseetning til den losning, der blev lagt til grund i de anfegtede afgerelser, at de
forskelle, der er mellem de omtvistede varemerker, henset til den omsteendighed, at
de omhandlede varer for sterstedelens vedkommende er af samme art og for den
resterende dels vedkommende er af meget lignende art, og til de visuelle, fonetiske
og begrebsmeessige ligheder mellem varemerkerne for si vidt angar de spanske
gennemsnitsforbrugere, ikke er tilstreekkelige til at afvise, at der er en risiko for
forveksling i ovenneevnte relevante kundekreds’ bevidsthed.

Seerligt er de visuelle forskelle mellem tegnene ikke i sig selv tilstreekkelige til undga
enhver risiko for forveksling i den relevante kundekreds’ bevidsthed.

For det forste kan det, idet gennemsnitsforbrugeren kun har et ufuldsteendigt billede
af et varemeerke i erindringen, ikke antages, at forbrugeren vil kunne huske de
figurative detaljer ved de omhandlede tegn, sdsom den mere eller mindre realistiske
stil af hjortehovedet, hjortens gevirs dimensioner eller den simple eller takkede
karakter af den cirkel, hvori dyrets hoved er indtegnet.
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Den omstendighed, at der brugt farver i de ansegte varemeerker, mister
hovedsageligt sin betydning for sammenligningen med det @ldre varemeerke pa
grund af, at sidstneevnte varemeerke er et sort og hvidt billede. Stillet over for de
ansegte varemeerker vil gennemsnitsforbrugeren saledes rimeligvis kunne antage, at
de blot er farveudgaven af det eldre varemeerke.

Som allerede anfert (jf. preemis 92 ovenfor), vil det kors, der er placeret midt i
hjortens gevir i det ldre varemeerke, selv om det er klart synligt, ikke af den
spansktalende gennemsnitsforbruger blive opfattet som den dominerende bestand-
del.

Den rektanguleere ramme i de ansegte varemeerker i sag T-81/03 og 'T-103/03 kan
heller ikke anses for en bestanddel med en tilstreekkelig grad af serpreeg. Som
sagsegeren og Harmoniseringskontoret med rette har gjort geldende, er denne
ramme en sekundeer bestanddel, der fir de omhandlede varemeerker til at ligne en
etiket. [ betragtning af at drikkevarer ofte seelges pa flaske, er det desuden en meget
almindelig praksis inden for drikkevaresektoren at indseette varemeerket i et
rektangel pad samme méide som en etiket.

Endelig vil ordbestanddelene (»venado« og »venado especial«), der alene optreeder i
de ansogte varemerker, af den spansktalende gennemsnitsforbruger blive opfattet
som en direkte henvisning til disse varemaerkers figurative del. Folgelig er alene disse
bestanddele ikke tilstreekkelige til at adskille de ansagte varemeerker fra det eeldre
varemeerke i Spanien, eftersom den spanske forbruger ligeledes vil finde billedet af
det dyr, han kalder »venado«, i det eldre varemeerke.

For det andet og frem for alt opvejes de visuelle forskelle mellem de omhandlede
varemeerker af den omsteendighed, at storstedelen af de omhandlede varer er af
samme art og de gvrige af lignende art, samt af den fonetiske og begrebsmeessige
lighed mellem disse varemeerker for den relevante spansktalende kundekreds.
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Konklusionen om, at der er risiko for forveksling mellem de omtvistede varemeerker
i Spanien, eendres ikke ved intervenientens argument (jf. preemis 63 ovenfor)
vedrgrende det forhold, at selskabet havde registreret ordet »venado« som EF-
ordmeerke, uden at sagsogeren havde gjort indsigelse herimod. Uathengigt af
spergsmalet om, hvorvidt denne faktiske oplysning kan indgé i sagen, idet den er
péberabt for farste gang for Retten, er det tilstreekkeligt at bemeerke for det forste, at
alene den omsteendighed, at sagsageren ikke har rejst indsigelse mod registreringen
af ét varemeerke, ikke forhindrer selskabet i at rejse indsigelse mod registreringen af
et andet varemeerke. For det andet og frem for alt bemeerkes, at da den fonetiske
lighed mellem de omtvistede varemeerker kun er et af de elementer, der skal tages
hensyn til i forbindelse med en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, er
risikoen for forveksling mellem de ansggte varemeerker og det eldre varemeerke ikke
udelukket, selv hvis det medgives, at der ikke er en sadan risiko med hensyn til det
eeldre varemeerke og ordmerket VENADO pa trods af deres fonetiske lighed.

Intervenientens argument, der blev lagt til grund i de anfeegtede afgerelser, angdende
det angiveligt svage serpreeg, som billeder af en hjort eller et hjortehoved har som
folge af, at sddanne billeder er hyppigt anvendt til at beskytte drikkevarer, ma
ligeledes forkastes. Uatheengigt af spargsmalet om, hvorvidt de otte registreringer,
der er péberdbt af intervenienten, og den spontane sogning for taget af
appelkammeret i Det Forenede Kongeriges varemeerkeregister er tilstreekkelige til
at nd til en sddan konklusion, ma det konstateres, at det i det foreliggende tilfeelde
ikke er den mere generelle forestilling om en hjort eller et hjortehoved, der skaber
ligheden mellem de omtvistede varemeerker, men en mere specifik forestilling, der
bestar i en gengivelse formet som en medalje af et hjortehoved set forfra og
indtegnet i en cirkel. Imidlertid er det kun tre af de otte EF-registreringer, der er
péberdbt af intervenienten, som indeholder ligheder med denne mere specifikke
forestilling. Det drejer sig om varemeerkerne registreret under nr. 86 439, 164392 og
163 311, idet det er &benbart, at de to sidstneevnte er forbundne, da de begge
betegner den samme vare, nemlig ol af varemeerket ANTLER. Desuden fremstar
varemeerket registreret under nr. 86 439 som meget forskelligt fra de omtvistede
tegn i det foreliggende tilfeelde, eftersom den cirkel, der indeholder hjortehovedet, er
indtegnet i en yderligere ramme med et uregelmeessigt og fantasifuldt omrids, og
varemeerket indeholder en dominerende ordbestanddel, dvs. ordet »contri«, som er
skrevet med typer, der er forholdsmeessigt meget storre end og uden nogen
semantisk forbindelse til varemeerkets figurative del. Henset til ovenstdende og i
betragtning af, at der ikke er nogen klar semantisk forbindelse mellem en hjort eller
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et hjortehoved og drikkevarer, uanset om de er alkoholholdige, er Retten af den
opfattelse, at det ikke kan neegtes, at forestillingen om et hjortehoved set forfra og
indtegnet i en cirkel har en i det mindste middel grad af fornedent seerpreeg i forhold
til at betegne drikkevarer.

Endelig ma intervenientens argument om, at billedet af et hjortehoved under
henvisning til SABEL-dommen, neevnt i preemis 43 ovenfor, ikke har nogen seerlig
grad af serpreeg, forkastes. I den pageldende sag fastslog Domstolen, at den
association, der i offentlighedens bevidsthed kan veere mellem to varemeerker i kraft
af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv var tilstreekkelig til, at der var
risiko for forveksling, ndr der var tale om to varemeerker, hvoraf det ene var
sammensat af et ord og et billede, mens det andet bestod af et billede og ikke var
seerlig kendt i offentligheden (SABEL-dommen, nevnt i preemis 43 ovenfor, preemis
11 og 25). Domstolen bemerkede, at en sddan risiko kun kunne medgives, hvis det
eeldre varemeerke har en serlig grad af seerpreeg, enten i sig selv, eller fordi det er
kendt i offentligheden (SABEL-dommen, neevnt i preemis 43 ovenfor, preemis 24).
Det ma imidlertid konstateres, at den ordbestanddel, som i det foreliggende tilfeelde
er indeholdt i de ansagte varemeerker (»venado« og »venado especial«), udger — for
sd vidt angdr Spaniens omrade — en direkte henvisning til det billede, der fremgar af
disse varemeerker, mens ordet »sabél«, der var en del af det ansegte varemeerke i den
sag, der gav anledning til SABEL-dommen, nevnt i preemis 43 ovenfor, ikke i denne
sag havde nogen semantisk forbindelse med det billede af en springende gepard, som
det ledsagede. Dertil kommer, at den semantiske overensstemmelse mellem den
figurative del af de to omtvistede varemeerker i den sag, der gav anledning til
SABEL-dommen, neevnt i preemis 43 ovenfor, begrensede sig til den omsteendighed,
at de dyr, der fremgik af varemerkerne, henholdsvis en gepard og en puma, begge
tilharte den samme katterovdyrfamilie og var gengivet springende, hvilket er en
typisk positur for siddanne dyr (generaladvokat Jacobs’ forslag til afgerelse i
forbindelse med SABEL-dommen, neevnt i preemis 43 ovenfor, Sml I, s. 6193,
punkt 3, 4 og 13). Som anfert ovenfor er lighederne mellem de omtvistede tegn i
neerveerende sager derimod talrige og gir ud over den blotte overensstemmelse
mellem bestanddele, som hidrerer fra naturen og dermed ikke er seerligt
fantasifulde. Navnlig skal der henvises til, at de omtvistede tegn alle viser en del
af det samme dyr (en hjort), og at det i alle tilfzeldene er den samme del af dette dyr,
der er gengivet, dvs. hovedet med gevir og hals set forfra og indtegnet i en cirkel.
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Det folger af alt det ovenfor anforte, at sagsegerens forste anbringende skal tages til
folge, og at de anfeegtede afgorelser folgelig skal annulleres, uden at det er forngdent
at behandle hverken sagsogerens evrige argumenter henholdsvis vedrerende den
omstendighed, at den relevante kundekreds vil kunne anse de ansegte varemeerker
som en moderniseret udgave af det eldre varemeerke, samt vedrerende sidstneevnte
varemerkes pastdede renommé i Tyskland, eller sagsegerens andet anbringende
vedrerende tilsideseettelse af artikel 73 i forordning nr. 40/94.

Sagsomkostningerne

I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, paleegges det den tabende part at
betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt pastand herom. I medfer af samme
bestemmelses stk. 3, forste afsnit, kan Retten imidlertid fordele sagens omkost-
ninger, nar der foreligger ganske seerlige grunde.

Intervenienten har tabt de foreliggende sager, i det omfang de anfeegtede afgerelser
annulleres i overensstemmelse med sagsegerens pastand. Sagsegeren har imidlertid
ikke nedlagt pastand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne,
men om at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale de neevnte omkostninger.

I denne forbindelse bemeerkes, at selv om Harmoniseringskontoret har stattet det
forste punkt i sagsegerens péstande, tilpligtes Harmoniseringskontoret at betale
dennes omkostninger, da de anfegtede afgorelser er truffet af Harmoniseringskon-
torets appelkammer (BIOMATE-dommen, nevnt i preemis 23 ovenfor, preemis 97).
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For sd vidt angdr intervenientens nye pastand, der blev fremsat under retsmedet, om
at Harmoniseringskontoret i tilfeelde af annullation af de anfegtede afgarelser
tilpligtes at betale intervenientens omkostninger, bemerkes, at det i henhold til
retspraksis er tilladt for parterne at nedlegge pastand om sagsomkostninger under
retsmadet, selv om de ikke tidligere har gjort det (Domstolens dom af 29.3.1979, sag
113/77, NTN Toyo Bearing m.fl. mod Rédet, Sml s. 1185, og generaladvokat
Warners forslag til afgerelse i forbindelse med denne dom, Sml. s. 1212, pd s. 1274;
Rettens dom af 21.2.2006, sag T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mod
KHIM — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Sml. II,
s. 239, preemis 54). Denne pastand kan felgelig antages til realitetsbehandling.

Retten er imidlertid af den opfattelse, at det standpunkt, Harmoniseringskontoret
indtog i forhold til afgarelserne truffet af dets eget appelkammer, ikke udger en
ganske seerlig grund, der berettiger en fordeling af sagsomkostningerne i overens-
stemmelse med procesreglementets artikel 87, stk. 3, forste afsnit. Som anfort i
preemis 24-29 ovenfor er Harmoniseringskontoret saledes ikke forpligtet til
systematisk at forsvare enhver anfeegtet afgorelse, der er truffet af dets appelkamre,
og har mulighed for at tilslutte sig sagsogerens pastand. Den omstendighed, at
Harmoniseringskontoret indtager et sddant standpunkt, kan folgelig ikke udgere en
tilsideseettelse af intervenientens berettigede forventninger. Dommen i sagen Vedial
mod KHIM, neevnt i preemis 22 ovenfor, der i denne henseende er péberdbt af
intervenienten, er ikke relevant. I denne doms premis 36 henviste Domstolen
udelukkende til den for appelkammeret vindende parts forventning om, at sagen for
Retten har til formal at efterprave lovligheden af appelkammerets afggrelse i
henhold til artikel 63, stk. 2, i forordning nr. 40/94. Denne berettigede forventning er
ikke blevet tilsidesat i det foreliggende tilfeelde, da Retten har foretaget en sadan
efterprovelse uafhengigt af det standpunkt, Harmoniseringskontoret indtog.
Intervenienten ber derfor paleegges at beere sine egne omkostninger.
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Pa grundlag af disse preemisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling)

1) Afgoerelserne truffet den 19. december 2002 (sag R 412/2002-1 og
R 382/2002-1) og den 14. januar 2003 (sag R 407/2002-1) af Forste
Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemeerker og Design) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret betaler sagsogerens omkostninger.

3) Intervenienten beerer sine egne omkostninger.

Vilaras Martins Ribeiro Jitrimée

Afsagt i offentligt retsmede i Luxembourg den 14. december 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitssekreteer Afdelingsformand
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