DOM AV DEN 6.10,2004 — MAL T-356/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 6 oktober 2004

I méal T-356/02,

Vitakraft-Werke Wﬁhfmann & Sohn GmbH & Co. KG, Bremen (Tyskland),
foretratt av advokaten U. Sander,

klagande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller), foretridd av A. Apostolakis och G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

i vilket den andra parten i forfarandet infér éverklagandeniamnden vid harmoni-
seringsbyran, tillika deltagare i forfarandet vid férstainstansrétten, var

* Rittegingssprak: tyska,
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Krafft, SA, Andoain (Spanien), foretritt av advokaten P. Koch Moreno,

angéende talan mot det beslut som har fattats av fjirde verklagandenamnden vid
Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 4 september 2002 (de férenade #rendena R 506/2000-4 och
R 581/2000-4) i ett invindningsforfarande mellan Krafft, SA, och Vitakraft-Werke
Wiithrmann & Sohn GmbH & Co. KG,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansékan som ingavs till férstainstansrittens kansli den
29 november 2002,

med beaktande av det svaromdl som harmoniseringsbyran ingav till forstain-
stansrittens kansli den 25 april 2003,

med beaktande av det svaromal som intervenienten ingav till forstainstansrittens
kansli den 10 april 2003,

efter férhandlingen den 5 maj,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 5 juni 1996 ingav sokanden en anskan om registrering av ett gemenskaps-
varumiirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumdrken,
ménster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets férordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, . 1;
svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3) i éndrad lydelse.

Det varumirke som registreringsanskan avser ér ordkénnetecknet VITAKRAFT.

De varor som registreringsanstkan avser omfattas av klasserna 1, 3, 4, 12 och 19
enligt Nicedverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och
tjanster for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar for var
och en av klasserna foljande beskrivning:

— Klass 1: "Kemikalier for industriella, vetenskapliga, fotografiska dndamal likasd
for jordbruk, tridgardsskotsel och skogbruk, speciellt kemikalier och filterma-
terial av kemiska, mineral- och véxtmaterial, obearbetade plastmaterial eller
keramikpartiklar for vattenvard, speciellt for akvarier och tridgardsdammar;
obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; godsel; kemiska sammansitt-
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ningar fér eldsldckning; kemiska preparat fér hirdning och 16dning; kemiska
dmnen for konservering av livsmedel; garvimnen; bindemedel for industriell
anvindning”.

Klass 3: "Blekningspreparat och andra &mnen f6r anvindning vid tvitt;
rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel, speciellt sandpapper for djurburar;
tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat; tandpulver, -krim
och -pastor”,

Klass 4: “Industriella oljor och fetter; smérjmedel och -dmnen; dammabsorbe-
rande, -fuktande och -bindande medel; brinslen (inklusive bensin och
motorsprit) och belysningsmedel; ljus, vekar”,

Klass 12: "Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel for transport till lands, i
luften eller pa vatten”.

Klass 19: "Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rér (ej av metall) for
byggnation; asfalt, tjara och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av
metall; monument, minnesvardar, ej av metall”,

Ansdkan om gemenskapsvarumérke offentliggjordes i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 30/98 av den 27 april 1998.

Den 27 juli 1998 framstillde intervenienten en invéndning mot denna ansékan med
stod av artikel 42.1 i férordning nr 40/94.
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Invindningen har grundats pa nedan avbildade figurmérken:

Dessa varumirken omfattas i Spanien av foljande registreringar:

— Varumirkesregistrering nr 1924081 (av kinnetecken A) av den 5 maj 1995 fér

foljande varor som omfattas av klass 1: "Kemikalier for industriella, veten-
skapliga, fotografiska dndamal likasd fér jordbruk, tradgardsskétsel och
skogbruk, obearbetade Lkonsthartser, obearbetade plaster; gddsel; kemiska
sammansittningar for eldslackning; kemiska preparat for hardning och 16dning;
kemiska #mnen for konservering av livsmedel; garvimnen; bindemedel for
industriell anviindning, sirskilt frostskyddsmedel och kylvitskor, bindemedel
och packningsmaterial for industriell anvéindning, kemiska bindemedel” (nedan
kallat det #ldre varuméarket Al).

Varumirkesregistrering nr 1924082 (av kiinnetecken A) av den 5 maj 1995 for
foljande varor som omfattas av klass 3: "Blekningspreparat och andra dmnen for
anvindning vid tvitt; reng6rings-, poler-, skur- och slipmedel; tval; parfymer,
eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat; tandpulver, tandkrim och tandpas-
tor; och speciellt rengoringsmedel for fordonsmotorer och forgasare; bilvax och
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polermedel fér fordon, bilrengdringsmedel och rengéringsmedel for fordons-
textilier, rengdrings- och polermedel for kromade ytor, vaxer och polermedel for
glinsande ytor, luftuppfriskning fér fordon” (nedan kallat det dldre varumirket
A2).

Varumirkesregistrering nr 1160484 (av kiinnetecken B) av den 5 september 1987
for foljande varor som omfattas av klass 4: "Industriella oljor och fetter;
smorjmedel och smorjimnen; dammabsorberande, dammfuktande och damm-
bindande medel; brinslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysnings-
medel; ljus, vekar” (nedan kallat det ildre varumérket B).

Varumirkesregistrering nr 1042443 (av kiinnetecken C) av den 20 februari 1984
for foljande varor som omfattas av klass 12: "Fordon; fortskaffningsmedel for
transport till lands, i luften eller pa vatten; motorer fér markfordon” (nedan
kallat det dldre varumirket C1).

Varumdrkesregistrering nr 1052802 (av kiinnetecken C) av den 20 juli 1984 for
foljande varor som omfattas av klass 19: "Byggnadsmaterial (ej av metall); styva
rdr (ej av metall) for byggnation; asfalt, tjira och bitumen; flyttbara byggnader, ej
av metall; monument, ej av metall” (nedan kallat det #ldre varumirket C2).

Sokanden har begirt att intervenienten i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94 skall forebringa bevisning for att de #ldre varumirkena B, C1
och C2 verkligen anvints. Till f6ljd av denna begiran ingav intervenienten
18 kataloger avseende olika varor i sitt sortiment.
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Genom beslut nr 317/2000 av den 24 februari 2000 biféll invéndningsenheten delvis
invindningen efter att ha fastslagit vilka varor som omfattas av klasserna 1 och 3 och
darefter ha vidgatt att kinnetecknen var likartade och att risk for forvixling dérfor
forelag. Invindningsenheten avslog déremot invindningen med avseende pé& de
varor som omfattas av klasserna 4, 12 och 19 pd grund av att intervenienten inte
hade forebringat tillréicklig bevisning for att de aldre varumirkena B, C1 och C2
anvints och i synnerhet inte avseende denna anvéndnings omfattning och
varaktighet.

Den 26 april 2000 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut och
hivdade hirvid for det forsta att invdndningsenheten felaktigt hade funnit att
bevisningen for anvindningen av de &ldre varumirkena var otillrcklig med
avseende pa de varor som omfattas av klasserna 4, 12 och 19. Intervenienten gjorde i
6vrigt gillande att de varor som omfattas av klasserna 1 och 3 och som avses med de
sldre varumirkena liknade de omstridda varor som omfattas av klasserna 4, 12 och
19, sdsom dessa angivits i registreringsansokan. Intervenienten begirde ddrfor att
denna ansékan skulle avslds dven med avseende pd de varor som omfattas av
klasserna 4, 12 och 19.

Sokanden o6verklagade invindningsenhetens beslut genom skrivelse av den
5 maj 2000 och anmirkte huvudsakligen att invindningsenheten funnit att
kinnetecknen liknade varandra.

Genom beslut av den 4 september 2002, vilket avkunnades i de forenade drendena R
506/2000-4 och R 581/2000-4 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet) ogiltigforklarade
fjarde 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyrén delvis invindningsenhetens
beslut, eftersom den ansag att bevisning forebringats for att intervenienten verkligen
anvint de dldre varumirkena B och C2 med avseende pa en del av varorna, nimligen
"motoroljor och fetter; smorjmedel och smérjaimnen” som omfattas av klas. 4 och
"murbruk och utjimningsspackel fér byggnation” som omfattas av klass 19.
Overklagandenamnden fastslog att varorna "industriella oljor och fetter; smorjmedel
och -amnen; brinslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel”, som
omfattas av klass 4 och som avses i varumirkesansokan, liknade de varor med
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avseende pd vilka anvdndning av det #ldre varumirket B hade styrkts. Over-
klagandendmnden fastslog i 6vrigt att “"rengdringsmedel” som omfattas av klass 3
och som avsigs med det #ldre varumirket A2 liknade ”dammabsorberande,
dammfuktande och dammbindande medel” som omfattas av klass 4 och som avsags
i varumirkesansékan. Overklagandendmnden fastslog darutdver att "byggnadsma-
terial (ej av metall); styva ror (ej av metall) fér byggnation; asfalt, tjira och bitumen”
som avsdgs med det sokta varumérket liknade “murbruk och utjimningsspackel”
med avseende pa vilka intervenienten visat att det #ldre varumirket C2 anvints.
Overklagandenimnden ansig diremot att inviindningsenheten med fog ansett att
forvixlingsrisk forelég pa grund av likheten mellan de berérda kinnetecknen och
varorna och avslog dirfor sékandens éverklagande. Overklagandenimnden avslog
dérutdver delvis intervenientens §verklagande, for det forsta eftersom denne inte
styrkt att det dldre varumirket C1 verkligen anviints och inte heller att de #ldre
varumidrkena B eller C2 verkligen anvints med avseende pa andra varor #n
“motoroljor och fetter; smorjmedel och smérjamnen” (klass 4) och "murbruk och
utjimningsspackel for byggnation” (klas. 19), och fér det andra eftersom vissa av de
omstridda varorna som omfattades av klasserna 4, 12 och 19 inte liknade de varor
som avsigs med de dldre varumirkena Al, A2 och C2 och som omfattades av
klasserna 1, 3 och 19. Registreringen av gemenskapsvarumirket avslogs huvud-
sakligen betriffande foljande varor som avsags i ansékan om gemenskapsvarumérke:
samtliga varor som omfattas av klasserna 1 och 3 i Nicedverenskommelsen samt
“industriella oljor och fetter; smérjmedel och -imnen; dammabsorberande,
-fuktande och -bindande medel; brénslen (inklusive bensin och motorsprit) och
belysningsmedel” (klass 4) och "byggnadsmaterial (ej av metall); styva ror (¢j av
metall) for byggnation; asfalt, tjdra och bitumen” (klass 19).

Forfarandet och parternas yrkanden

Den 8 januari 2003 begirde intervenienten att engelska skulle viljas som
réttegéngssprk. Eftersom bade ansokan och registreringsanskan skrivits pa tyska
avslogs denna begéran och tyska valdes som rittegangssprak i enlighet med
artikel 131.1 och 131.2 tredje stycket i forstainstansrittens rittegangsregler.
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14 Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogiltigforklara det ifrigasatta beslutet till den del foretaget Krafft SA:s
overklagande bifallits och sdkandens éverklagande inte bifallits,

— forplikta harmoniseringsbyrén att ersitta rittegangskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Riittslig bedomning

16 Till stod for sin talan har sokanden &beropat tva grunder. Den forsta grunden avser
asidosittande av artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 och av regel 22.2 i
kommissionens forordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomf6rande av forordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1). Den andra grunden avser
asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.
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Den férsta grunden: Asidosiittande av artikel 43.2 och 43.3 i Jorordning nr 40/94 och
av regel 22.2 i forordning nr 2868/95

Parternas argument

Sokanden har hivdat att intervenienten inte férebringat bevisning for att de éldre
varumirkena verkligen anvéints med avseende pa varorna "motoroljor och fetter;
smorjmedel och smérjimnen” och "murbruk och utjimningsspackel fér byggna-
tion”.

Den katalog Gver motoroljor som péstés ha tryckts under ar 1992 faller inte under
den relevanta tidsperioden som strickte sig mellan den 28 april 1993 och den
28 april 1998.

De kataloger som pastas ha tryckts under r 1993, 1994 och 1996 innehaller enligt
sokanden ingenting som kan hinforas till att de #ldre varumirkena anviints med
avseende pa varorna “motoroljor och fetter” som omfattas av klass 4 eller "murbruk
och utjaimningsspackel fér byggnation” som omfattas av klass 19.

Stkanden har medgett att de ifrdgavarande katalogerna innehéller vissa uppgifter
om “smorjmedel”. Sokanden har emellertid hiivdat att dessa uppgifter inte uppfyller
de krav som anges i regel 22.2 i forordning nr 2868/95. Bevisningen avser endast
dren 1993-1996 och inte aren 1997 och 1998. Sékanden anser att, eftersom
bevisningen betriffande varumirkesanvindningen endast avser en del av den
relevanta tiden &r det nodvindigt att innehavaren av de #ldre varumirkena
dtminstone visar att dessa anvints i visentlig omfattning under denna tid.
Intervenienten har inte forebringat ndgra anvéindbara uppgifter med avseende p# i
vilken omfattning de éldre varumirkena anvints,
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Harmoniseringsbyrin har angett att de kataloger som intervenienten ingivit under
invindningsforfarandet mojliggér vissa slutsatser avseende under vilken tid, pa
vilket sitt och pa vilken plats anvindningen skett, ndmligen foljande:

— Katalog 1 med rubriken "Emergiendo con fuerza” om motoroljor, tryckt 1992,
innehaller uppgiften att de angivna priserna géller forst frin januari 1993.

— Katalog 2 med rubriken ”Lubricantes para automocién” avser smorjmedel och
utgavs ar 1993,

— Katalog 3 med rubriken "Lubricantes automocién” frén &r 1994 avser oljor och
smorjmedel.

— Katalog 4 med rubriken ”Suelos industriales” frén & 1997 om murbruk och
utjimningsspackel for byggnation.

Harmoniseringsbyran tvivlar ddremot pa att de ifrigavarande katalogerna innehaller
anvindbara uppgifter om i vilken omfattning de #ldre varumérkena anvénts, vilket
4r en uppgift som fordras enligt regel 22.2 i férordning nr 2868/95 for att kunna
skilja verklig varumiarkesanvéindning fran skenanvindning. Enligt harmoniserings-
byran kan reklammaterial i princip utgéra tillrdcklig bevisning. Harmoniserings-
byran vill emellertid fa klarhet i om det &r nodvindigt att upplysa om i vilken
omfattning reklammaterialet spridits. Harmoniseringsbyrdn har medgett att upp-
gifter om detta saknas i forevarande fall.
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Intervenienten har anammat &verklagandenimndens resonemang. Intervenienten
anser bland annat att fordringarna i regel 22.2 i forordning nr 2886/95 iakttagits.
Uppgift om och bevisning for var anvindningen skett framgar av uppgifter fran
intervenientens representanter i olika spanska stider. Uppgift om anviandningens
varaktighet framgar av de datum da katalogerna trycktes. Med avseende p4 vilket
sitt anvindningen skett, visas i de ovannimnda katalogerna varor forsedda med de
dldre varumérkena B och C2.

Intervenienten har under forhandlingen medgett att katalogerna inte innehaller
ndgon uppgift om anvéndningens omfattning. Intervenienten har vidare inte
vidhallit argumentet att den omstéindigheten att varumirkena var kénda pi den
spanska marknaden utgor bevisning f6r anviindningen. Intervenienten har emeller-
tid betonat att det enda som maste styrkas dr att anvindningen av de #ldre
varumirkena B och C2 inte varit en skenanvindning i den enda avsikten att
vidmakthdlla registreringen av dem. Under férhandlingen har intervenienten tillagt
att objektiv bevisning, sasom till exempel kataloger eller fakturor skall forebringas
enligt harmoniseringsbyréns praxis. Intervenienten har uppgivit att dennes fakturor
endast innehdll uppgifter om varubeteckningar och att varumirket inte angavs,
eftersom intervenienten uteslutande saluférde varor av mirket Krafft och
varumirket inte skulle vara till hjalp for att sdrskilja olika varor i sortimentet.
Intervenienten har saledes valt att styrka anviindningen av de &ldre varumérkena
genom sddant reklammaterial som ingivits under forfarandet infr harmoniserings-
byran,

Forstainstansrittens bedémning

Sasom framgar av nionde skilet till férordning nr 40/94 har lagstiftaren ansett att
det endast dr beréttigat att skydda #ldre varumérken i den utstrickning som dessa
varumérken faktiskt anvinds. I enlighet med detta skl foreskrivs i artikel 43.2 och
43.3 i férordning nr 40/94 att den som ansdker om ett gemenskapsvarumirke kan
fordra bevisning for att det dldre varumirket verkligen har anvénts inom det
omrdde didr det atnjutit skydd under en tid av fem ar fore dagen for
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offentliggérandet av den varumirkesansékan mot vilken invéindning gors (forstain-
stansrittens dom av den 12 december 2002 i mal T-39/01, Kabushiki Kaisha
Fernandes mot harmoniseringsbyran — Harrison (HIWATT), REG 2002, s. 11-5233,
punkt 34).

Av domstolens dom av den 11 mars 2003 i mal C-40/01, Ansul (REG 2003, s. 1-2439,
punkt 43), framgar det att kravet pa verkligt bruk &r uppfyllt nér ett varumérke
anvinds i enlighet med dess grundliggande funktion, som &r att sikerstilla
ursprungsidentiteten hos de varor och tjanster for vilka det har registrerats i syfte att
skapa eller bibehalla avsittningsméjligheter for dessa varor och tjanster. Detta krav
ar inte uppfyllt nér varumirket anvinds pa ett fiktivt siitt som enbart har till syfte att
bibehalla varumirkesrittigheterna. Villkoret om verkligt bruk av varumérket skall
vidare anses innebira ett krav pa att mirket, sisom det dr skyddat inom det
relevanta omrédet, anvinds offentligt och utdt (domen i det ovanndmnda
malet Ansul, punkt 37, och forstainstansrittens dom av den 12 mars 2003 i
mal T-174/01 Goulbourn mot harmoniseringsbyrdn — Redcats (Silk Cocoon),
REG 2003, s. 11-789, punkt 39).

Enligt regel 22.2 i forordning nr 2868/95 skall bevisning forebringas med avseende
pa platsen, varaktigheten, omfattningen och sittet for anvéndningen av det aldre
varumérket.

Férstainstansritten har fastslagit att antaganden eller presumtioner inte kan utgora
bevisning for att ett varumirke verkligen har anvénts. Sadan bevisning skall grundas
pa konkreta och objektiva omstindigheter som utvisar att det skett en faktisk och
tillricklig anvindning av varumirket pa den ber6rda marknaden (domen i det
ovanndmnda mélet HIWATT, punkt 47).

Mot bakgrund av dessa overviganden skall forstainstansritten bedéma om
overklagandeniamndens bedémning att intervenienten forebringat bevisning for att
de #ldre varumirkena B och C2 verkligen anvints for varorna “motoroljor och fetter;
smorjmedel och smorjamnen” (klass 4) och for “murbruk och utjamningsspackel for
byggnation” (klass 19) i forevarande fall inte bygger pa en felaktig réttstillimpning,
Forstainstansritten konstaterar i detta héinseende att intervenienten inte anmdrkt
mot att éverklagandenimnden ansig att dessa dldre varumérken var registrerade
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endast for de varor med avseende pé vilka intervenienten enligt 6verklagande-
ndmndens uppfattning hade forebringat konkret bevisning fér anvindning och inte
for hela den kategori som dessa varor tillhdr och fér vilken de dldre varumérkena
registrerats. Eftersom intervenienten, med avseende pa det ildre varumirket C1 och
de 6vriga varor som avsigs med de #ldre varumirkena B och C2, inte har bestritt att
overklagandendmnden fastslagit att det inte visats att anvindning skett med
avseende pa de sistnimnda varumirkena, ir dessa konstateranden inte foremal for
férevarande tvist.

Forstainstansritten anger inledningsvis att femarsperioden stricker sig mellan den
27 april 1993 och den 26 april 1998, eftersom ansékan om gemenskapsvarumsrke
offentliggjordes den 27 april 1998. Eftersom de #ldre varumérkena B och C2 skyddas
genom registreringar i Spanien, dr Spanien det omride som avses. Intervenienten
skall dérfor styrka att hans dldre varumérken varit i bruk pa den spanska marknaden
mellan den 27 april 1993 och den 26 april 1998.

I punkt 14 i det ifrdgasatta beslutet fann éverklagandenimnden att den inte hade
négot skl att betvivla att de kataloger intervenienten ingivit aterspeglar salufringen
under den relevanta tidsperioden av de varor som anges i dessa kataloger under det
déir avbildade varumérket. I punkt 16 i det ifrgasatta beslutet fann 6verklagande-
nimnden vidare att de kataloger som forsetts med datum som faller inom den
relevanta tidsperioden, som utvisar de varor som invindaren saluférde, varumérket
sdsom detta skyddats och hur varorna férsetts med varumirket, som vidare
innehdller en forteckning 6ver invéindarens representanter och som férknippar
inviindaren med det varumirke som denne innehar, i den mening som avses i
artikel 43.2 i forordning nr 40/94, utgér tillvéicklig bevisning for att det #ldre
varumirket verkligen anvénts.

Detta resonemang #r felaktigt, eftersom det bygger pa antaganden.,
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Det foljer av ovan i punkt 26 angiven réttspraxis att en bedomning skall goras av om
intervenienten under forfarandet infér harmoniseringsbyran visat att de #ldre
varumirkena B och C2, sisom dessa skyddats, varit i bruk offentligt och utdt inom
det relevanta omradet, for att skapa eller bibehalla avsittningsmojligheter for de
varor som avses med dessa varumirken. I enlighet med regel 22.2 i foérordning
nr 2868/95 skall denna bevisning bland annat avse anvindningens omfattning. Det
ar slutligen inte tillrickligt att det forefaller troligt eller trovirdigt att varumérket
verkligen anvints, utan det fordras att bevisning forebringas for denna anvéindning.

Genom de kataloger som ingivits till 6verklagandendmnden styrks i férevarande
mal vare sig den omstindigheten att katalogerna spritts till en potentiell kundkrets i
Spanien eller den eventuella spridningens omfattning eller hur stor forséljningen
varit av de varor som skyddas av varumérket. Intervenienten har inte limnat ndgra
uppgifter, stédda genom bevisning, som mdjliggér nagra andamalsenliga slutsatser i
detta hiinseende. Den omstindigheten att katalogerna finns gor det némligen pé sin
hojd troligt eller trovirdigt att de varor som étnjutit skydd av de dldre varumérkena
saluforts, eller tminstone att de utbjudits till forsdljning inom det relevanta
omradet, men den utgdr ingen bevisning.

Forstainstansritten konstaterar dirfor att verklagandendmnden gjort en felaktig
rittstillimpning ndr den fann att de kataloger intervenienten ingivit utgjorde
tillricklig bevisning, Det #r sledes inte nodvéndigt att bedoma om katalogerna
inneholl tillrickliga uppgifter om varorna “motoroljor och fetter” och "murbruk och
utjimningsspackel for byggnation” och om anvéndningens varaktighet.

Sokandens forsta grund dr siledes befogad. Det var saledes felaktigt av over-
klagandenamnden att delvis bifalla intervenientens dverklagande av invindnings-
enhetens beslut, Hirav foljer att det ifrdgasatta beslutet skall ogiltigforklaras till den
del intervenientens overklagande till éverklagandendmnden bifallits med avseende
pa varorna “industriella oljor och fetter; smorjmedel och -dmnen; brénslen (inklusive
bensin och motorsprit) och belysningsmedel” (klass 4) och "byggnadsmaterial (ej av
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metall); styva r6r (ej av metall) for byggnation; asfalt, tjira och bitumen” (klass 19),
vilka anges i anstkan om gemenskapsvarumirke.

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

Parternas argument

Sékanden anser att 6verklagandendmnden gjort en felaktig jimférande analys av de
tva ifragavarande kiinnetecknen.

De dldre varumirkena dr for det forsta bdde ordmirken och figurmirken, eftersom
de utgdrs av en rektangel i rott, blatt och vitt som ir uppdelad i tva lika delar, varav
den &vre utgdrs av texten “krafft” i vitt pd rdd botten och den nedre utgdrs av en bla
yta. Sokanden vidgar visserligen att den sérskiljande och dominerande delen av de
dldre varumirkena utgérs av beteckningen "Krafft”, men har gjort gillande att
overklagandenimnden felaktigt ansett att genomsnittskonsumenten fullstindigt
forbiser och glommer denna grafiska del.

Sokanden har for det andra erinrat om att varumirken enligt rittspraxis skall
bedémas som en helhet. Genomsnittskonsumenten gor inte en analys av
varumérkets detaljer. Sokanden har dérfor tillbakavisat verklagandenimndens
uppfattning att de spanska konsumenterna skulle dela upp det sokta varumirket i
"vita” och "kraft”. Aven om konsumenterna skulle gora s3, skulle de inte utesluta
ordet "vita” och endast minnas ordet “kraft”. S6kanden har hérvid betonat att ordet
"vita” inte #dr deskriptivt med avseende pa de varor som avses med det sdkta
varumirket, Sokanden har hévdat att det visserligen &r si att om den visentligaste
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delen av ett sammansatt varumirke ir deskriptiv i forhéllande till de avsedda
varorna kan den i princip inte anses utgéra den dominerande delen av varumirket,
men att denna uppfattning inte &r tillimplig i forevarande fall. Ordet "vita” dr
foljaktligen inte underordnat. Harav foljer enligt sokanden att de motstillda
varumirkena, mot bakgrund av de grafiska och verbala delar de utgdrs av, dr
tillrickligt olika for att vara sirskiljande.

Sékanden anser for det tredje att de motstillda kiinnetecknen ér tillrackligt olika i
ljudhinseende, eftgrsom det sdkta kiannetecknet uttalas "vitakraft”, medan orddelen
i de #ldre kinnetecknen uttalas “krafft”.

Sokanden anser slutligen att det #ven foreligger en uppenbar begreppsmaissig
skillnad mellan de ifrigavarande kinnetecknen. Spanska konsumenter uppfattar de
ildre kinnetecknen som en fantasibeteckning. Det sokta varumirket erinrar
diremot om vitalitet (pa spanska vitalidad), eller om adjektivet vital (pa spanska
vital).

Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har godtagit 6verklagandenémndens
resonemang i sin helhet.

Intervenienten har bland annat betonat att prefixet "vita” dr ett vanligt begrepp som
har svag sarskiljningsfrméaga och att tonvikten, vid spanskt uttal av ordet "vitakraft”,
liggs pa stavelsen “kraft”.
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Forstainstansrittens bedémning

Eftersom sokandens forsta grund &r befogad, skall forstainstansritten endast
bedéma forvaxlingsrisken mellan det stkta kinnetecknet och de ldre varumirkena
Al och A2 (nedan kallade de &ldre varumirkena) som inte omfattas av kravet pa
bevisning om verklig anvindning, eftersom de, d& ansékan om gemenskapsvaru-
mirke offentliggjordes, hade varit registrerade under kortare tid &n fem
ar (artikel 43.2 och 43.3 i foérordning nr 40/94).

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall, om innehavaren av ett dldre
varumirke invénder, det varumérke som ansokan géller inte kunna registreras om
det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det #ldre varumérket och att
de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ar identiska eller &r av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten férviixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumérket #r skyddat,

Enligt fast rittspraxis foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk att allménheten
kan tro att varorna eller tjénsterna i friga kommer fidin samma foretag, eller i
forekommande fall frin foretag med ekonomiska band.

Enligt samma rittspraxis skall en helhetsbedomning géras av forvixlingsrisken med
ledning av den relevanta malgruppens uppfattning av ifrigavarande kinnetecken,
varor eller tjinster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,
bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kéinnetecknen och mellan de
varor eller tjinster som avses (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i
mdl T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrin — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 1I-2821, punkterna 31-33, och dir
angiven rittspraxis).
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Forstainstansrétten finner att varken sokanden eller intervenienten bestritt Gver-
klagandenimndens stillningstaganden med avseende pa varuslagslikheten. Mélets
utgang beror dirfor pa fragan huruvida det foreligger en forvixlingsrisk pa grund av
kanneteckenslikhet. Samtliga varor som anges i ansékan om gemenskapsvarumérke
och som omfattas av klasserna 1 och 3 i Nicedverenskommelsen samt
*dammabsorberande, -fuktande och -bindande medel” (klass 4) som overklagande-
namnden ansag likna "reng6rings-, poler-, skur- och slipmedel”, som étnjuter skydd
genom det dldre varumirket A2 och omfattas av klass 3, skall beaktas vid
bedémningen av kanneteckenslikheten.

Av domstolens rittspraxis framgar att helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad
giller de aktuella varumirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, skall
grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, bland annat med hénsyn till
deras sirskiljande och dominerande bestindsdelar (se forstainstansrittens dom av
den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Philips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrén
— Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), inte offentliggjort i rattsfallssam-
lingen #nnu, punkt 47, och dér angiven rittspraxis).

Vad for det forsta giller de dldre varumirkena ur visuell synvinkel har Gver-
klagandenimnden med fog Lkonstaterat att den dominerande delen hos dessa
varumirken, trots att de dr figurativa, utgdrs av ordet "Krafft”. De figurativa delarna
hos de #ldre varumirkena, namligen & ena sidan den grafiska framstéllningen av
ordet "Krafft” och & den andra sidan de bl och réda rektanglarna, dr inte tillréckligt
betydelsefulla for att konsumenten skall ta mer intryck av dem #én av varumérkenas
orddel.

Det s6kta kiinnetecknet utgors for en spansksprakig konsument av ett ord bestaende
av tva delar, varav den forsta utgérs av uttrycket "vita” och den andra av uttrycket
"kraft”. Overklagandenamnden har med fog ansett att en konsument som uppticker
ett ordmiirke delar upp det i verbala bestandsdelar som antyder en konkret betydelse
for honom eller som liknar ord han kinner till. En spansksprakig konsument
kommer dirfor att uppfatta uttrycket "vita” som en anspelning pé ord som vitalitet”
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och "vital” (pd spanska "vitalidad” och "vital”). Trots att uttrycket "kraft” betyder
"styrka” pa vissa sprak, déribland tyska, har det ingen konkret betydelse pa spanska.

Forstainstansritten erinrar om att konsumenterna i allménhet Eittare uppmarksam-
mar fantasiuttryck (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran —
Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 11-4335, punkt 43, faststilld genom
domstolens beslut av den 28 april 2004 i mal C-3/03 P, Matratzen Concord mot
harmoniseringsbyrdn, inte offentliggjort i rattsfallssamlingen #nnu. Forstainstan-
sritten anmirker 4ven att allminheten generellt inte anser att en deskriptiv
bestindsdel i ett sammansatt varumirke &r en sirskiljande och dominerande
bestandsdel i det helhetsintryck varumirket ger (forstainstansrittens dom av den
3 juli 2003 i mal T-129/01, José Alejandro mot harmoniseringsbyrin — Anheuser-
Busch (BUDMEN), REG 2003, s. 1I-2251, punkt 53). Likartade bedémningar kan
tillimpas pé bestandsdelar som har en mycket allmén betydelse och som antyder en
positiv egenskap som kan tillskrivas ett stort antal olika varor och tjinster.
Forstainstansrittens anser att ordet "vita” tillhér denna grupp fér den spanska
allménheten.

Hérav f6ljer att det sokta kinnetecknets dominerande besténdsdel pa spanska utgérs
av dess andra del “kraft”, eftersom denna #r ett fantasiuttryck och eftersom
kdnnetecknets forsta del "vita” &r mindre distinktiv f6r malgruppen.

Ur fonetisk synvinkel skall de &ldre varumirkena uttalas “Krafft”. Det sokta
kénnetecknet bestar ddremot av tre stavelser ("vi” "ta” och "kraft”). Av ovan i
punkterna 52 och 53 angivna skil uppfattar allménheten den sista stavelsen i det
sokta kinnetecknet, ndmligen ordet "kraft” som den dominerande bestindsdelen i
ordmérket VITAKRAFT.
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Hirav foljer att den dominerande bestandsdelen i det sékta kinnetecknet "kraft” och
orddelen i de #ldre varumirkena "Krafft” i ljudhéinseende och visuellt hinseende &r
mycket lika eller till och med identiska, eftersom de tvi f-en i ordet "Krafft” inte
medfér nagon mirkbar ljudskillnad och inte heller en visuell skillnad som ér
tillricklig for att bortse frén de likartade visuella bestindsdelar som angetts ovan.

Vad giller den begreppsmissiga aspekten dr det riktigt att ordet "vita” for tankarna
till vitalitet eller adjektivet vital. Kéinnetecknet VITAKRAFT har ddremot inte nagon
bestimd betydelse p4 spanska, Med hénsyn till att varken det s6kta varumarket eller
de #ldre varumirkena har en konkret betydelse pa det spriket kan inte ndgon
tillricklig begreppsmissig skillnad pavisas mellan de tvé kinnetecknen.

Harav foljer att de ifrdgavarande kénnetecknen av maélgruppen, som utgdrs av
spansksprikiga konsumenter, uppfattas som likartade ur visuell och fonetisk
synvinkel. Med hinsyn till att de varor som avses med de ifrdgavarande varumérkena
ar identiska eller mycket likartade bygger éverklagandenimndens beddmning att
forvixlingsrisk foreligger mellan de dldre varumirkena som innehaller bestindsde-
len "Krafft” och det sokta varumérket VITAKRAFT inte pé en felaktig rattstillimp-
ning med avseende pa de varor som omfattas av klasserna 1 och 3 och som anges i
ansdkan om gemenskapsvarumirke och inte heller med avseende pa "dammabsor-
berande, -fuktande och -bindande medel” som omfattas av klass 4.

Talan kan foljaktligen inte vinna bifall pd sékandens andra grund.

Harav foljer att talan ar grundad endast med avseende pé att 6verklagandendmnden
felaktigt beddmt att intervenienten forebringat bevisning for att de dldre
varumirkena B avseende varorna “motoroljor och fetter; smorjmedel och
smorjamnen” (klass 4) och C2 avseende varorna "murbruk och utjimningsspackel
for byggnation” (klass19) verkligen anvénts. Det ifragasatta beslutet skall ddrfor
ogiltigforklaras till den del intervenientens dverklagande till dverklagandeniamnden
bifallits med avseende pa varorna “industriella oljor och fetter; smorjmedel och -
amnen; brinslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel” (klass 4)
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och "byggnadsmaterial (ej av metall); styva rér (ej av metall) for byggnation; asfalt,

tjira och bitumen” (klass 19), vilka anges i ansékan om gemenskapsvarumirke.
Talan ogillas i 6vrigt.

Rittegangskostnader

o Enligt artikel 87.3 i rittegangsreglerna kan forstainstansritten, om parterna 6msom
tappar malet pa en eller flera punkter, besluta att kostnaderna skall delas eller att
vardera parten skall bira sin kostnad,

ot I forevarande mal har savil sokanden som harmoniseringsbyran och intervenienten
delvis tappat malet. Vardera parten skall ddrfor béra sin rittegingskostnad.

Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom :

1) Det beslut som fattats av fjirde éverklagandenimnden vid Byran for
harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, monster och
modeller) den 4 september 2002 (de forenade drendena R 506/2000-4
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och R 581/2000-4) ogiltigforklaras till den del intervenientens oOver-
klagande till éverklagandenimnden bifallits med avseende pd varorna
»industriella oljor och fetter; smorjmedel och -dmnen; brinslen (inklusive
bensin och motorsprit) och belysningsmedel” (klass 4) och ”byggnads-
material (ej av metall); styva ror (ej av metall) fér byggnation; asfalt, tjira
och bitumen” (klass 19), vilka anges i ansékan om gemenskapsvarumirke.

2) Talan ogillas i ovrigt.

3) Vardera parten skall bira sin réittegangskostnad.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantréide i Luxemburg den 6 oktober 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare ' Ordférande
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