DOM AV DEN 14.7.2005 — MAL T-126/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 14 juli 2005 "

I mal T-126/03,

Reckitt Benckiser (Espaiia) SL, Barcelona (Spanien), féretritt av advokaten Esteve
Sanz,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretradd av A. von Miihlendahl, I. de Medrano
Caballero och A. Folliard-Monguiral, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegingssprik: engelska.
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varvid motparten i férfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandenimnd var

Aladin Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische Systeme GmbH, Luckenwalde
(Tyskland),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrins forsta
overklagandendmnd den 31 januari 2003 (irende R 389/2002-1) om ett invind-
ningsférfarande mellan Reckitt Benckiser (Espafia) SL och Aladin Gesellschaft fiir
innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN(fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna V. Tiili och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren J. Palacio Gonzilez,

med beaktande av den anstkan som inkom till forstainstansrittens kansli den
14 april 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens kansli den
7 augusti 2003,

efter forhandlingen den 30 september 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 20 mars 1997 inkom Lipolyt Gesellschaft fiir innovative mikrobiologische
Systeme mbH, vars namn senare dndrades till Aladin Gesellschaft fiir innovative
mikrobiologische Systeme GmbH (nedan kallad motparten i forfarandet vid
harmoniseringsbyrin), med en ansékan till harmoniseringsbyran om registrering
av ett gemenskapsvarumirke. Ansokan gjordes med stéd av radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse.

Det sokta varumirket dr ordmirket ALADIN.

De varor och tjinster som avses i ansokan om registrering av varumirket ingar i
klasserna 1, 3, 35, 37 och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell
klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregistrering av den 15 juni 1957,
med dndringar och tilligg. Varorna och tjinsterna motsvarade inledningsvis féljande
beskrivning:

— Klass 1: "Bakteriepreparat, e¢j fér medicinska och veterinira indamal; baser
(kemiska preparat); betningsmedel (ingiende i klass 1); syror (ingiende i
klass 1); biokemiska katalysatorer; kemikalier for industriell och vetenskaplig
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anvéndning; syraresistenta kemiska féreningar; klor; klorider; rengoringsmedel
(ingdende i klass 1); mjukmedel fér vatten (preparat for avligsnande av
avlagringar), ingdende i klass 1; enzymer fér industriella andamal; enzym-
preparat for industriella indamal; jisimnen fér kemiska indamal; separations-
preparat for fetter; salmiak; ammoniak for industriella andamal.”

Klass 3: "Rengorings-, poler-, skur- och slipmedel, firgborttagningsmedel,
propplésningsmedel for avloppsror, firgborttagningsmedel; skurmedel (inga-
ende i klass 3); lackborttagningsmedel; flickurtagningsmedel; rengéringsoljor;
slipmedel (ingaende i klass 3); terpentin (avfettningsmedel); alla ovannimnda
varor med undantag for textila tillsatsmedel och tillsatsmedel for industrin for
slutbehandling av metaller.”

Klass 35: "Franchisingtjanster, namligen tillhandahallande av organisations- och
know-how-tjénster inom det sanitira omrédet och for rengéring av ledningar.”

Klass 37: "Uppforande/anliggande av byggnationer; installationstjinster;
rengoring av ror, ledningar och avloppsrér; uthyrning av rengéringsmaskiner;
desinficering; fernissningstjinster; rattutrotning; behandling for korrosionsbe-
stindighet; avslipningstjinster; utrotning av ohyra, ej for jordbruket.”

Klass 42: "Teknisk radgivning och expertutlitanden; utveckling och utformning
av processer och apparater och instrument for underhdll och rengéring av
rorsystem; utveckling och konstruktion av apparater, instrument och sensorer
for fiarrstyrnings- och bildéverforingsteknik; datorprogrammering, ej program
for dykdatorer.”
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Ansokan om varumirkesregistrering offentliggjordes i Bulletinen for gemenskaps-
varumdrken nr 42/98 den 8 juni 1998.

Den 8 september 1998 framstillde Reckitt & Coleman SA en invindning mot
ans6kan om gemenskapsvarumirke med stéd av artikel 42 i féorordning nr 40/94.
Invindningen gillde alla varor i klass 3. Till stod for invindningen aberopades de
hinder som avses i artikel 8.1 a och b i nimnda férordning. Invindningen grundades
pa foérekomsten av det dldre nationella varumirket ALADDIN (nedan kallat det
ildre varumirket), vilket hade registrerats i Spanien (nr 20 512) den 29 juli 1912 och
fornyats den 16 maj 1993. Det dldre varumirket anvidnds for varor i klass 3 i
Nicedverenskommelsen och beskrivs som "Metallputsmedel”.

Det ildre varumirket har sedermera overlitits till sokanden.

P4 begiran den 30 april 1999 av motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyran
uppmanade harmoniseringsbyran sokanden att inkomma med bevis for att det dldre
varumirket anvints, i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 och
regel 22.1 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995
om genomforande av férordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1).

Som bevis for att det dldre varumirket anvints inkom sékanden den 26 juli 1999 till
harmoniseringsbyrain med kopior pad fakturor till flera kunder i Spanien och
prospekt som visade vilka varor som salufordes av bolaget.
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Den 28 februari 2000 begrinsade motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyran
listan dver de varor i klass 3 som omfattades av varumirkesansokan enligt foljande:

"Preparat for rengoring av vattenledningar for metallbearbetningsindustrin, ej textila
hjalpsubstanser eller hjilpsubstanser.”

Sokanden informerades av invindningsenheten om den ovannimnda begrins-
ningen. Den 27 mars 2000 meddelade sokanden att bolaget héll fast vid
invindningen mot samtliga varor i klass 3.

Genom beslut av den 27 februari 2002 avslog invindningsenheten invindningen
med st6d av artiklarna 8.1 a och b, 42 och 43 i forordning nr 40/94 samt regel 22.1 i
forordning nr 2868/95. Invindningsenheten ansig for det forsta, i friga om beviset
for att det dldre varumairket anvints, att det bevis som hade foretetts av sékanden
visade att det dldre varumirket hade anvints fér en vara som var avsevirt mera
specifik @n metallputsmedel, den kategori fér vilken det idldre varumirket hade
registrerats. Invindningsenheten ansag darfor att provningen av invindningen, i
enlighet med artikel 43.2 i forordning nr 40/94, uteslutande skulle géras pa grundval
av den specifika varan, det vill siga en vara for att putsa metall vilken utgérs av
bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull). Fér det andra bedémde
invindningsenheten att det inte foreldg nagon risk for att allminheten skulle
forvixla varumirkena, trots att tecknen var mycket lika varandra, eftersom varorna
uppvisade stora skillnader i friga om art, avsedd anvindning, anvindningssitt,
slutkonsumenter och distributionskanaler.

Den 25 april 2002 6verklagade sékanden invindningsenhetens beslut till harmoni-
seringsbyran.
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Genom beslut av den 31 januari 2003 (nedan kallat det 6verklagade beslutet), vilket
delgavs sokanden den 4 februari 2003, avslog forsta oGverklagandenimnden
overklagandet. Overklagandenimnden ansag i sak dels att sékanden endast hade
bevisat att det dldre varumirket anvints for den specifika varan i fraga, dels att det
inte forelag nagon risk for forvixling i Spanien, i den mening som avses i artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94, trots att varumirkena nistan var identiska och att de hade
inneboende sirskiljningsformaga. Avsaknaden av forvixlingsrisk berodde pa de
stora skillnaderna mellan varorna, bland ‘annat till f6ljd av konsumenternas
formodade kidnnedom om de varor som salufors av motparten i forfarandet vid
harmoniseringsbyran samt de ber6rda varornas olika art och avsedda anvindning.

Forfarandet och parternas yrkanden

Parterna utvecklade sin talan och svarade pa forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 30 september 2004. Motparten i férfarandet vid harmoniserings-
byran hade inte inkommit med nigon svarsinlaga.

I samband med detta konstaterade forstainstansritten att sokandens yrkanden skulle
tolkas sa att de endast syftade till att det 6verklagade beslutet skulle ogiltigforklaras
och till att harmoniseringsbyran skulle férpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,
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— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersiitta rittegangskostnaderna savil i fore-
varande forfarande som i invindnings- och overklagandeforfarandena vid
harmoniseringsbyréan.

Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta s6kanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Vid férhandlingen ombads harmoniseringsbyran att informera forstainstansritten
om hur det konkursforfarande framskred som motparten i forfarandet vid
harmoniseringsbyran utgjorde féremal for. Harmoniseringsbyran ombads ocksa
att redogéra for hur denna omstindighet piverkade motpartens ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke. Harmoniseringsbyrén tillmétesgick denna
begdran i en skrivelse som inkom till forstainstansrittens kansli
den 25 november 2004. Det muntliga forfarandet avslutades genom beslut av den
15 december 2004.

Tillimpliga bestimmelser

Sokanden har &beropat tvd grunder om &sidosittande av artikel 43.2 och 43.3
respektive av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.
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Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Enligt sékanden gjorde 6verklagandenimnden en felaktig bedomning nir den
konstaterade att det dldre varumirket endast skyddade den specifika vara for vilken
sokanden hade bevisat att varumirket verkligen anvints i Spanien, nimligen en vara
for att putsa metall som utgdrs av bomull som impregnerats med polermedel for
metall (magisk bomull).

Enligt sékanden utgjorde beviset for att varumirket verkligen anvints fér denna
specifika vara ocksd bevis for att varumirket anvints for “metallputsmedel” i
allmianhet. Den specifika varan ingdr ju i denna kategori av varor. Inom ramen foér
invandningsférfarandet skall det dldre varumirket dirfor, enligt sékanden, anses
vara registrerat for “metallputsmedel” och inte bara for "varor for att putsa metall

som utgérs av bomull som impregnerats med polermedel for metall (magisk
bomull)”.

Enligt sokandens tolkning av artikel 43.2 i forordning nr 40/94 skall bestimmelsen
tillimpas i de fall d4 opponenten inte kan bevisa att varumirket anvints for varor
som tillhor olika kategorier av varor vilka har registrerats i en eller flera klasser. Det
ar darfor rimligt att det registrerade varumirket endast anses vara registrerat for de
kategorier av varor for vilka opponenten har kunnat bevisa anvindning.

De faktorer rérande varan som lagts fram som bevis fér att varumirket verkligen
anvints fér en kategori av varor, sisom avsedd anvéindning, forpackning, anvind-
ningssitt eller distributionskanaler, saknar helt relevans vid tillimpningen av
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artikel 43.2 i forordning nr 40/94. Dessa faktorer har diremot, i enlighet med
forstainstansrittens rittspraxis, relevans for bedémningen av om det foreligger en
risk for forvixling av det idldre varumirket och det varumirke som avses i
registreringsansokan for varor som tillhér en och samma klass.

Beslutet innebir enligt sokanden ett dsidosittande av ovannamnda artikel, eftersom
overklagandendmnden grundade sin tillimpning av artikel 43.2 i forordning
nr 40/94 pa den omstindigheten att den vara som omfattas av det dldre varumirket
for hand stryks pa metallféremalets yta med hjilp av en impregnerad bomullstuss
och &r avsedd att anviindas i hushdll, medan den vara som &r féremal for
varumirkesansokan bestdr av ett rengoringsmedel som halls i blockerade eller
smutsiga ledningar och ar avsedd endast fér yrkesmin.

Stkanden har av detta dragit slutsatsen att 6verklagandenamnden, genom att i det
overklagade beslutet i friga om invindningen grunda sin instillning pa att det ildre
varumirket endast skulle anses vara registrerat for "bomull impregnerad med ett
polermedel for metaller for hushallsanvindning”, asidosatte artikel 43.2 i forordning
nr 40/94.

Enligt harmoniseringsbyran asidosatte éverklagandenimnden inte artikel 43.2 och
43.3 i forordning nr 40/94. Harmoniseringsbyran har aberopat tva argument till stod
for sin uppfattning. For det forsta skall vid bedémningen av det dldre varumérkets
tillimpningsomride hénsyn tas till de konkreta villkoren for saluforingen av de varor
och tjinster for vilka anvindning har bevisats, i avsikt att bedoma risken for
forvixling av det dldre varumirket och det sokta varumirket pid en bestimd
marknad. Fér det andra ar artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 tillimplig
oberoende av om listan 6ver de varor och tjinster som omfattas av det ildre
varumadrket innehéller en eller flera varor eller tjinster.
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Vad avser det forsta argumentet har harmoniseringsbyrdn erinrat om att
innehavaren av ett varumairke &r skyldig, enligt gemenskapens varumirkesritt, att
verkligen anvidnda det registrerade varumirket, eftersom det endast dr varumirkets
faktiska stéllning pd marknaden som skyddas. I enlighet med attonde skilet i radets
forsta direktiv av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (89/104/EEG) (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade
13, volym 17, s. 178) och nionde skilet i forordning nr 40/94, syftar detta krav till att
minska antalet varumirkeskonflikter och begrinsa det antal varumirken i registret
som inte anvinds (férstainstansrittens dom av den 12 mars 2003 i mal T-174/01,
Goulbourn mot harmoniseringsbyran — Redcats (Silk Cocoon), REG 2003, s. [1-789,
punkt 38).

Det ar for att undvika artificiella konflikter som det i artikel 43.2 i férordning
nr 40/94 anges att det endast &r befogat att skydda édldre varumirken om de
verkligen anvints. Detta syfte har bekriftats av domstolen och férstainstansritten,
vilka har forsikrat sig om att varumiérkesskyddets omfattning inte gir utéver vad
som dr nodvindigt for att skydda varumirkesinnehavarens legitima intressen.

Nar ett varumirke har registrerats for olika kommersiella branscher inom vilka det
anvinds hindrar det exklusiva skyddet av det dldre varumirket enligt harmoniser-
ingsbyrdn inte att det yngre varumirket registreras, med undantag for det fall da det
dldre varumirket dr allmént kint. Detta aterspeglas i domstolens och férstain-
stansrittens konkreta tillvigagangssatt vid bedomningen av forvixlingsrisken, vilket
innebir att det vid beddmningen av de aktuella varorna eller tjinsterna och tecknens
likhet, skall beaktas i vilken utstrickning som det dldre varumirket ir bekant pa
marknaden (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. 1-5507, punkt 24, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 23), genomsnittskonsumentens
uppmirksamhet (domen i det ovannimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 26), de aktuella varornas och tjinsternas art, slutkonsumenter och anvind-
ningssitt samt huruvida varorna konkurrerar med eller kompletterar varandra
(domen i det ovannimnda maélet Canon, punkt 23).
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Sokanden har for 6vrigt sjilv medgett att de konkreta villkoren for saluforingen av
varorna skall beaktas vid bedémningen av forvixlingsrisken. Sokanden motsiger
dirmed sig sjilv nir den fornekar att sa ir fallet vid tillimpningen av artikel 43.2 i
forordning nr 40/94.

Nir en invindning grundas pa artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 ir syftet med
artikel 43.2 och 43.3 i samma forordning nimligen att faststilla huruvida det
foreligger en konkret risk for forvixling mellan det #ldre varumirket, sisom detta
anses vara registrerat, och det varumirke som ansékan galler. Det enda syftet ir att
bedéma huruvida invindningen ér vilgrundad.

Eftersom domstolens och forstainstansrittens rittspraxis innebir att sannolikheten
for en konflikt mellan tvd sirskiljande tecken snarare skall bedémas med
utgingspunkt frdn marknaden 4n fran registret, skall samtliga de omstindigheter
runt saluféringen av varorna eller tjansterna som féljer av beviset for att varumirket
anvints beaktas, vilket resulterar i att omfattningen av varumirkesskyddet blir
objektivare och tydligare.

I enlighet med detta kan 6verklagandendmnden, enligt harmoniseringsbyran, inte
anses ha asidosatt artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 genom att godta att det
dldre varumirket endast skall anses vara registrerat for en vara for att putsa metall
vilken utgdrs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull), som
huvudsakligen kinnetecknas av att den framfor allt dr avsedd fér hushall. Att
diremot, sdsom sokanden, resonera sa att beviset for att varumirket anvints fér den
specifika varan i friga ocksa utgér bevis for att varumirket verkligen anvints for hela
den kategori som registreringen avser, det vill siga "metallputsmedel”, har en menlig
inverkan p& bedomningen av forvixlingsrisken. Denna tolkning resulterar nimligen
i att definitionen av den relevanta marknaden snedvrids och i att andra aktérers
tilltrade till olika marknader oproportionerligt begrinsas. Enligt harmoniserings-
byrdn dr det just denna typ av artificiella konflikter som artikel 43.2 och 43.3 i
férordning nr 40/94 samt domstolens och forstainstansrittens rittspraxis syftar till
att undvika.
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Harmoniseringsbyran har vidare gjort gillande att artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 ir tillaimplig oberoende av om listan med varor och tjinster som omfattas
av det dldre varumirket innehaller en eller flera varor eller tjinster. S6kandens
argument att denna bestimmelse endast ér tillimplig nir listan innehaller mer &n en
vara eller tjanst samt att beviset for att det dldre varumirket anvénts for den
specifika varan darfor ocksa skall anses utgora bevis for att varumirket i fraga
anvénts for den kategori av varor som den specifika varan tillhér och for vilken
varumirket har registrerats, saknar enligt harmoniseringsbyran darfor helt relevans.

Harmoniseringsbyrdn har namligen gjort gillande att det inte finns nagonting i
forordning nr 40/94 som stéder sokandens tolkning av den sista meningen i
artikel 43.2 i denna férordning. Harmoniseringsbyrin har vidare hévdat att en dylik
tolkning skulle innebéra att varje invindande part enkelt skulle kunna undandra sig
kravet pa verklig anvindning av varumirket genom en generds formulering av den
registrerade beskrivningen av kategorin av varor, och pa sa sitt pa konstgjord vig
utvidga omfattningen av varumirkesskyddet till att gilla varor som inte salufors.

Det foljer dessutom av 6verklagandenimndernas beslutspraxis att anvindning av en
underkategori av varor eller tjinster i princip inte kan jaimstillas med anvindning av
en mer allmén kategori, och detta oberoende av om det dldre varumirket bara
omfattar en enda kategori av varor eller tjanster.

Avslutningsvis har harmoniseringsbyran papekat att &ven om en kategori kan utgora
en grupp varor av homogen art, kan dessa varor vara heterogena i fraga om avsedd
anvindning, slutkonsumenter och distributionskanaler, vilket ir fallet i férevarande
fall. Av denna anledning ér det enligt artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94
nodvindigt att, for varje enskild kategori av varor eller tjidnster, definiera
underkategorier som éaterspeglar innehallet i beviset for anvindning sa snart som
den ursprungliga beskrivningen av det dldre varumirket kan ticka varor eller
tjanster som éar tillrickligt olika i friga om anvidndning, slutkonsumenter och
distributionskanaler.
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I forevarande fall anser harmoniseringsbyran att anvindningen av det aldre
varumirket visar att "metallputsmedel” inte utgér en homogen grupp eftersom
denna kategori ticker ett stort antal olika varor vars avsedda anvindning (underhall
av sdvil bestick som byggmetallytor), slutkonsumenter (frin genomsnittskon-
sumenter av dagligvaror till metallarbetare) och férsiljningsstillen (jarnhandlare och
stormarknader eller inget forsiljningsstlle alls nir forsiljningen av varan ir kopplad
till tillhandahallandet av en tjinst avseende behandling av metaller) skiljer sig at.
Overklagandeniamndens definition av den tillimpade underkategorin, det vill siga
"varor for att putsa metall vilka utgdrs av bomull som impregnerats med polermedel
(magisk bomull)” har didrmed visat sig vara synnerligen limplig.

Forstainstansrittens bedomning

I artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 féreskrivs foljande:

"2. P4 begiran av sokanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumirke
vilken gjort en invindning, ligga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumérket
under en tid av fem &r fore dagen fér offentliggérandet av ansékan om
gemenskapsvarumirke verkligen har anvints inom gemenskapen for de varor eller
tjanster for vilka det ar registrerat och som liggs till stod for inviindningen, eller for
att det finns skilig grund for att det inte anvints, forutsatt att det aldre
gemenskapsvarumirket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem ar. I
avsaknad av sddan bevisning skall invindningen avslas. Om det ildre gemenskaps-
varumirket endast har anvints for en del av de varor eller tjinster for vilka det
registrerats, skall det vid provning av invindningen anses vara registrerat endast for
denna del av varorna eller tjinsterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nir det giller de éldre nationella varumirken som avses i
artikel 8.2 a), varvid anvindningen i den medlemsstat i vilken det ildre nationella
varumdrket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.”
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I regel 22 i férordning nr 2868/95 foreskrivs foljande:

"2. De uppgifter och beldgg som skall framldggas som bevis om anvindning skall
utgoras av information om plats, tid, omfattning och typ av anvindning av
invindningsmirket for de varor och tjanster for vilket det dr registrerat och pa vilka
invindningen grundas ...”

Det dr i forevarande fall klarlagt att det dldre varumirket har registrerats for
"metallputsmedel” tillh6rande klass 3, i den mening som avses i NiceGverens-
kommelsen. Det har inte heller bestritts att sokanden, pa begiran av motparten i
forfarandet vid harmoniseringsbyran, har visat att det idldre varumirket verkligen
anvints, med stod av handlingar av vilka det framgick att varumirket i fraga
verkligen anvints for saluféring av en vara for att putsa metall vilken utgérs av
bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull).

Det skall emellertid erinras om att kravet pa verklig anvindning av det éldre
varumirket syftar till att begrinsa antalet konflikter mellan tva varumirken, genom
att enbart varumirken som verkligen har anvints skyddas, om det inte finns nagra
giltiga ekonomiska skl for att de inte har anvints. Denna tolkning styrks av nionde
skilet i forordning nr 40/94, i vilket det uttryckligen hénvisas till detta syfte (se, for
ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 27 naimnda malet Silk Cocoon,
punkt 38). Syftet med artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94 ér diremot varken
att uppskatta hur framgangsrikt ett foretag ar eller att kontrollera dess ekonomiska
strategi eller ens att uteslutande ge varumirkesskydd at kommersiellt utnyttjande
som sker i stor omfattning (forstainstansrittens domar av den 8 juli 2004 i
mal T-334/01, MFE Marienfelde mot harmoniseringsbyran — Vétoquinol
(HIPOVITON), REG 2004, s. 1I-2787, punkt 38, och i mal T-203/02, Sunrider
mot harmoniseringsbyran — Espadafor Caba (VITAFRUIT), REG 2004, s. 11-2811,
punkt 38).

II - 2878



43

45

RECKITT BENCKISER (ESPANA) MOT HARMONISERINGSBYRAN — ALADIN (ALADIN)

Syftet med det ndmnda kravet ir dirfér inte i forsta hand att exakt avgrinsa
omfattningen av det skydd som det dldre varumirket atnjuter i forhallande till de
konkreta varor och tjanster for vilka varumirket i fraga anvinds vid en bestimd
tidpunkt, utan att generellt sikerstilla att det dldre varumirket verkligen anvints for
de varor och tjinster for vilka det har registrerats.

Av denna anledning skall artikel 43.2 sista meningen i forordning nr 40/94, liksom
artikel 43.3 i samma forordning, i vilken bestimmelserna i artikel 43.2 utvecklas, i
friga om ildre nationella varumirken tolkas si att de syftar till att undvika att ett
varumiérke som bara anvinds delvis kommer i &tnjutande av ett utstrickt skydd
uteslutande med anledning av att det har registrerats for ett stort antal varor eller
tjanster. Vid tillimpningen av dessa bestimmelser skall dirfér omfattningen av de
varu- eller tjinstekategorier for vilka det dldre varumirket har registrerats beaktas, i
synnerhet allmingiltigheten av den formulering som anvints for att beskriva
nimnda kategorier, och detta i forhallande till de varor eller tjinster vars verkliga
anvindning har visats.

Av de ovannimnda bestimmelserna foljer att om ett varumirke har registrerats for
en kategori av varor och tjinster som ir tillréckligt stor for att flera underkategorier
skall kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan forekomma
sjdlvstindigt, medfor beviset for verklig anvindning av en del av dessa varor eller
tjdnster, i ett invindningsférfarande, endast skydd for den eller de underkategorier
till vitkka de varor eller tjanster for vilka varumirket verkligen har anvints. Om
definitionen av de varor eller tjinster for vilka ett varumirke har registrerats
déremot &r sd exakt och begrinsad att det inte &r mojligt att dela upp den berérda
kategorin i flera underkategorier skall, i friga om invindningen, beviset for att
varumirket verkligen anvints for varorna eller tjinsterna anses ticka hela kategorin.

Syftet med begreppet delvis anvindning ir forvisso att se till att varumirken vilka
endast har anvints for en kategori av bestimda varor inte gors indisponibla. Detta
far emellertid inte leda till att innehavaren av det ildre varumirket berévas allt
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skydd for varor som, utan att vara identiska med de varor for vilka det har visats att
varumirket verkligen anvints, inte visentligen skiljer sig fran dessa och som tillhor
en och samma grupp, vilken endast skulle kunna bli foremal fér en godtycklig
uppdelning. Det skall noteras att en varumirkesinnehavare i praktiken saknar
mojlighet att visa att varumirket anviénts for samtliga tinkbara varianter av de varor
som omfattas av registreringen. Med begreppet "en del av varorna eller tjansterna”
skall darfor inte forstas all kommersiell utveckling av jamforbara varor eller tjanster,
utan enbart varor eller tjanster vilka skiljer sig tillrackligt at for att kunna utgora
sammanhingande kategorier eller underkategorier.

Det skall i detta avseende betonas att det dldre varumarket endast registrerats for
"metallputsmedel”. Denna beskrivning begrinsar, i friga om savil de avsedda
varornas funktion, det vill siga putsning, som varornas avsedda anvindningsomrade,
det vill siga metaller, den omfattade kategorin av varor, i den mening som avses i
Niceoverenskommelsen, till “rengorings-, poler-, skur- och slipmedel”. Det skall
dessutom noteras att denna kategori sjilv utgor en del av klass 3 i nimnda
overenskommelse, vilken forutom rengérings-, poler-, skur- och slipmedel dven
omfattar "blekningspreparat och andra 4dmnen for anvindning vid tvitt; tval;
parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvirdspreparat; tandpulver, -krim och -
pastor”. '

Under dessa omstindigheter maste det dldre varumirket anses vara registrerat for
en grupp av varor vilken utgor en synnerligen exakt och begriansad underkategori till
den varukategori som gruppen tillhor enligt Nicebverenskommelsen.

Detta innebidr att sokanden, genom att presentera icke ifrigasatta bevis for att
varumirket verkligen anvints for "en vara for att putsa metall vilken utgors av:
bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull)”, vilken tveklost utgor
ett "metallputsmedel” i den mening som avses i den underkategori av varor som det
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dldre varumirket avser, pa ett korrekt sitt visade att verklig anviindning foreligger i
friga om hela denna underkategori, utan att det dr nédvindigt att gora atskillnad pa
grundval av malgrupperna.

Overklagandenimnden tillimpade dirfor artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94
felaktigt nir den vid provningen av invindningen bedémde att det dldre varumirket
endast skulle anses vara registrerat for “en vara for att putsa metall vilken utgors av
bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull)”.

De bestimmelser i artikel 43 i forordning nr 40/94 som innebir att det ildre
varumirket kan anses vara registrerat endast fér den del av varorna eller tjansterna
for vilka verklig anvindning visats begrinsar namligen varumirkesinnehavarens
rittigheter med anledning av registreringen och det &r dirfor inte dr mojligt att gora
en s lingsgdende tolkning av dessa bestimmelser som harmoniseringsbyran har
gjort. Ndmnda bestimmelser skall dessutom vara foérenliga med varumirkesinne-
havarens legitima intresse av att i framtiden kunna utoka sitt sortiment av varor eller
tjdnster, inom ramen for beskrivningen av de varor eller tjanster for vilka varumirket
har registrerats, med stéd av det skydd som registreringen av det nimnda
varumirket ger honom. Detta giller i dnnu hégre grad nir, sisom i forevarande fall,
de varor eller tjanster for vilket varumirket har registrerats utgor en tillrickligt
begrinsad kategori, sisom angetts ovan.

Inget av harmoniseringsbyrans argument féranleder en annan slutsats in denna.

For det forsta, dven om det ar riktigt att artikel 43.2 sista meningen i forordning
nr 40/94 syftar till att undvika artificiella konflikter mellan #ldre varumirken och
varumirken som &r foremal for en registreringsansokan, skall det likvil noteras att
strévan efter att uppfylla detta legitima syfte inte fir leda till att omfattningen av
skyddet av det dldre varumiirket otillborligen begrinsas nir de varor eller tjanster

'som registreringen avser, sisom i forevarande fall, utgor en tillrickligt begrinsad

kategori.
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For det andra, vad avser harmoniseringsbyrans pastdende att domstolen och
forstainstansritten vid bedomningen av varornas och tjansternas likhet enligt
artikel 8.1 b i samma f6érordning skall géra en konkret jaimforelse mellan de berérda
varorna eller tjinsterna, saknar detta, &ven om det skulle visa sig vara riktigt, helt
relevans for tillimpningen av artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94, vilken
foregar varje bedomning av risken for forvixling av de berorda varumirkena och
uteslutande syftar till att om noddvindigt faststilla i vilken man det berorda
varumirket har varit foremal for verklig anvindning i relation till de varor eller
tjanster for vilka det har registrerats.

For det tredje, vad avser -harmoniseringsbyrins argument att det foljer av
overklagandendmndernas beslutspraxis att anvindning av en underkategori av
varor eller tjénster i princip inte kan jamstillas med anvindning av en mer allmén
kategori, néjer sig forstainstansratten med att erinra om att 6verklagandenimn-
dernas beslut rorande bevisen for att dldre varumirken anvints, dven om en sddan
praxis skulle foreligga, grundas pa tillimpningen av forordning nr 40/94. Lagenlig-
heten av overklagandenimndernas beslut skall dirfér bedomas uteslutande pa
grundval av denna forordning, i den tolkning gemenskapsdomstolarna gett den, och
inte pd grundval av 6verklagandenimndernas beslutspraxis (forstainstansrittens
dom av den 9 oktober 2002 i mal T-36/01, Glaverbel mot harmoniseringsbyran (en
glasskivas yta), REG 2002, s. II-3887, punkt 35, vilken faststillts efter éverklagande
genom domstolens beslut av den 28 juni 2004 i méil C-445/02 P, Glaverbel mot
harmoniseringsbyrin, REG 2004, s. I-6267).

Det skall for 6vrigt noteras att harmoniseringsbyrdns argument saknar relevans i
forevarande fall med tanke pa att sokanden inte har pastatt att beviset for att den
underkategori for vilken det édldre varumirket har registrerats verkligen anvints
utgor bevis for att hela den kategori till vilken denna underkategori hor enligt
Nicedverenskommelsen verkligen anvints. Sokanden har endast gjort gillande att
den vara, for vilken det visats att varumirket verkligen anvints, utgér bevis for att
varumirket verkligen anvints for hela den underkategori for vilken varumirket har
registrerats.

I - 2882




57

58

59

RECKITT BENCKISER (ESPANA) MOT HARMONISERINGSBYRAN — ALADIN (ALADIN)

For det fjarde, vad avser pastiende att sokandens tolkning skulle medféra att varje
invindande part enkelt skulle kunna undandra sig kravet pa verklig anvindning av
varumirket genom en generds formulering av den registrerade beskrivningen av
kategorin av varor, saknar detta, iven om det inte ér uteslutet att pastdendet kan visa
sig vara vilgrundat i vissa fall, relevans i forevarande fall med tanke pa att den
aktuella kategorin har beskrivits i detalj.

Slutligen har harmoniseringsbyran papekat att, dven om en kategori kan utgéra en
grupp varor av homogen art, kan dessa varor vara heterogena i fraga om avsedd
anvindning, slutkonsumenter och distributionskanaler, vilket ir fallet i forevarande
fall. Av denna anledning &r det enligt artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94
nodvindigt att, for varje enskild kategori av varor eller tjinster, definiera
underkategorier som aterspeglar innehéllet i beviset for anvindning, s& snart som
den ursprungliga beskrivningen av det ildre varumirket kan ticka varor eller
tjinster som dr tillrickligt olika i fraga om anvédndning, slutkonsumenter och
distributionskanaler.

Aven om denna tolkning, sisom forstainstansritten har angett i punkt 45 ovan, ér av
relevans for det fall da kategorin av varor eller tjanster ir tillrickligt stor for att flera
underkategorier skall kunna urskiljas inom kategorin, och dessa underkategorier kan
forekomma sjilvstandigt, konstaterar forstainstansritten att den underkategori av
varor for vilken det dldre varumirket har registrerats i forevarande fall ir s3 exakt
och begrinsad att den inte kan anses omfatta varor som skiljer sig sa mycket at att
det, i enlighet med harmoniseringsbyrins resonemang, ir befogat att definiera nya
undergrupper inom denna underkategori.

Av det ovan anférda foljer att 6verklagandenimnden, genom att i beslutet faststilla
att det endast bevisats att det dldre varumirket anviints for "en vara for att putsa
metall vilken utgérs av bomull som impregnerats med polermedel (magisk bomull)”
och att nimnda varumirke i friga om invindningen dirfér endast skall anses vara
registrerat for denna enda vara och inte fér hela den underkategori fér vilken det har
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registrerats, det vill siga "metallputsmedel”, asidosatte artikel 43.2 och 43.3 i
forordning nr 40/94. Med tanke pa att det overklagade beslutet séledes antogs pa
grundval av en felaktig premiss dr detta asidoséttande i sig av sddant slag att det
namnda beslutet skall ogiltigférklaras.

Med tanke pa att 6verklagandendmnden i det 6verklagade beslutet uttalade sig om
forekomsten av en risk for forvixling av de aktuella varumirkena anser forstain-
stansritten likvdl att det finns skdl att prova sokandens andra grund om
asidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

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

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att det foljer av en jamforelse mellan de varor i klass 3
som omfattas av det dldre varumirket och det varumirke som ansokan giller, det vill
siga "metallputsmedel” respektive "preparat fér rengéring av vattenledningar for
metallbearbetningsindustrin, ej textila hjalpsubstanser eller hjalpsubstanser”, att de
varor som omfattas av varumirkena liknar varandra i fraiga om avsett dndamal,
komplementaritet och slutkonsumenter.

Det dldre varumirket omfattar nimligen varor for att putsa alla typer av metaller,
inklusive avloppsledningar och vattenledningar, och kan anvindas fér varor som &r

avsedda for alla sorters malgrupper, inklusive yrkesmén inom metallbearbetnings-
industrin.

II - 2884



65

67

68

RECKITT BENCKISER (ESPANA) MOT HARMONISERINGSBYRAN — ALADIN (ALADIN)

Sokanden har forévrigt uppgett att det foljer av rittspraxis att en lag grad av likhet
mellan de varor eller tjanster som avses kan kompenseras av att varumirkena i hog
grad liknar varandra eller vice versa. Varumirken som har hég sarskiljningsformaga,
antingen av sig sjilva eller till foljd av att de &r allmint bekanta, atnjuter dessutom
storre skydd 4n varumirken med lig sirskiljningsférmaga och ju storre det ildre
varumdrkets sirskiljningsformaga visar sig vara, desto stérre ir risken for forvixling.

Detta innebir att en varumarkesansékan kan avslas trots en lag grad av likhet mellan
de omfattade varorna eller tjinsterna nir det dldre varumirket har hog sarskilj-
ningsformaga.

I forevarande fall framgar det emellertid av det 6verklagade beslutet att forutom att
de aktuella varumirkena uppvisar en hog grad av likhet, har dessutom det éldre
varumdrket hog sirskiljningsformaga. Det ror sig nimligen om ett pahittat uttryck
som inte pa ndgot sitt beskriver den typ av vara som omfattas och som har varit
foremal for omfattande anvindning i Spanien sedan ar 1912.

Med tanke, slutligen, pa att de varor som omfattas av de aktuella varumirkena till
sin art &r tillrickligt nira besliktade anser sokanden att det finns en risk for att
allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer fran samma foretag
eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band. Detta giller dven for
det fall att endast den specifika varan skall beaktas vid bedémningen av
forvixlingsrisken.

Enligt harmoniseringsbyran saknar detta resonemang grund.
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Harmoniseringsbyran har gjort gillande att det var med ritta som overklagande-
niamnden i det Overklagade beslutet bedomde att de varor for vilka det &ldre
varumdrket skulle anses vara registrerat, det vill sdga en vara for att putsa metall
vilken utgérs av bomull som impregnerats med rengéringsmedel, skiljde sig fran de
varor som omfattades av varumirkesansokan, det vill sdga preparat for rengoring av
vattenledningar for metallbearbetningsindustrin, ej textila hjalpsubstanser eller
hjilpsubstanser.

Harmoniseringsbyran har medgett att aktiviteterna "rengéring” och ”"putsning” i
vissa fall kan vara ndra besldktade, i synnerhet nér det ror sig om varor som ar
avsedda att anvidndas i hushall. S& dr emellertid inte alls fallet hir, eftersom det inte
finns nigot samband mellan dndamalen med de aktuella varorna, det vill siga

rengoring av vattenledningar respektive underhall av metaller som ar avsedda for
hushallsbruk.

De aktuella varornas dndamal skiljer sig at och de uppfyller darfor olika behov och
konkurrerar inte med varandra. Varorna i fraga ar inte heller utbytbara.

Harmoniseringsbyrédn har dessutom invdnt mot s6kandens pastiende att varorna
skulle vara kompletterande Sokanden grundar enligt harmoniseringsbyran denna
uppfattning pa ett felaktigt antagande, namligen att de aktuella rengorings-
preparaten skulle vara avsedda fér metallror.

Det ar inte heller riktigt att varorna i fraga kan ha samma slutkonsumenter. Den
specifika varan kan namligen enbart anvindas for sma hushallsredskap och ir
uppenbart olimplig for storre metallféremal. I en skrivelse av den 23 juli 1999
medgav sokanden for ovrigt att den vara som salufors av foretaget dr avsedd for
hushall. S6kanden uppgav dir ocksa att varan ALADDIN &ven anvinds av den yngre
generationen. Denna malgrupp, det vill siga genomsnittskonsumenterna av
dagligvaror, maste emellertid skiljas frin den mycket specialiserade malgrupp som
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utgdrs av yrkesmén inom metallindustrin. Ovanstiende styrks av en annons fran
sokanden i vilken foretagets "sortiment av rengoringsmedel for hushall” presenteras
och i vilken den aktuella varan presenteras tillsammans med andra hushalls-
produkter.

Harmoniseringsbyrdn anser slutligen att det, med tanke pad den malgrupp som den
specifika varan i fraga dr avsedd for, dr hogst osannolikt att distributionskanalerna
for de varor som avses i varumirkesansékan kommer att anvindas for den
forstnimnda varan. De varor som avses i varumirkesansokan saluférs namligen av
mycket specialiserade aterforsiljare av och grossister fér rorsystem.

Av detta har harmoniseringsbyran dragit slutsatsen att de jaimforda varorna skiljer
sig dt, och detta oavsett om det dldre varumirket endast skall anses vara registrerat
for den specifika varan eller €j.

Enligt domstolens réttspraxis avseende artikel 4.1 b i direktiv 89/104, vilken i sak 4r
tillimplig pa tolkningen av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, maste emellertid
likhet foreligga mellan de aktuella varorna eller tjansterna fér att risk for forvixling
skall foreligga (domstolens dom i det ovan i punkt 29 nimnda mailet Canon,
punkt 22). Av skil som angetts ovan ir detta villkor inte uppfyllt i forevarande fall
och det foreligger dirfor inte nigon risk for att de aktuella varumirkena skall
forvixlas. Detta giller oberoende av om det dldre varumirket skall anses ha
inneboende sirskiljningsfraga eller ej. Det var ddrmed med ritta som 6verklagande-
nimnden konstaterade att det inte féreldg nagon forvixlingsrisk.

Forstainstansrittens bedomning

Om innehavaren av ett ildre varumirke invinder skall enligt artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 det varumirke som ansékan giller inte kunna registreras om
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det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumérket och de
varor eller tjanster som omfattas av varumirkena ir identiska eller av liknande slag
— foreligger en risk att allmdnheten forvixlar dem inom det omrade dér det édldre
varumérket &dr skyddat. Enligt artikel 8.2 a ii avses med dldre varumirken bland
annat varumirken som har registrerats i en medlemsstat.

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

Enligt samma rattspraxis skall en helhetsbedomning goéras av forvixlingsrisken med
ledning av den relevanta malgruppens uppfattning av ifrdgavarande kiannetecken,
varor eller tjanster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,
bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kidnnetecknen och mellan de
varor eller tjinster som avses (se fOrstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i
mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdn — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33, och dir
angiven rittspraxis).

I forevarande fall skall det dldre varumirket, i enlighet med vad som har angetts
inom ramen for den forsta grunden och i motsats till vad harmoniseringsbyran har
pastatt, i fraga om invindningen anses vara registrerat for hela den grupp av varor
for vilken det faktiskt registrerades. Av detta foljer att de varor som skall beaktas vid
bedémningen av risken for forvixling av de aktuella varumirkena a ena sidan utgérs
av de varor som det dldre varumairket avser, det vill siga "metallputsmedel”, och, &
andra sidan, av de varor tillhorande klass 3 som varumirkesansokan avser, namligen
"preparat for rengoring av vattenledningar fér metallbearbetningsindustrin, ej textila
hjdlpsubstanser eller hjilpsubstanser”.
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Aven om “metallputsmedel” kan utgora savil dagliga konsumtionsvaror som varor
avsedda for yrkesmin eller specialister dr det emellertid ostridigt att de varor som
avses i varumirkesansokan uteslutande skall anses vara avsedda for yrkesmin inom
metallbearbetningsindustrin. Av detta foljer att den enda malgrupp som kan tinkas
komma att férvixla de bada varumirkena utgérs av nimnda yrkesmin. Det skall
dessutom erinras om att det dldre varumirket ar registrerat i Spanien. Av detta foljer
att den grupp i forhallande till vilken bedémningen av forvixlingsrisken skall ske
bestar av i Spanien etablerade yrkesmin inom metallbearbetningsindustrin.

— Jamférelsen av de aktuella varorna

For att beddma om forevarande varor eller tjanster liknar varandra skall, enligt fast
rittspraxis, samtliga relevanta faktorer som avser férhallandet mellan varorna eller
tjinsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingar bland annat deras art, de tilltinkta
koparna, anvindningsomridet samt huruvida de konkurrerar med eller komplette-
rar varandra (domstolens dom i det ovan i punkt 29 nimnda malet Canon, punkt 23,
och forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser
mot harmoniseringsbyrian — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. 11-4359, punkt 31).

Avseende de aktuella varornas art konstaterar forstainstansritten att de tillhor
samma kategori och att de pa ett liknande sitt innehdller kemiska medel som
anvénds pa metallytor. Forstainstansritten konstaterar dessutom att putsning och
rengdring i och for sig inte kan anses vara samma sak, men att dessa aktiviteter
dtminstone maste anses likna varandra med tanke pa att de bada ingar i allmint
underhallsarbete. De aktuella varorna skall dirfor anses ha likartad funktion.
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Det skall likvédl mer allmént dven noteras att beskrivningen av de varor i klass 3 som
varumirkesansokan avser, det vill siga "preparat for rengéring av vattenledningar
for metallbearbetningsindustrin, ej textila hjilpsubstanser eller hjilpsubstanser”,
giller en mera begrinsad och specifik underkategori dn underkategorin "metallputs-
medel”, vilken det dldre varumirket avser.

Precis som harmoniseringsbyran har gjort gillande gir det vidare inte att férneka att
varorna har olika &ndamal och anvindningssitt. Syftet med de varor som avses med
det dldre varumirket &r i princip att fi metallféremal att glinsa genom gnidning, och
de har didrmed en delvis estetiskt funktion. De varor som avses i varumirkesansékan
ar diremot i huvudsak avsedda att anvindas for rengéring och propplosning
— genom Osning och dérefter upplosning av metallavlagringar — i avloppsrér inom
metallbearbetningsindustrin, vilket vittnar om en nyttofunktion.

Med hinsyn till det ovan anforda konstaterar forstainstansritten i detta skede att de
aktuella varorna till viss del liknar varandra.

— Jamforelsen av de aktuella tecknen

Forstainstansritten nojer sig med att konstatera att det ir ostridigt att de aktuella
tecknen uppvisar stora likheter. Overklagandenimnden konstaterade sjilv att en hog
grad av visuell likhet forelag mellan tecknen samt att de var fonetiskt och
begreppsmassigt identiska. Det skall dessutom noteras att det, med tanke pa att bida
de aktuella tecknen ir rena ordmirken, inte finns nagon komponent, forutom den
forsumbara skillnaden i stavning, som skiljer dem at.
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— Risken for forvixling av de aktuella varumirkena

Sokanden har gjort gillande att risken for forvixling av de aktuella varumérkena
accentueras av att det éldre nationella varumirket har hég sirskiljningsformaga till
foljd av att det ror sig om ett pahittat uttryck som inte pa nagot sitt beskriver den
typ av vara som omfattas och till folid av att varumirket har varit foremal for
omfattande anvéndning i Spanien sedan &r 1912. Enligt sokanden medgav for 6vrigt
overklagandenimnden i det Gverklagade beslutet att det ildre varumirket hade hog
sarskiljningsformaga.

For att avgora om ett varumirke har sirskiljningsforméga, och foljaktligen ocksa for
att utvirdera huruvida varumirket har hég sirskiljningsformaga, skall en samlad
bedémning goras av de uppgifter som kan visa att varumirket limpar sig som
identifikationsmedel for att faststilla att den aktuella varan kommer fran ett visst
foretag och saledes att denna vara kan sirskiljas frin andra foretags varor (se, for ett
liknande resonemang, domstolens dom av den 4 maj 1999 i de férenade malen
C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkt 49).

Vid denna bedémning skall hinsyn tas till varumirkets inneboende egenskaper,
inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element som avser de varor eller tjinster
med avseende pa vilka det har registrerats, och huruvida det #r allmint kint, bland
annat varumirkets marknadsandel, hur ofta, hur linge och pé hur stort geografiskt
omréde varumirket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att
saluféra det, den andel av omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange
att varan kommer fran ett visst foretag samt yttranden frin handelskammare och
andra yrkessammanslutningar (domen i det ovan i punkt 29 nimnda malet Canon,
punkt 18, i det ovan i punkt 89 nimnda malet Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och
i det ovan i punkt 29 nimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23,
forstainstansrittens dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks
mot harmoniseringsbyrdn — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. 11-43,
punkt 34).
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Forstainstansritten konstaterar for det forsta att sokanden har nojt sig med att
uppge att det idldre varumirket har varit foremél fér omfattande anvindning i
Spanien sedan &r 1912, utan att tillhandahalla bevis fér nigon av de ovanndmnda
faktorer som syftar till att visa huruvida varumirket 4r allmint kdnt. Av detta foljer
att det aktuella varumirket inte kan anses ha hog sirskiljningsférmaga pad denna
grund.

Forstainstansritten konstaterar for det andra, i fraga om det édldre varumirkets
inneboende egenskaper, dels att ordmidrket ALADDIN, sasom har péapekats av
s6kanden, saknar deskriptiva element avseende de varor med avseende pa vilka det
har registrerats, dels att det vicker si starka associationer att denna egenskap far
anses utgora en inneboende egenskap hos varumirket. Aladin dr niamligen kind som
hjilten i sagan Tusen och en natt. Sagans Aladin uppticker en oljelampa i metall ur
vilken en ande kommer ut niar lampan gnuggas. Denna ande kan uppfylla lampans
innehavares 6nskningar. Termen Aladdin erinrar siledes samtidigt om ett av de
mojliga anvindningsomradena for de varor som avses av det dldre varumirket och
om dessa varors pastidda mirakultsa egenskaper. I enlighet med detta konstaterar
forstainstansritten att det dldre varumirket lampar sig vil som identifikationsmedel
for de varor for vilka det har registrerats, det vill siga "metallputsmedel”, fér att
faststilla att de kommer fran ett visst foretag och att denna vara siledes kan
sarskiljas fran andra foretags varor. I det overklagade beslutet godtog 6verklagande-
nimnden for Ovrigt sokandens argument att det &ldre varumirket har hog
sarskiljningsformaga (punkt 27 i det Overklagade beslutet), ett faktum som inte
heller harmoniseringsbyrin har bestritt i forevarande mal.

Det skall emellertid erinras om att varuméirken som, antingen i sig eller pa grund av
att de dr kdnda pd marknaden, har hog sérskiljningsformaga atnjuter ett mera
omfattande skydd enligt réttspraxis 4n varumirken med ldgre sérskiljningsformaga
(domen i det ovan i punkt 29 nimnda malet Canon, punkt 18), eftersom
forvaxlingsrisken ar storre ju hégre det édldre varumirkets sirskiljningsformaga
visar sig vara (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL,
REG 1997, s. I-6191, punkt 24).

Helhetsbedomningen av risken for forvixling forutsitter dessutom ett visst samspel
mellan de faktorer som beaktas, daribland varumirkenas likhet och likheten mellan
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de varor eller tjinster som de avser. Siledes kan en 13g grad av likhet mellan de varor
eller tjanster som avses kompenseras av att varumirkena i hog grad liknar varandra
och vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer avhandlas i sjunde skilet i
forordning nr 40/94, i vilket det anges att det ir nodvindigt att tolka begreppet
likhet mot bakgrund av risken for férvixling, vilken i sin tur maste bedémas mot
bakgrund av i hur hég grad mirket dr kint pd marknaden och graden av likhet
mellan mirket och tecknet samt mellan de varor eller tjinster som de ticker (dlomen
i det ovan i punkt 29 nimnda malet Canon, punkt 17, i det ovan i punkt 29 nimnda
mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och i det ovan i punkt 82 nimnda
malet Fifties, punkt 27). '

En risk for forvixling i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 kan dirfor
finnas, trots att det foreligger en ligre grad av likhet mellan de varor eller tjinster
som varumirkena ticker, om varumirkena i hog grad liknar varandra och det dldre
varumirket har hog sirskiljningsforméga (se, for ett liknande resonemang, domen i
det ovan i punkt 29 nimnda malet Canon, punkt 19).

I férevarande fall skall det forvisso medges att de aktuella varorna till viss del liknar
varandra och att den relevanta malgruppen, vilken bestir av yrkesmin som ir
specialiserade pa den typ av varor som avses i varumirkesansokan, kan forvintas ha
en hog uppmirksamhetsnivd vid valet av dessa varor (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 9 april 2003, i mal T-224/01, Durferrit
mot harmoniseringsbyrdn — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. I1-1589,
punkterna 37, 40 och 52, och av den 30 juni 2004 i mal T-317/01, M+M mot
harmoniseringsbyrain — Mediametrie (M+M EUROdATA), REG 2004, s. 11-1817,
punkterna 51 och 52).

Det skall emellertid dessutom noteras att de aktuella varorna, utéver de delvis lika
egenskaper som det redogjorts for ovan, allmint sett har ett samband med
underhdllsarbete och metall, ett samband som ytterligare forstirks av att de ir
begreppsmissigt identiska, vilket harmoniseringsbyran inte har bestritt, och i sig kan

II - 2893



- 98

100

DOM AV DEN 14.7.2005 — MAL T-126703

framsta som knutna till de varor som de representerar genom att de erinrar om en
sagofigur som dr férknippad med en oljelampa av metall.

Under dessa omstédndigheter kan de inte uteslutas att den relevanta malgruppen far
uppfattningen att de aktuella varorna ingir i ett och samma varusortiment for
underhéll som har en koppling till metall. Aven om den nimnda malgruppen, vilken
utan tvivel bestar av yrkesmin, antas vara medveten om skillnaderna mellan dessa
varor i fraga om tillverkningssitt, ar det inte sikert att den av detta drar slutsatsen
att dessa skillnader utgor hinder mot att ett och samma foretag samtidigt tillverkar
eller salufér de bada varutyperna. Malgruppen far siledes intrycket att de aktuella
varorna kan ha samma kommersiella ursprung (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 4 november 2003 i mal T-85/02, Diaz mot
harmoniseringsbyrdn — Granjas Castell6 (CASTILLO), REG 2003, s. 11-4835,
punkt 33).

Av detta foljer att de aktuella varorna, i den relevanta malgruppens 6gon, kan
framsta som beslidktade till f6ljd av att de tillhér en och samma familj av varor och
saledes ses som bestandsdelar i ett generellt varusortiment som kan ha samma
kommersiella ursprung.

Med tanke pa de aktuella varornas likartade egenskaper, den hoga graden av likhet
mellan kdnnetecknen och det dldre varumirkets hoga sirskiljningsforméaga anser
forstainstansrétten darfér att den omstindigheten att den relevanta malgruppen
bestar av specialiserade yrkesmin i metallbearbetningsindustrin inte ricker for att
det skall vara uteslutet att nimnda malgrupp skulle kunna tro att dessa varor
kommer frin samma féretag eller, i forekommande fall, frin féretag med
ekonomiska band.
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Det foreligger ddrmed en risk for foérvixling av de aktuella varumirkena. Aven
sokandens andra grund, om &sidosittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, skall
darfor godtas.

Av det ovan anforda foljer att talan skall bifallas och det 6verklagade beslutet
ogiltigforklaras.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegangsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Sokanden har
yrkat att harmoniseringsbyran skall foérpliktas att ersitta rittegingskostnaderna.
Eftersom harmoniseringsbyran har tappat malet, skall sokandens yrkande bifallas.

I friga om ersittningsgilla kostnader erinrar forstainstansritten emellertid om att
det, i artikel 136.2 i rittegingsreglerna, anges att "nddvindiga kostnader som
parterna haft for foérfarandet i 6verklagandendmnden samt kostnader som de adragit
sig for de i artikel 131.4 andra stycket angivna dversittningarna av inlagor och andra
skrivelser till rittegangsspraket skall betraktas som ersittningsgilla kostnader”. De
kostnader som uppkommit till féljd av invindningsforfarandet utgor emellertid inte
kostnader for forfarandet i 6verklagandenimnden. Av detta foljer att sokandens
yrkande att harmoniseringsbyran skall ersitta de kostnader som sdkanden haft for
invindningsforfarandet skall ogillas.
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Pa dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

féljande dom:

1) Det beslut som forsta éverklagandenimnden vid Byran for harmonisering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoni-
seringsbyran) fattade den 31 januari 2003 ogiltigforklaras.

2) Harmoniseringsbyran skall ersitta rittegangskostnaderna.

Legal Tiili Vadapalas
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 14 juli 2005.

H. Jung H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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