DOM AV DEN 13.12.2004 — MAL T-8/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 december 2004 "

I mal T-8/03,

El Corte Inglés SA, Madrid (Spanien), foretritt av advokaten J. Rivas Zurdo,

sokande,

mot

Byran for harmonisering av den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av P. Bullock och O. Montalto, béda i
egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i forfarandet infor verklagandenamnden vid harmoniser-
ingsbyran, intervenient vid forstainstansritten, var

Emilio Pucci Stl, Florens (Italien), foretritt av advokaterna P.L. Roncaglia,
G. Lazzeretti och M. Boletto,

* Rittegangssprak: italienska.

II - 4300



EL CORTE INGLES MOT HARMONISERINGSBYRAN — PUCCI (EMILIO PUCCI)

angdende en talan mot det beslut som har fattats av fjirde dverklagandenimnden vid
harmoniseringsbyran den 3 oktober 2002 (de férenade drendena R 700/2000-4 och R
746/2000-4) avseende en invindning frin innehavaren av de nationella figurmér-
kena EMIDIO TUCCI mot registrering av figurmirket EMILIO PUCCI som
gemenskapsvarumirke,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av det skriftliga forfarandet och efter att forhandling hallits den
9 juni 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Intervenienten ingav den 1 april 1996, med stod av radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s, 1;
svensk specialutgéva, omride 17, volym 2, s. 3) i #ndrad lydelse, en ansékan om
registrering av ett gemenskapsvarumirke till Byran fér harmonisering inom den inre
marknaden (varumérken, ménster och modeller) (harmoniseringsbyrén).
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Det sokta varumérket ér det nedan atergivna figurmirket EMILIO PUCCL

De varor och tjinster som registreringsansokan avsag omfattas av klasserna 3, 18, 24
och 25 i Nicedverenskommelsen om internationell Kklassificering av varor och
tjanster vid varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med &ndringar och tillagg,
och motsvarar for var och en av dessa klasser foljande beskrivning:

— Klass 3 ”Blekningspreparat och andra #mnen for anvindning vid tvitt
rengbrings-, poler-, skur- och slipmedel; tvl, parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
harvardpreparat, tandkrdmer.”

— Klass. 18 "Lader och liderimitationer, samt varor framstéllda av dessa material
och ¢j ingdende i andra klasser, djurhudar; koffertar och resvéskor; paraplyer,
parasoller och promenadképpar, piskor, seldon och sadelmakerivaror.”

— Klass. 24: "Vavnader och textila produkter, ej ingdende i andra klasser;
singklidder och bordsdukar.”

— Klass 25: "Klader, fotbeklidnader, huvudbonader.”
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Denna anstkan offentliggjordes i Bulletinen fér gemenskapsvarumirken nr 25/1998
den 6 april 1998.

Den 3 juli 1998 framstillde sékanden en invédndning mot registreringen av det sokta
varumirket med stdd av artikel 42 i forordning nr 40/94 med avseende pa samtliga
varor som avsags i varumérkesansékan.

Till stéd for sin invindning aberopade sdkanden att det forelag en sidan risk for
forvixling som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 med olika nationella
varumirken som sékanden var innehavare av och bland annat med tva varumirken
som utgjordes av det nedan dtergivna figurkinnetecknet EMIDIO TUCCEL

Dessa bada varumirken omfattas av foljande varumirkesregistreringar i Spanien:

— Registrering nr 1908876 av den 5 december 1994 for varor som omfattas av
klas. 3 ("blekningspreparat och andra &mnen foér anvindning vid tvitt
rengorings-, poler-, skur- och slipmedel; tval, parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
harvardpreparat, tandkrimer”).

— Registrering nr 855782 av den 30 maj 1984 for varor som omfattas av klass 25
("kldder, inbegripet stovlay, skor och morgontofflor”).
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Sokanden gjorde vidare gillande att de ovannimnda varumirkena var kinda i
Spanien och att den som utan skilig anledning anviéinde det sokta varumérket skulle
dra otillborlig fordel av dessa varumirkens sirskiljningsforméga eller renommeé, eller
att en sadan anvindning var till forfing for dessa varumirken i den mening som
avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Den 20 april 2000 beslutade invindningsenheten vid harmoniseringsbyrén pa
grundval av endast de bida spanska varumérken som anges ovan i punkt 6

— att delvis godta invindningen och att ddrmed végra registrering av det sokta
varumirket med avseende pa samtliga varor som omfattas av klasserna 3 och 25
samt med avseende pa en del av de varor som omfattas av klass 18 ("lider och
liderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och ej ingdende i
andra klasser, djurhudar; koffertar och resviskor”), och att

— ogilla invéndningen och dérmed bevilja registrering av det stkta varumdrket
med avseende pd varorna “paraplyer, parasoller och promenadképpar, piskor,
seldon och sadelmakerivaror” som omfattas av klass 18 samt for alla varor som
omfattas av klass 24.

Bade intervenienten och sokanden 6verklagade 6verklagandenéimndens beslut till
harmoniseringsbyran i enlighet med artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.
Intervenienten dverklagade beslutet till den del det avsag att registrering av det sékta
varumirket delvis viigrades och sokanden éverklagade beslutet med anledning av att
inviindningen delvis ogillats.

Fjiirde 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyrén avgjorde de bada drendena,
som forenats med stod av artikel 7.1 i kommissionens férordning (EG) nr 216/96 av
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den 5 februari 1996 om processordningen for &verklagningsnimnderna vid
harmoniseringsbyrin (EGT L 28, s. 11), genom beslut av den 3 oktober 2002
(férenade drendena R 700/2000-4 och R 746/2000-4) (nedan kallat det ifragasatta
beslutet), vilket delgavs sékanden den 7 november 2002. Fjirde overklagande-
nimnden beslutade att

— upphdva invéindningsenhetens beslut i den del det innebar att invéindningen
godtogs och séledes att varumérkesansékan avslogs med avseende pa varorna
"ldder och liderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och €j
ingdende i andra klasser, djurhudar; koffertar och resviiskor” som omfattas av
klass 18, och att

— ogilla 6verklagandet och faststillla invéindningsenhetens beslut med avseende pa
de varor som omfattas av klasserna 3, 24 och 25 samt varorna “paraplyer,
parasoller och promenadkippar, piskor, seldon och sadelmakerivaror” som
omfattas av klass 18.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansriitten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet i den del det innebir att intervenientens
overklagande delvis bifalls och sékandens dverklagande ogillas och varumérke-
sansokan bifalls med avseende pé varor som omfattas av klasserna 18 och 24,

— avsla varumérkesansékan med avseende p4 alla varor som avses i denna ansékan
och som omfattas av klasserna 18 och 24,
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— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersitta rittegingskostna-
derna.

Varumérkesbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Riittslig bedomning

Till stod for sina yrkanden har sékanden &beropat en huvudgrund avseende
asidosittande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 och en andrahandsgrund
avseende asidosittande av artikel 8.5 i denna forordning.

Huvudgrunden: Asidoséttande av artikel 8.1 b i forordning nr 40/9%

Parternas argument

Sékanden har hivdat att det, tvirtemot vad overklagandendmnden funnit i det
ifragasatta beslutet, i forevarande fall foreligger risk for forvéxling i den mening som
avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
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Det foreligger forst och frimst en stor snarlikhet, grinsande till identitet, mellan de
motstdende kinnetecknen,

Det foreligger for det andra ett uppenbart och mycket nira samband mellan de varor
som de &ldre varumirkena avser och som omfattas av klass 3 och i synnerhet
klass 25, och de varor som avses i varumirkesansdkan och som omfattas av
klasserna 18 och 24. Sékanden har betonat att samtliga dessa klasser ingér i mode-
och textilsektorn, vare sig det &r fraga om klider i sig, tyger for framstillning av
klader, accessoarer eller kosmetika. Dessa varor #r ouppldsligt forenade med
skonhet, kroppsvérd, utseende och personlig framtoning, De ifragavarande varorna
saluférs genom samma distributionskanaler, vilket innebdr att konsumenterna
oundvikligen forknippar dem med varandra och anser att varorna har samma
kommersiella ursprung. I sitt beslut av den 20 april 2000 fann invindningsenheten i
ovrigt att klasserna 18 och 25 kunde férknippas med varandra under vissa
forutsittningar, bland annat om varumérket EMIDIO TUCCI hade "hog sarskilj-
ningsférméga ”.

Sékanden har for det tredje erinrat om att en helhetsbedomning av forvixlingsrisken
i vart fall skall goras vid tillimpningen av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94
(domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C- 251/95, SABEL, REG 1997, s. I-
6191, punkt 22) och att hirvid sivil den héga sirskiljningsformagan hos #ldre
varumirken som samspelet mellan varuslagslikhet och mirkeslikhet skall beaktas.

I frdga om den forsta av ovanndmnda punkter har sékanden erinrat om att, eftersom
risken for forvixling &r storre ju storre det dldre varumirkets sirskiljningsforméaga
visar sig vara, varumirken som, antingen i sig eller pd grund av att de ir kéinda pa
marknaden, har hog sirskiljningsférméga dessutom atnjuter ett mera omfattande
skydd dn varumirken med ldgre sirskiljningsforméaga (domstolens dom av den
22 juni 1999 i mdl C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819,
punkt 20).
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Med avseende pa den andra av ovannimnda punkter har sékanden erinrat om att
den omstindigheten att en helhetsbedémning skall goras av risken for forvéxling
tyder pa att ett visst samspel foreligger mellan de faktorer som skall beaktas,
diribland varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjanster som dessa
avser. Om ifrigavarande varor eller tjanster inte liknar varandra i sérskilt hég grad
kan detta ddrfor kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar varandra och
omvint (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och malet i det ovan i punkt 18 ndémnda malet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19).

Sokanden har i forevarande mal hiavdat att med hénsyn till att en hog
sirskiljningsformaga foreligger hos de #ldre varumirkena och vidare till att de
motstiende varumirkena #r nistan identiska, vilket gor det mgjligt att beakta en
ligre grad av varuslagslikhet, leder det ovannimnda samspelet till att det sokta
varumirket inte kan registreras med avseende pa varorna i klasserna 18 och 24.

Varken harmoniseringsbyran eller intervenienten har bestritt att det foreligger en
stor likhet mellan de motstiende kinnetecknen.

Vad betriffar likheten mellan de varor som avses i varumérkesansdkan har
harmoniseringsbyran gjort atskillnad mellan, & ena sidan, varorna “lader och
laderimitationer, djurhudar; koffertar och resviskor; paraplyer, parasoller och
promenadkippar, piskor, seldon och sadelmakerivaror” som omfattas av klass 18
och varorna i klass 24 (nedan kallade varorna i grupp ett) och, & andra sidan, féljande
varor som omfattas av klass 18: “lider och laderimitationer, €j ingdende i andra

klasser” (nedan kallade varorna i grupp tva).

Harmoniseringsbyran delar, med avseende pa varorna i grupp ett, &verklagande-
nimndens mening att det normalt inte foreligger nagon likhet mellan dessa varor
och de varor som omfattas av klasserna 3 och 25 och som avser sokandens &ldre
varumirken.

II - 4308



24

25

26

27

EL CORTE INGLES MOT HARMONISERINGSBYRAN — PUCCI (EMILIO PUCCI)

Betriffande varorna i grupp tvd har harmoniseringsbyran anfort att 6verklagande-
namnden, i sin bedémning av likheten mellan dessa varor och de varor som omfattas
av klass 25 och som ett av sékandens #ldre varumirken avser, endast forefaller ha
beaktat att dessa varor ér av skilda slag och har olika &ndamal, men inte uttalat sig
om huruvida nagot ytterligare samband foreligger mellan dem.

Varorna i grupp tva inbegriper emellertid lideraccessoarer och ldderimitationer,
sésom viskor och handviskor av olika slag, borsar, planbocker och s& vidare, och
allmdnheten uppfattar enligt harmoniseringsbyran normalt att dessa har ett nira
samband med kldder och skor som omfattas av klass 25, i egenskap av komplement.
Det #r allmint kint att i synnerhet kvinnor fister stor uppmirksamhet vid valet av
viiskor och handviskor och fister vikt vid att dessa passar med vissa slag av klider
och skor.

Harmoniseringsbyrdn har hirvid aberopat invéindningsenhetens beslutspraxis och
sarskilt tva beslut, enligt vilka "handviskor” respektive ”liderartiklar, liderimita-
tioner och viskor” utgér komplement till "klider och skor”, eftersom konsumen-
terna i allt vdsentligt uppfattar dessa varor, som omfattas av klass 18, som
accessoarer till klider och skor, som omfattas av klass 25. Denna beslutspraxis har
upprepats i de riktlinjer for invandningsforfarandet som antogs av harmonisering-
sbyrans ordférande den 10 maj 2004.

Med hiinsyn till vad ovan anférts har harmoniseringsbyran forklarat att den
overlimnar &t forstainstansritten att bedéma huruvida det foreligger ett samband
mellan de ifrdgavarande varorna.
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Enligt intervenienten skall tvirtom, i forevarande fall, den allménna regel tillimpas
som overklagandenamnden angett, vilket- innebiir att de varor som omfattas av
klasserna 18 och 24 och de varor som omfattas av klasserna 3 och 25 normalt sett
inte skall anses likna varandra pa grund av skillnaderna mellan deras art, indamal,
anvandningssitt, distributionssitt och det sitt pa vilket de salufors.

Det ir endast majligt att géra undantag frin denna regel i vissa sérskilda fall, som till
exempel nir ett textilforetag blivit i viss mén vl kint for sina tyger och beslutat att
dra nytta av framgangen genom att utvidga sin verksamhet till tillverkning av kldder.
I ett sadant fall forknippar konsumenten dessa varor med det foretag som &r ensamt
om att tillverka dem.

Ett sadant sérskilt samband foreligger inte i forevarande fall, eftersom sokanden
aldrig anvint varumérket EMIDIO TUCCI utanfor den sérskilda sektorn herrklader.

Med avseende pi helhetsbedémningen av forvéxlingsrisken som delvis innefattar en
bedémning av den pastitt hoga sirskiljningsformégan hos de édldre varumirkena,
anser harmoniseringsbyran och intervenienten att éverklagandenimnden hatt fog
for att fastsla att den bevisning s6kanden forebringat varit otillracklig.

Vad 4 andra sidan avser beaktandet av principen om samspel anser harmoniser-
ingsbyran, utan att detta paverkar det forbehdll som angetts ovan i punkterna 24-27
med avseende pa varorna i grupp tva, att dverklagandenamnden haft fog for att
anfora att samband, och till och med ett svagt sidant, saknas mellan de varor som
omfattas av klasserna 18 och 24, som avses i varumirkesansokan respektive de varor
som omfattas av klass 3 och i synnerhet klass 25, som de éldre varumérkena avser.
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Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 kan det sokta varumirket, efter invindning
frn innehavaren av ett dldre varumirke, inte registreras om det, pa grund av att det
dr identiskt med eller liknar det #ldre varumirket och de varor eller tjinster som
omfattas av varumdrkena ér identiska eller &r av liknande slag, foreligger en risk for
att allménheten forvixlar dem inom det omrdde dir det #ldre varumirket &r

skyddat.

Med avseende pa artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 foreskrivs i artikel 8.2 a ii i
samma forordning att, i friga om varumérken som har registrerats i en medlemsstat,
avses med &ldre varumirken sidana varumérken for vilka ansékan om registrering
gjorts tidigare dn ansokan om registrering av gemenskapsvarumérket.

Stkanden har i forevarande fall grundat sin invindning pa fyra nationella
varumirken, nimligen de tva spanska varumirken som anges ovan i punkt 6 och
tvd andra varumirken som registrerats i Spanien den 5 december 1996 under
nr 2027132, med avseende pd varor som omfattas av klass 18, respektive den
20 november 1997 under nr 2092894, med avseende pa varor som omfattas av
klass 24. Soékanden har under forhandlingen yrkat att #ven de sistnimnda
varumérkena skall beaktas i forevarande mal. Det dr hérvid tillrickligt att i likhet
med invandningsenheten konstatera att ansékan for de ovanndmnda varumirkena
giordes den 6 maj 1996 respektive den 19 maj 1997, medan ansékan om
gemenskapsvarumirke ingavs den 1 april 1996. Endast de bada varumirken som
angetts ovan i punkt 6 kan darfor anses vara dldre varumirken i den mening som
avses i den bestimmelse som angetts i foregende punkt och endast dessa kan déarfor
beaktas vid tillimpningen av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Dessa bada aldre
varumiérken har registrerats i Spanien som dirfor utgor det relevanta omréadet vid
tillimpningen av ovannimnda bestimmelse. Med hinsyn till det slag av varor som
dessa varumirken avser utgérs den relevanta malgruppen av slutkonsumenterna.
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Enligt fast rittspraxis foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk att allménheten
kan tro att de ifrdgavarande varorna eller tjinsterna hirrér fran samma foretag, eller
i fsrekommande fall frin féretag med ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall en helhetsbedomning goras av forvixlingsrisken med
ledning av den uppfattning den relevanta malgruppen har av de ifrdgavarande
varorna och tjinsterna och med beaktande av samtliga relevanta omstindigheter i
fallet, bland annat samspelet mellan likheter mellan kénnetecknen och likheter
mellan de varor eller tjanster som avses (se forstainstansrittens dom av den
9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrén — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 1I-2821, punkterna 31-33
och dir citerad réttspraxis).

I férevarande fall har varken harmoniseringsbyrdn eller intervenienten bestritt
overklagandenimndens bedémning att de motstiende kinnetecknen &r likartade i
den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Forstainstansritten skall dérfor underséka om den grad av likhet som foreligger
mellan de ifrdgavarande varorna, nimligen & ena sidan de varor som de &ldre
varumirkena avser och som omfattas av klasserna 3 och 25 och & andra sidan de
varor som avses i varumérkesansokan och som omfattas av klasserna 18 och 24, &r
tillrickligt hog for att en forvixlingsrisk skall anses foreligga mellan varumérkena.

Férstainstansritten anger i detta sammanhang forst och framst, sdsom framgar av
regel 2.4 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om
genomforande av radets forordning (EG) nr 40/94 (EGT L 303, 1995, s. 1), att
Klassificering av varor och tjinster i enlighet med Nicedverenskommelsen anvénds
uteslutande for administrativa dndamal. Varor fir dérfor inte bedémas vara olika
varandra endast pa den grunden att sdsom i férevarande fall de klassificeras i olika
klasser enligt denna klassificering.
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Forstainstansrétten erinrar hirefter om att enligt fast rdttspraxis skall samtliga
relevanta faktorer som avser forhéllandet mellan varorna beaktas vid bedémningen
av om forevarande varor liknar varandra. Bland dessa faktorer ingar bland annat
varornas art, vem de #r avsedda for, anvindningsomridet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det ovan i punkt 19 nimnda
mélet Canon, punkt 23, och forstainstansrittens dom av den 4 november 2003 i
mél T-85/02, Diaz mot harmoniseringsbyrin — Granjas Castellé (CASTILLO),
REG 2003, s. I1-4835, punkt 32).

I forevarande fall ér dérfér den av sokanden anférda omstindigheten att alla de
ifrdgavarande varorna ér forenade med skinhet, kroppsvard, utseende och personlig
framtoning, dven om detta kan visas, inte tillricklig for att dessa varor skall kunna
anses likartade om de i 6vrigt skiljer sig avsevirt &t med avseende pa alla relevanta
omsténdigheter som kdnnetecknar sambandet mellan dem.

Harmoniseringsbyran har hérvid med fog anfort att varorna i klass 18 #r av annat
slag och har ett annat dndamal &n de varor i klasserna 3 och 25 som s6ékandens éldre
varumirken avser. S6kanden har inte pa allvar bestritt att dessa skillnader foreligger
betrdffande varorna i klass 3. Varorna i klass 25 anviinds emellertid till att ticka och
kla olika delar av kroppen, medan varorna i klass 18 anvinds till att transportera
foremal eller att dekorera med eller utgér ravaror for tillverkare av artiklar av lider
och laderimitationer. De tillverkas vanligen av olika tillverkare och saluférs genom
olika distributionskanaler. Den omstindigheten att sidana varor som viskor och
paraplyer kan saluféras i samma affirslokaler, sasom varuhus och stormarknader,
som kldder och skor ér inte sirskilt betydelsefull i detta avseende, eftersom varor av
mycket olika slag aterfinns pa sidana férsiljningsstillen och eftersom konsumen-
terna inte f6r den skull automatiskt anser att de har samma ursprung. Det foreligger
inte heller nagot konkwrrensférhallande mellan dessa varor.

P4 samma siitt skiljer sig vivnader och textila produkter i klass 24 fran klider och
skor i klass 25 av ménga olika skil, bland annat betriffande varornas art, vem de #r
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avsedda for, ursprung och distributionskanaler. Overklagandendmnden hade dérfor
fog for att i punkt 31 i det ifrdgasatta beslutet ange att det endast &r i sérskilda fall,
nimligen nir en tygproducent utnyttjar den omstindigheten att hans eget
varumirke dr vilkint och beslutar att utvidga sin verksamhet till att omfatta
tillverkning av klider, som samma varumdrke anvinds med avseende pé firdiga
varor (klider) och halvfabrikat (tyger till klider). Det framgar inte av de handlingar
sokanden ingivit att detta ér fallet i forevarande mal.

Forstainstansritten finner dérfor att de varor som omfattas av klasserna 18 och 24
pé intet sitt har ett "uppenbart och mycket ndra samband” med de varor som
omfattas av klasserna 3 och 25 och att de normalt inte foreter tillrickliga likheter
med de sistnamnda varorna for att medféra att malgruppen riskerar att forvixla dem
med avseende pi det kommersiella ursprunget, &ven om kénneteckenslikhet
foreligger.

Férstainstansritten skall emellertid mer i detalj undersdka harmoniseringsbyrans
uppfattning att de varor bland varorna i klass 18 som kallas varorna i grupp tvé,
sasom viskor, handviskor, planbocker, bérsar och andra accessoarer av detta slag, i
egenskap av komplement har ett sidant néira samband med klider och skor i
klass 25 att dessa varor eventuellt skulle kunna anses vara likartade i den mening
som avses i domen i det ovan i punkt 19 nimnda mélet Canon.

Enligt den definition som harmoniseringsbyrén har givit i punkt 2.6.1 i de riktlinjer
for invindningsforfarandet som angetts ovan i punkt 26 4r kompletterande varor
sadana mellan vilka det foreligger ett nira samband i den meningen att den ena
varan 4r oundginglig eller visentlig vid anvéndningen av den andra, vilket innebir
att konsumenterna kan komma att tilltro samma féretag ansvar for tillverkningen av
béda varorna.

I férevarande fall har harmoniseringsbyran emellertid inte styrkt och inte ens pastétt
att det foreligger ett sadant komplementforhallande mellan varorna i grupp tva och

II - 4314



19

50

52

EL CORTE INGLES MOT HARMONISERINGSBYRAN — PUCCI (EMILIO PUCCH

de varor som omfattas av klass 25. Harmoniseringsbyrin forefaller snarare ha menat
att varorna kompletterar varandra pa ett estetiskt och dérmed subjektivt plan
beroende pa konsumenternas vanor och preferenser vilka kan ha sin grund i
tillverkarnas marknadsféringsatgirder eller i modefenomen. Férstainstansritten
anger vidare att detta komplementférhillande enligt harmoniseringsbyréns upp-
fattning inte forefaller ha uppnatt en sidan niva att den utgdr ett verkligt estetiskt
"behov” i den meningen att konsumenterna anser att det #r ovanligt eller stérande
att nagon bir en viska som inte passar ihop med dennes klider eller skor.

I forevarande fall har inga konkreta omstindigheter som skulle ha kunnat liggas till
grund fér en bedémning av huruvida harmoniseringsbyrns uppfattning var
vilgrundad emellertid diskuterats vid &verklagandenimnden och dessutom har
harmoniseringsbyran inte ens framlagt sddana omstindigheter i samband med
forevarande forfarande.

Harmoniseringsbyrdn har pa sin héjd gjort gillande att det #r “troligt” att
konsumenterna och sirskilt kvinnorna anser att varorna i grupp tvd, och ndrmare
bestimt handviskorna &r "accessoarer” till ytterklader och till och med till skor.
Enligt harmoniseringsbyrdn det ndmligen “normalt” att en visentlig del av
allménheten anser sidana varor vara "kompletterande accessoarer”, eftersom de
kombineras noggrant med ytterklider och skor och att de “mycket vil kan” levereras
av samma tillverkare eller av tillverkare som har band till varandra.

Det skall forst och framst konstateras att dessa forklaringar antingen vilar pa 16sa
antaganden eller i viss man uttryckts pé ett spekulativt eller hypotetiskt sitt.

I bide de riktlinjer for invindningsforfarandet och de bada beslut fran invind-
ningsenheten som harmoniseringsbyran har beropat anges att det inte ér vanligt att
a ena sidan handvéskor och & andra sidan klider och skor levereras av samma
tillverkare eller av tillverkare som har band till varandra.
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Under dessa forhallanden finner forstainstansritten inte att det dr lampligt att
enbart pd grundval av harmoniseringsbyrdns odetaljerade pastienden ifragasitta
overklagandenimndens bedémning av varuslagslikheten.

Som en omstiindighet som skall beaktas vid hethetsbedomningen av forvéxlings-
risken har sékandebolaget dven aberopat att dess &ldre varumirke har en
sirskiljningsforméga som verstiger det normala (se ovan punkterna 17, 18 och 20).

Sasom invindningsenheten med fog angett (se punkt IILB.4 i invindningsenhetens
beslut av den 20 april 2000) &r det dldre varumirkets sérskilt stora sarskiljnings-
férméga, antingen denna beror pa varumirkets inneboende egenskaper eller pa att
det #r kiint pd marknaden, nimligen en av de sirskilda omstindigheter i samband
med vilka de estetiska samband som kan foreligga mellan varorna i grupp tvd och
varorna i klass 25, pa grund av att de forstndmnda kan vara accessoarer till de senare,
kan vara avgorande vid bedémningen av forvixlingsrisken.

Sékandebolaget har emellertid inte anfort ndgra omstéindigheter eller argument till
stod for pastdendet att dess dldre varumirken har sérskiljningsforméga i sig. Under
dessa omstindigheter maste ovannidmnda pastdende underkinnas.

Invéindningsenheten har i och for sig faststillt att dessa varumirken har hog
sirskiljningsformaga pa grund av att de r kéinda pd marknaden. Sésom kommer att
visas nedan i punkterna 67 och foljande, hade emellertid verklagandenémnden med
hénsyn till den bevisning sikanden forebringat & andra sidan fog for att inte godta

denna sérskiljningsférmaga.
i
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Stkandebolaget kan darfor inte gora gillande att dess dldre marken har en hog
sarskiljningsférmaga.

Det framgér av vad ovan angetts att 6verklagandenimnden inte gjorde en felaktig
rittstillimpning ndr den fann att det inte foreldg nigon risk for forvixling i
forevarande fall pa grund av att de ifrigavarande varorna inte var likartade. Talan
kan dirfor inte bifallas pd sékandens huvudgrund, avseende asidosittande av
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Andrahandsgrunden: Asidoséttande av artikel 8.5 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att harmoniseringsbyran i enlighet med artikel 8.5 i
forordning nr 40/94 borde ha underlatit att registrera det sokta varumérket, &ven om
det inte foreligger nagot samband mellan 4 ena sidan de varor i klass 3 och i
synnerhet klass 25 som de dldre varumirkena avser och & andra sidan de varor i
klasserna 18 och 24 som avses i varumirkesansékan.

I férevarande fall dr det ndmligen obestridligt att de #ldre nationella varumirkena
EMIDIO TUCCI atnjuter renommé i den berérda medlemsstaten, eftersom en
avsevird del av den berérda allménheten kinner till dem och eftersom de har stor
sirskiljningsforméga, bland annat inom sektorn for herrklider, vilket invéindnings-
enheten for Gvrigt angett i sitt beslut av den 20 april 2000.
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Sokanden har hirvid &beropat den bevisning som forebringats under forfarandet
infér harmoniseringsbyran.

Sékanden har vidare forebringat ny bevisning i form av handlingar och vittnesmal,
bland annat en begiran om upplysningar stilld till det spanska patent- och
registreringsverket, med avseende pé vilka varumirken denna myndighet registrerat
i olika klasser av det internationella klassificeringssystemet och vidare nya
fotografier, broschyrer, skriftliga uttalanden, annonser, tidskrifter och nytt reklam-
material.

Enligt sokandebolaget skulle registrering av det sokta varumérket med avseende pa
varor som omfattas av klasserna 18 och 24 innebira missbruk av den sirskilda
sarskiljningsférméaga som dess dldre varumérken tillerkénts.

Harmoniseringsbyran och intervenienten anser att éverklagandenimnden med fog
funnit att den bevisning som sékanden férebringat till stéd for sin invéndning varit
otillriicklig for att styrka att varumirkena EMIDIO TUCCI har stor sérskiljnings-
formaga vid bedomning av forvixlingsrisken och for att styrka att dessa varumirken
var vil kinda i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning nr 40/94.

Harmoniseringsbyran anser att den nya bevisning som sokanden aberopat till stod
for sin talan inte kan forebringas for forsta gdngen vid forstainstansrétten.
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Forstainstansrittens bedémning

Det framgir av domstolens rittspraxis avseende tolkningen av artikel 5.2 i radets
forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av
medlemsstaternas varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava,
omrdde 13, volym 17, s. 178), vars normativa innehall i huvudsak &r detsamma som
innehallet i artikel 8.5 i férordning nr 40/94, att ett ildre nationellt varumérke, for
att uppfylla kravet pd renommé, skall vara kint av en betydande del av den
allménhet som berors av de varor eller tjinster som omfattas av varumirket. Vid
bedémningen av detta villkor skall samtliga relevanta omstindigheter i
malet beaktas, nimligen bland annat varumirkets marknadsandel, i hur stor
omfattning, inom vilket geografiskt omréde och hur linge varumirket har anvénts
samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfra varumérket
(domstolens dom av den 14 september 1999 i mal C-375/97, General Motors,
REG 1999, s. I-5421, punkterna 26 och 27).

Invindningsenheten har i forevarande mal gjort atskillnad mellan varumirkets
renommé och en sérskiljningsformaga hos varumérket som ar stérre &n normalt pa
grund av att detta dr ként pd marknaden. Domstolen anger, utan att det &r
nddvindigt att avgora huruvida denna atskillnad skall godtas, att det for att ett
varumérlke skall forvirva en sérskiljningsformaga som 6verstiger vad som iir normalt
pé grund av att det #r kint pA marknaden med nédvindighet fordras att detta
varumdrke dr ként av dtminstone en betydande del av malgruppen.

Eftersom ett varumdrke endast kan atnjuta renommé om det atminstone #r kint pa
marknaden, giller foljande 6verviiganden bade med avseende pa bedémningen av
pastdendet att sokandens dldre varumirken #r kiinda i den mening som avses i
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 och med avseende pa bedémningen av pastiendet
att dessa varumirken har en sirskiljningsférmaga som Gverstiger vad som &r
normalt pd grund av att de &r kiinda pd marknaden i samband med bedémningen av
forvixlingsrisken i enlighet med artikel 8.1 b i denna forordning (se ovan
punkterna 54 och foljande).
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I forevarande mal framgar av handlingarna i mélet att sbkanden vid invéindnings-
enheten och dérefter vid verklagandenimnden forebringat foljande bevisning f6r
att styrka att bolagets dldre nationella varumirken var kinda och att dessa forvirvat
en "sirskiljningsformaga som dversteg det normala” pa grund av att de var kinda pa
marknaden:

— Tretton fotokopior av reklam for klider av mirket EMIDIO TUCCI som
publicerats ar 1998 i olika spanska tidningar och tidskrifter (Tribuna, Tiempo,
Epoca, El Pais och El Mundo).

—  Sju brev fran olika forlag (Grupo Zeta, El Pais, Diario ABC, RTVE, El Mundo,
Tribuna och PCM), vilka skrivits ar 1999 och i vilka intygas att reklam gjorts for
klider av mirket EMIDIO TUCCI "under de senaste fem éren”, det vill séga i
basta fall mellan &r 1994 och ar 1998, i de medier som de ifrdgavarande forlagen
representerade.

— En videokassett med ett flertal reklaminslag, tillsammans med ett intyg om att
dessa inslag sints i TV (Tele Cinco) “mellan &r 1994 och ar 1999”.

Nir 6verklagandenimnden bedémde denna bevisning fann den foljande:

— Fotokopiorna av den rellam som publicerats i spansk press ar 1998 har
tillkommit efter det att den ifrigavarande ansékan om gemenskapsvarumérke
gjordes (den 1 april 1996) och #r dérfor irrelevanta vid bedémningen av om det
ildre nationella varumirket vid denna tidpunkt uppnétt en hog sarskiljnings-
formaga pa grund av att det var ként pa marknaden.
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— Den stérsta delen av de intyg som ingivits av olika mediechefer har en sidan
lydelse att det inte gar att avgdra om och i vilken omfattning de #ldre mirkena
har varit féremal for reklam fore den avgérande dagen den 1 april 1996, Endast i
tvd av dessa intyg, ndmligen i dem som ingivits av de ansvariga for tidskrifterna
Epoca och Tribuna, anges relevanta tidpunkter, under tiden mellan &ren 1994
och 1995, nir ett av dessa varumérken varit féremal for reklamatgirder.

~— Samma invéndning géller med avseende pa videokassetten.

— Sokanden har inte avgett nagra upplysningar avseende omsittningen for de
varor som forsetts med dessa varumérken eller avseende vilka investeringar som
gjorts for marknadsféringen av dem under den relevanta tiden.

Med beaktande av handlingarna i mélet skall dessa slutsatser godtas.

Harmoniseringsbyrén och intervenienten har dérfor i likhet med 6verklagande-
ndmnden haft fog for att anse att sékanden under det administrativa forfarandet inte
i tillricklig man styrkt den hoga sirskiljningsformaga dennes #ldre varumirken
péstas ha till foljd av att de ér kiinda pd marknaden och dérmed pastiendet att de
atnjuter renommé, eftersom denna bevisning inte innehdll nagra tillrickligt
detaljerade eller kontrollerbara objektiva omstéindigheter som mojliggjorde en
beddmning av den marknadsandel varumérkena EMIDIO TUCCI hade i Spanien
eller i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt omride och hur linge
varumiérkena anvénts samt hur stora investeringar foretaget gjort for att
marknadsféra dem (se analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de forenade
milen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779,
punkt 51).
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Den nya bevisning som sokanden lagt fram for forsta gingen under forfarandet vid
forstainstansritten (se ovan punkt 63) skall avvisas i enlighet med fast réittspraxis
(forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mal T-247/01, eCopy mot
harmoniseringsbyran (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 49, av den 6 mars 2003
i mal T-128/01, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyréan (kylargaller), REG 2003,
s. 1I-701, punkt 18, och av den 3 juli 2003 i mél T-129/01, Alejandro mot
harmoniseringsbyrain — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251,
punkt 67).

Férstainstansritten tilligger att sokanden inte har anfort nagra omsténdigheter eller
argument som gor det mojligt att styrka att den som anvénder det sokta varumirket
drar otillbérlig fordel av dessa dldre varumirkens sérskiljningsforméga eller
renommdé, eller att en sidan anvindning ar till f6rfing for dessa varumirken, vilket
innebir att villkoren for tillimpning av artikel 8.5 i forordning nr 40/94 i vart fall
inte &r uppfyllda.

Under dessa forhallanden &r ar_ldrahandsgrunden, avseende asidosittande av
artikel 8.5 i forordning nr 40/94, inte befogad och talan kan darfor inte bifallas pé
denna grund.

Talan skall dérfor ogillas i sin helhet.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmonisering-
sbyran och intervenienten har yrkat att sbkanden skall forpliktas att ersdtta
rittegingskostnaderna. Eftersom sékanden har tappat maélet, skall harmonisering-
sbyréns och intervenientens yrkanden bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersiitta riittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 13 december 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande

II - 4323



