DOM AV DEN 9.7.2003 — MAL T-156/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 9 juli 2003 *

I mal T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, Bigues i Riells (Spanien), foretritt av advokaten
A. Canela Giménez,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), foretradd av O. Montalto och J.F. Crespo Carrillo, bada i egenskap av
ombud,

svarande,
* Rittegdngssprik: spanska,
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den andra parten i forfarandet infér 6verklagandendmnden vid Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) var:

Giorgio Beverly Hills, Inc., Santa Monica, Kalifornien (Amerikas férenta stater),

angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av forsta Gver-
klagandenimnden vid Byrin fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 11 april 2001 (drende R 258/2000-1)

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

sammansatt av ordféranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 22 januari
2003,
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foljande

Dom

Tillimpliga bestimmelser

I artikel 52 i rddets forordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om
gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17,
volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse, foreskrivs bland annat féljande:

1. Efter ansdkan till byrdn eller pd grundval av ett genkiromal i mal om varu-
mirkesintrang skall ett gemenskapsvarumérke forklaras ogiltigt i foljande fall:

a) Om det finns ett sddant idldre varumirke som avses i artikel 8.2 och kraven i
punke 1 eller 5 i den artikeln dr uppfyllda.
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I artikel 8 i forordning nr 40/94 stadgas bland annat f6ljande:

»1. Om innehavaren av ett dldre varumirke invinder skall det varumirke som
ansokan giller inte kunna registeras

b) om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det &dldre varu-
mirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumérkena ér identiska
eller 4r av liknande slag — foreligger en risk att allmédnheten forvixlar dem
inom det omrade dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for
att varumdrket associeras med det dldre varumérket.

2. Med ildre varumirken avses i punkt 1

a) foljande kategorier av varumirken for vilka ansékan om registrering gjorts
tidigare 4n ansokan om registrering av gemenskapsvarumdrket, med veder-
borlig hidnsyn tagen till de ansprak som kan goéras pd prioritet for dessa
varumirken:

i) Gemenskapsvarumirken.
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ii) Varumirken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien,
Luxemburg eller Nederlinderna, hos Benelux varumirkesbyra.

»
.

I artikel 56 i forordning nr 40/94 foreskrivs bland annat foljande:

2. P4 begédran av innehavaren av ett gemenskapsvarumirke skall en innehavare
av ett dldre gemenskapsvarumirke vilken dr part i ogiltighetsforfarandet, ligga
fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumirket under en tid av fem 4r fore
dagen for ansokan om ogiltighetsférklaring verkligen har anviints inom gemen-
skapen for de varor eller tjinster for vilka det dr registrerat och som liggs till stod
for ansokan om ogiltighet, eller for att det finns skilig grund fér att det inte
anvints, forutsatt att det dldre gemenskapsvarumirket vid denna tidpunkt har
varit registrerat i minst fem ar. Om det dldre gemenskapsvarumirket den dag
ans6kan om gemenskapsvarumirke offentliggérs har varit registrerat i minst fem
ar, skall innehavaren av det dldre gemenskapsvarumirket dessutom ligga fram
bevis for att de forutsittningar som anges i artikel 43.2 var uppfyllda vid denna
tidpunkt. I avsaknad av sdan bevisning skall ansékan om ogiltighetsférklaring
avslds. Om det ildre gemenskapsvarumirket endast har anvints fér en del av de
varor eller tjanster for vilka det ir registrerat, skall det vid prévning av ansékan
om ogiltighetsférklaring anses vara registrerat endast fér denna del av varorna
eller tjinsterna.

3. Punkt 2 skall tillimpas nir det géller de ildre nationella varumirken som avses
i artikel 8.2 a), varvid anvindningen i den medlemsstat i vilken det dldre natio-
nella varumirket skyddas skall motsvara anvindning i gemenskapen.”
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I regel 40.5 i kommissionens férordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december
1995 om genomfdrande av ridets férordning (EG) nr 40/94 om gemenskaps-
varumirke (EGT L 303, s. 1) foreskrivs féljande:

»Om sékanden enligt artikel 56.2 eller 56.3 i forordning [nr 40/94] skall
inkomma med bevis pa anviindning eller bevis pi att det finns verkliga skal till
icke-anvindning skall regel 22 gilla i tillimpliga delar.”

Regel 22 i forordning nr 2868/95 har f6ljande lydelse:

»1. D4 den invindande parten i enlighet med artikel 43.2 eller 43.3 i férordning
[nr 40/94] méste tillhandahalla bevis pd anvindning eller visa att det finns
verkliga skil till ickeanvindning skall Byrdn uppmana denne att tillhandahélila de
bevis som krivs inom en av den angiven tidsperiod. Om den invindande parten
inte tillhandahaller dessa bevis fore tidsfristens utgéng, skall Byrdn avvisa
invindningen.

2. De uppgifter och beligg som skall framliggas som bevis om anvindning skall
utgdras av information om plats, tid, omfattning och typ av anvindning av
invindningsmérket for de varor och tjdnster for vilket det dr registrerat och pa
vilka invidndningen grundas, samt bevis som stdder denna information i enlighet
med punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begrinsas till inlimnandet av stédjande dokument
och sidana saker som forpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor,
fotografier, tidningsannonser och sddana skriftliga yttranden som avses i artikel
76.1 f i férordning [nr 40/94].
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4. Da de bevis som tillhandah3lls i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 inte ir pa
invindningsforfarandets sprak, for Byrin kriva att den invindande parten
inldmnar Gversdttning av bevisen pd det spriket inom en av Byrdn angiven tids-
frist.”

Bakgrund till tvisten

Den 1 april 1996 ingav Giorgio Beverly Hills, Inc., (nedan kallat innehavaren) en
ansékan om registrering av ett gemenskapsvarumirke i enlighet med forordning
nr 40/94 till Byrin for harmonisering inom den inre marknaden (varumdrken,
monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansokan avsig var ordmirket GIORGIO AIRE.

De varor som ansokan om varumirkesregistrering avsdg ingdr i klass 3 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjanster vid
varumérkesregistrering, av den 15 juni 1957, med indringar och tilligg, och
motsvarar foljande beskrivning:

”Toalettsaker och tval f6r min och kvinnor, nimligen parfymer, eau-de-cologune,
eteriska oljor f6r anvindning som kroppsparfymer, rakvatten och rakbalsam,
fuktbevarande kridmer fér kroppen, parfymerade tvalar och geléer och talk.”
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9 Detta varumirke registrerades den 17 februari 1998 och offentliggjordes i
Bulletinen for gemenskapsvarumiirken nr 78/98 av den 12 oktober 1998.

10 Sokanden ingav den 20 november 1998 med stdd av artikel 52.1 a i forordning
nr 40/94 en ansékan om ogiltighetsférklaring avseende registreringen av detta
gemenskapsvarumirke. Denna ansokan avsig alla former av produkter som
omfattades av gemenskapsvarumirket. Sokanden, som hinvisade till artikel 8.1 b
i fsrordning nr 40/94, dberopade till stéd for sin ansékan om ogiltighetsférklaring
féljande dldre spanska varumirken:

— Nummer 1 747 3785: figurmarke, atergivet nedan for att ange ”parfymeri-
varor och kosmetika, bland annat harvards- och badpreparat” som omfattas
av klass 3.

— Nummer 1 160 413: figurmirke, dtergivet nedan foér att ange “eau-de-
cologne, deodoranter for kroppen, shamponeringsmedel, badgel, harsprej,
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harbalsam, pomada, kroppslotion, rengéringslotion, lippstift, nagellack,
solkrdim (kosmetika), ansiktsvatten” som omfattas av klass 3.

— Nummer 1 747 374: figurmirke, dtergivet nedan for att ange ”parfymeri-
varor och kosmetika, bland annat hirvards- och badpreparat” som omfattas
av klass 3.

— Nummer 1 789 484: figurmirke som aterges nedan for att ange ”parfymer
och kosmetika” som omfattas av klass 3.

CIORGI
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— Nummer 957 216: ordmirket AIR GIORGI for att ange ”insektsd6dande
medel, doftsprejer och luftrenare och luktuppfriskare” som omfattas av
klass §.

Efter ansékan fran innehavaren av gemenskapsvarumirket anmodades s6kanden
att ldgga fram bevis for att de dldre varumirkena verkligen hade anvints i enlighet
med artikel 56.2 och 56.3 i forordning nr 40/94.

Sokanden framlade inom den frist som harmoniseringsbyrdn faststillt for att
ligga fram bevis for att de dldre varumirkena verkligen hade anvints, flera
handlingar, bland annat fakturor, broschyrer och reklammaterial.

Annulleringsenheten ogiltigférklarade genom beslut av den 17 december 1999
gemenskapsvarumirket GIORGIO AIRE, p4 grund av att det foreldg en risk for
att allminheten skulle forvixla detta varumirket och de dldre varumiérkena
GIORGI LINE (nummer 1 747 375), MISS GIORGI (nummer 1 747 374) och
GIORGI LINE (nummer 1 789 484). Dessutom ansdg annulleringsenheten att det
inte var visat att de dldre varumirkena AIR GIORGI (nummer 957 216) och ]
GIORGI (nummer 1 160 413) verkligen hade anviints betriffande de varor som
omfattades av registreringen under den femarsperiod som féregick anstkan om
ogiltighetsforklaring.

Den 11 februari 2000 6verklagade innehavaren annulleringsenhetens beslut till
harmoniseringsbyrdn med stod av artikel 59 i férordning nr 40/94.
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Forsta Overklagandenimnden bif6ll o6verklagandet genom beslut av
den 11 april 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Overklagandenimnden
ogiltigférklarade annulleringsenhetens beslut och avslog ansékan om ogiltighets-
férklaring.

Overklagandenimnden ansag i huvudsak att annulleringsenheten haft fog for att
finna att de bevis som lagts fram av s6kanden var otillrdckliga for att visa att de
dldre varumirkena AIR GIORGI och ] GIORGI verkligen hade anvints under
den femarsperiod som foregick ansokan om ogiltighetsforklaring, och vidare, att
det trots att det foreligger identitet mellan de ifrigavarande varorna finns
tillrickliga skillnader mellan det omtvistade varumirket GIORGIO AIRE och de
dldre varumirkena som innefattar orden GIORGI LINE och MISS GIORGI f6r

att utesluta varje risk for forvixling.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt denna talan genom ansdkan som inkom till forstain-
stansrittens kansli den 9 juli 2001.

Harmoniseringsbyrdn inkom med sin svarsinlaga till forstainstansrittens kansli
den 14 december 2001.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet,
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— ogiltigforklara varumirket GIORGIO AIRE, och

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegdngskostnaderna.

20 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att f6rstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— foérplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

a1 Vid forhandlingen 4terkallade sokanden sitt andra yrkande om att forstain-
stansritten skulle ogiltigférklara det omtvistade varumarket.

Riittslig bedémning

2 Sokanden har till stod for sin talan &beropat tvd grunder. Den forsta grunden
avser dsidosittande av artikel 56.2 och 56.3 i férordning nr 40/94 och den andra
grunden avser dsidosdttande av artikel 52.1 a i férordning nr 40/94.
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Den férsta grunden: Asidosittande av artikel 56.2 och 56.3 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden anser att de handlingar som ingetts till harmoniseringsbyran visar att de
dldre varumarkena AIR GIORGI och ] GIORGI faktiskt anvints under de fem &r
som foregick ansokan om ogiltighetsférklaring.

Sokanden har gjort gillande att den &vertog de dldre varumirkena genom
overlatelse vilken registrerades av Oficina espafiola de patentes y marcas (den
spanska byrdn for patent och varumirken) den 2 juni 1998. Overlatare var
bolaget Industria de la Keratina Aerosoles, SA. Sékanden anser hirvidlag att dven
om bevis finns f6r att de dldre varumirkena har anvénts under perioden frin och
med den 20 november 1993 till den 20 november 1998, si var anvindningen av
dessa varumirken under perioden som foregick 6verlitelsen betingad av den
svara ekonomiska situation vari befann sig det bolag som tidigare innehade
varumadrket, vilket var anledningen till att de ifrigavarande varumirkena saldes,
och senare till att ndmnda bolag forsattes i konkurs pa egen begiran.

Sékanden har hivdat att den i alla hindelser har férebragt tillricklig bevisning for
att visa att de dldre varumirkena har anvints. De fakturor som soékanden
foretedde for annulleringsenheten sdsom bilagorna 1, 2, 3, 5 och 6 till sin skrivelse
av den 6 juli 1999 skulle silunda visa att tusentals varor har silts och
introducerats p4 marknaden under de ildre varuméirkena. :
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Sokanden anser for dvrigt att den faktiska anvindningen av ett varumérke inte dr
beroende av ndgon forsilining av en fast eller bestimd mdngd varor. Enligt
sokanden dr forekomsten av varje varumirke pd en marknad beroende av
varumirkets egenskaper liksom av hur allmanheten vid en viss tidpunkt tar emot
den aktuella varan.

Nir det giller de fakturor som foretetts sdsom bilagorna 10, 11 och 12 till
skrivelsen av den 6 juli 1999 har sokanden gjort gillande att ordet GIORGI dr det
enda som omnimns diri, eftersom detta ord 4r det enda som dr gemensamt for
alla de dldre varumirkena och det utgér den huvudsakliga, den mest
karakteristiska och den mest utmirkande bestindsdelen i dessa.

Sokanden har dragit slutsatsen att anvindningen av de ildre varumérkena AIR
GIORGI och J GIORGI har visats genom de bevis som faststills i regel 22 i
forordning nr 2868/95.

Harmoniseringsbyran har inledningsvis gjort gillande att den yttrar sig i
forevarande mal enbart betriffande frigor som avser tillimpningen av
bestimmelserna om gemenskapsvarumirken som den anser det nédvindigt att
klargéra.

Harmoniseringsbyrin anser att éverklagandenimnden haft fog for att anse att
s6kanden inte visat att de ildre varumirkena AIR GIORGI och J GIORGI hade
anvints.

1I - 2805



31

32

33

34

DOM AV DEN 9.7.2003 — MAL T-156/01

Betriffande bevisen for att det dldre varumirket ] GIORGI hade anvints anser
harmoniseringsbyrén for det forsta att verklagandenimnden, troligen pa grund
av kopians daliga kvalitet, felaktigt ansig att den faktura som presenterats som
bevis nr 1 syftar pd varan CHAMP ] GIORGI 750 ML C/16. Denna faktura syftar
enligt harmoniseringsbyrén i sjilva verket pd varan CHAMPU GIORGI 750 ML
C/16. Harmoniseringsbyrén har f6r det andra vidhallit pastiendet att ingen av de
handlingar som féretetts av sokanden sisom bevis pd anvindning syftar pa
varumirket ] GIORGI, och att anviindningen av sagda varumarke siledes inte har
visats.

Betriffande bevisen pa anvindningen av det 4ldre varumirket AIR GIORGI anser
harmoniseringsbyrdn att forsiljningen av varor under detta varumirke, vilket
visats av sokanden, har varit vildigt begrinsad under flera ar under den period
om fem &r som foregitt datum for ansdkan om ogiltighetsforklaring.

Harmoniseringsbyran hivdar slutligen att 6verklagandenimnden med ritta fann
att “det dr mirkligt att sokanden inte har uppvisat nigot exemplar av de
ifrdgavarande varorna” och att det saknas skil att faststilla att de tvd aktuella
varumdrkena har bringats till en betydande mingd konsumenters kdnnedom.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt nionde skilet i forordning nr 40/94 ir det endast berittigat att skydda éldre
varumérken i den utstrdckning dessa faktiskt anvinds. I enlighet med detta skl
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foreskrivs i artikel 56.2 och 56.3 i férordning nr 40/94 att innehavaren av ett
gemenskapsvarumirke kan kriva bevis for att det dldre varumirket under en tid
av fem &r f6re dagen for ansékan om ogiltighetsférklaring verkligen har anvints
inom det omrdde inom vilken det skyddas. Om den som har ansékt om
ogiltighetsforklaring, och har anmodats att ge bevis pa att det dldre varumarket
verkligen anvints, inte bevisar att det ildre varumirket i friga faktiskt har
anvints pa den berérda marknaden, kan inte detta dldre varumirke utgora grund
for ogiltighetsforklaring av ett gemenskapsvarumirke.

Forstainstansritten noterar inledningsvis att en verklig anvandning forutsatter att
varumirket faktiskt har anvints pd den berdrda marknaden for att identifiera
varorna eller tjinsterna. En verklig anvéindning skall sdledes anses vara motsatsen
till en obetydlig och otillricklig anvindning, som inte kan leda till att varumérket
faktiskt skall anses ha anvints pa en viss marknad. Om varumérket inte objektivt
sett faktiskt forekommer pi marknaden, inte dr bestdndigt i tiden och
kinnetecknets utformning inte 4r oférinderlig, med foljden att det inte uppfattas
av konsumenterna som en uppgift om de ifrdgavarande varornas eller tjansternas
ursprung, skall det i detta avseende inte anses foreligga en faktisk anvindning av
varumirket, dven om innehavaren har for avsikt att verkligen anvinda
varumérket (férstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mal T-39/01,
Kabushiki Kaisha Fernandes mot harmoniseringsbyrin — Harrison (HIWATT),
REG 2002, s. 11-5233, punkt 36).

Vad betriffar kriterierna for beddmningen av denna verkliga anvindning, skall
omstindigheterna i forevarande mal, i enlighet med regel 40.5 i forordning
nr 2868/95, bedémas mot bakgrund av ordalydelsen i regel 22.2 i férordning
nr 2868/95, enligt vilken de uppgifter och beldgg som skall framliggas som bevis
om anvindning skall avse information om plats, tid, omfattning och typ av
anvindning.
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Sékanden var tvungen att i férevarande fall visa att bade figurmirket ] GIORGI
avseende ”eau-de-cologne, deodoranter fér kroppen, shamponeringsmedel,
badgel, hirsprej, hirbalsam, pomada, kroppslotion, rengoringslotion, [appstift,
nagellack, solkrdm (kosmetika), ansiktsvatten” som omfattas av klass 3, och
ordmirket AIR GIORGI avseende ”insektsdédande medel, doftsprejer och
luftrenare och luktuppfriskare” som omfattas av klass S hade anviints i Spanien.
Detta bevis skulle dessutom avse den period om fem ar som foregétt datum for
ans6kan om ogiltighetsforklaring, det vill siga f6r perioden frin den 20 november
1993 till den 20 november 1998.

I detta avseende har s6kanden infér annulleringsenheten foretett flera handlingar,
bland annat fakturor (handlingarna nr 1—15), reklammaterial, det vill siga
broschyrer (handlingarna nr 16—18) liksom en videokassett (handling nr 19) som
bevis p4 att de dldre varumirkena vilka dtergavs i bilagorna till dess skrivelse av
den 6 juli 1999 anvints.

Sékanden har gjort gillande att den &vertog de ildre varumirkena genom
overldtelse vilken registrerades av Oficina espafiola de patentes y marcas
den 2 juni 1998. Overldtare var bolaget Industria de la Keratina Aerosoles, SA.
Enligt sokanden var anvindningen av dessa varumirken under perioden som
foregick overldtelsen var betingad av den svira ekonomiska situation vari befann
sig det bolag som tidigare innehade varumirket, vilket var anledningen till att de
ifrdgavarande varumirkena saldes, och senare till att nimnda bolag forsattes i
konkurs p3 egen begiran.

Den nuvarande och tidigare situationen foér varumirkesinnehavaren saknar
relevans vid bedémningen av huruvida varumirket har anvints, eftersom beviset
pa verklig anvindning skall styrka att varumarket faktiskt har forekommit p4 den
berérda marknaden under den period om fem &r som féregatt datum for ansdkan
om ogiltighetsférklaring, oavsett frigan om vem som var detta varumirkes dgare
under nimnda period.

1I-2808




41

42

43

44

LABORATORIOS RTB MOT HARMONISERINGSBYRAN — GIORGIO BEVERLEY HILLS {GIORGIO AIRE)

Stkanden har fér 6vrigt inte pastitt att det skulle finnas skilig grund i enlighet
med artikel 56.2 i férordning nr 40/94 for att de ifrdgavarande varumirkena inte
anvints. Begreppet skilig grund, till vilket hdnvisas i nimnda artikel, syftar i
huvudsak pi yttre omstindigheter i férhallande till innehavaren till varumérket
vilka forbjuder denne frdn att utnyttja detta varumdirke, snarare dn pa
omstindigheter som hinfér sig till dennes ekonomiska svérigheter.

Nir det fo6r det forsta giller anvindningen av det dldre varumirket ] GIORGI har
overklagandenimnden pdpekat att ingen av de fakturor som stkanden har
foretett visar att en betydande mingd varor har sdlts under detta varumirke.

Sékanden har nimligen foretett en rad fakturor som inte alls hinvisar till nimnda
varumirke, med undantag av faktura nr 1 rorande vilken 6verklagandendmnden
har hidvdat att den avser forsiljningen av 32 enheter av varan CHAMP ] GIORGI
(punkt 13 i det omtvistade beslutet). Vad géller harmoniseringsbyrans konstate-
rande som har vitsordats av sokanden vid férhandlingen och enligt vilket
overklagandenimnden, troligen pd grund av kopians diliga kvalitet, felaktigt
anség att faktura nr 1 syftade p& varan CHAMP J GIORGI 750 ML C/16 nér den
i sjilva verket syftade pd varan CHAMPU GIORGI 750 ML C/16, finner
forstainstansritten att detta konstaterande skall godtas.

Det finns sdledes inget bevis pd att detta varumidrke har anvints under
referensperioden, eftersom de handlingar som syftar pd varorna GIORGI, MISS
GIORGI, GIORGI LINE inte kan anses utgdra bevis pd att det dldre varumirket
GIORGI har anvints. Aven om anviindningen av ett gemenskapsvarumirke i en
form som skiljer sig i detaljer vilka inte forindrar mérkets egenartade karaktdr si
som det registrerats skall anses innebéra att varumirket anvinds, i enlighet med
artikel 15.2 a i forordning nr 40/94, innebir anvindningen i férevarande fall av
kinnetecknen GIORGI, MISS GIORGI och GIORGI LINE att varumirket
J GIORGL:s egenartade karaktir fordndras. Av detta fSljer att anvindningen av
sagda mirke inte har bevisats.
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S6kanden har betriffande det dldre varumirket AIR GIORGI for det andra
foretett flera fakturor som avser rumsdofterna antitabaco, lavanda, maderas,
floral” som férknippats med sagda varumirke och som enligt harmonisering-
sbyrdn visar forsiljningen av 24 enheter under ar 1994, 4 800 enheter varav 2 640
limnades tillbaka (det vill siga en verklig forsilining av 2 160 enheter) under
dr 1995 och av 312 enheter under &r 1996 av dessa varor. De broschyrer som
foretetts sasom handlingarna nr 16 och nr 18 visar dessutom att forsiljning skett
av fem rumsdoftssprejer under varumirket AIR GIORGI (”antitabaco, lavanda,
maderas, floral et seco” och av tvd rumsdoftssprejer ”ecolégico”).

Férsiljningen av de varor som férknippats med sagda varumarke, vilket skanden
anfort som bevis, var vildigt begriinsad, for att inte siga obefintlig, under fyra av
de fem ar som foregick datumet for ansékan om ogiltighetsforklaring, det vill siga
aren 1994, 1996, 1997 och 1998.

De av sokanden dberopade bevisen visar siledes inte att ifrdgavarande varumirke
har férekommit bestindigt i tiden under de fem r som féregick datumet for
ans6kan om ogiltighetsférklaring.

Med hénsyn till att sokanden inte har visat att dennes varumirken AIR GIORGI
och J GIORGI verkligen anviindes i Spanien mellan den 20 november 1993 och
den 20 november 1998 f6r varor for vilka dessa varumirken har registrerats,
anser forstainstansrétten att det 4r med ritta som 6verklagandenidmnden funnit
att det inte har bevisats att sagda varumirken verkligen har anvints.

Foljaktligen kan talan inte vinna bifall pi den forsta grunden genom vilket det
gjorts gallande att artikel 56.2 och 56.3 i forordning nr 40/94 har &sidosatts.
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Den andra grunden: Asidosiittande av artikel 52.1 a i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har betriffande varumirket GIORGI LINE (nummer 1 789 484) gjort
gillande att den figurativa bestdndsdelen i detta dr av abstrakt karaktér och att
den inte kan aterges fonetiskt. Denna bestdndsdel saknar frin begreppssynpunkt
for ovrigt egenartad karaktir. Sékanden anser betrdffande ordet “line” att
overklagandenimnden med ritta har ansett att den fér konsumenten praktiskt
taget 4r oférnimbar och att detta ord féljaktligen endast har en estetisk funktion.

Sokanden anser att den huvudsakliga bestindsdelen i varumérket GIORGI LINE,
fran visuell synpunkt, 4r ordet *giorgi”, eftersom det &r det ord som konsumenten
uppfattar som det mest framtridande, och det utgdér den enda bestdndsdel som
denne kan uppfatta for att efterfriga mer av den ifrdgavarande varan. Ordet
»giorgi” skiljer sig enligt sdkanden klart frdn ordet ”line”. Sokanden har f6r
Gvrigt anfort att alla de dldre varumirkena innehiller ordet giorgi” som ir det
centrala ordet i dessa.

Sokanden anser att verklagandenimndens argument, enligt vilket ordet GIORGI
saknar sirskiljande karaktir, saknar relevans med hinsyn till egennamnens stora
betydelse inom omradet fér parfymeri- och lyxvaror.

Sokanden har vidare angett att de argument som framforts betriffande
varumirket GIORGI LINE (nummer 1 789 484) dven iger tillimpning
betriffande varumirkena MISS GIORGI (nummer 1 747 374) och GIORGI
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LINE (nummer 1 747 375). Sokanden har dock gjort gillande att den grafiska
bestdndsdelen i dessa varumirken #r dnnu enklare och f6ljaktligen mindre
fornimbar for konsumenten.

Betriffande det omtvistade varumirket GIORGIO AIRE anser sokanden att man
sdrskilt skall ge akt pd den forsta bestdndsdelen av detta varumirke, nimligen
ordet ”giorgio”, eftersom det for det férsta ir placerat framst i kinnetecknet och
eftersom det for det andra utmirker sig genom att vara ett maskulint namn.
Betrdffande den andra bestindsdelen i detta varumirke, nimligen ordet *aire”,
anser sokanden att det endast dr underordnat och inte alls sirskiljer de varor som
omfattas av det omtvistade varumirket, eftersom det leder tankarna till varans
egenskaper, ndmligen att denna r en aerosolsprej eller att den skall spridas i
luften.

Sokanden anser dessutom att dverklagandenimnden med ritta funnit att de
motstdende varumirkena frn begreppssynpunkt liknar varandra och att det
foreligger identitet mellan de varor som omfattas av sagda varumirken.

Harmoniseringsbyrdn anser betriffande undersékningen av forvixlingsrisken att
man madste beakta alla bestindsdelar i varje kinnetecken. Den har i detta
avseende ifrdgasatt sokandens undersdkning som begrinsar jimforelsen av de
motstdende kdnnetecknen till att enbart avse orden “giorgi” och “giorgio”, utan
att ta hinsyn till de andra figurativa och verbala bestindsdelarna som finns i dessa
kinnetecken.

Harmoniseringsbyrdn delar 6verklagandenimndens pastiende, som Aterfinns i
punkt 18 i det omtvistade beslutet, enligt vilket det omtvistade varumirket foreter
viss visuell och fonetisk likhet med de ildre varumirkena liksom en viss
begreppsmaissig likhet, eftersom ordet ”giorgi”, som ir ett italienskt familjenamn
och ingér i alla de éldre varumirkena, utgér en del av ordet giorgio” som for
Ovrigt dr ett italienskt fornamn. Harmoniseringsbyrdn anser dock att det
foreligger visentliga och subtila skillnader mellan orden ”giorgio” och "giorgi”.
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Nir det giller ordet ”aire” som finns i det omtvistade varumirket, har
harmoniseringsbyrin fér 6vrigt hdvdat att det inte leder tankarna till att de
varor som omfattas av detta varumirke dr aerosolsprejer.

Harmoniseringsbyrdn drar slutsatsen att det inte foreligger ndgon risk for
forvixling mellan de 4ldre varumirkena GIORGI LINE (nummer 1 747 375 och
nummer 1 789 484) och det omtvistade varumirket GIORGIO AIRE.

Nir det slutligen giller det dldre varumirket MISS GIORGI (nummer 1 747 374)
har harmoniseringsbyrin gjort gillande att bestdndsdelen ”miss” dr oskiljbar fran
ordet “giorgi” och att det antagligen avser produktlinjer som sdrskilt vinder sig
till kvinnor. Harmoniseringsbyrin anser for évrigt att detta varumarke skiljer sig
fonetiskt frin det omtvistade varumirket GIORGIO AIRE och att det dérfor inte
foreligger nagon forvixlingsrisk mellan dem.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt domstolens rittspraxis i friga om tolkningen av artikel 4.1 b i rddets
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omride
13, volym 17, s. 178) vars normativa inneh3ll i huvudsak ér identiskt med det i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, kan det foreligga en risk for f6rvixling om det
finns en risk att allminheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer
frin samma foretag, eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band
(domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998,
s. I-5507, punkt 29, av den 22 juni 1999 i méal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 17, och forstainstansrittens dom av
den 23 oktober 2002 i mil T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrin —
Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25).
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Enligt samma rattspraxis skall riskén fér forvixling hos allminheten avgoras
genom att det gors en helhetsbedomning med hinsyn till samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannimnda
mélen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22
juni 2000 i mél C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och
domen i det ovannimnda madlet Fifties, punkt 26).

Denna helhetsbedémning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, sirskilt varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjinster
som de avser. Séledes kan en 1ig grad av likhet mellan de varor eller tjinster som
avses kompenseras av att varumirkena i hdg grad liknar varandra eller vice versa
(domarna i de ovannimnda mélen Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skiilet i
forordning nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet skall tolkas med hinsyn till
risken for f6rvixling, vilken i sin tur mdste bedémas bland andra faktorer mot
bakgrund av graden av likhet mellan mérket och kidnnetecknet samt mellan de
varor eller tjinster som avses.

Dessutom har det intryck, som varumirket gér hos genomsnittskonsumenten av
den sorts vara eller tjinst som dr i friga, avgdrande betydelse vid helhetsbedom-
ningen av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumérke som en helhet och dgnar sig inte 4t att undersdka dess olika detaljer
(domarna i de ovannimnda malen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning férvintas genom-
snittskonsumenten av varorna i friga vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall dessutom tas till det faktum att
genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att gora en direkt jimforelse
mellan de olika varumarkena utan maéste forlita sig pa en oklar bild som han har i
minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksamhet kan
variera beroende p4 vilken kategori av varor eller tjinster det 4r friga om (domen
i det ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).
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I férevarande fall har de dldre varumirkena registrerats i Spanien och de berérda
produkterna dr varor som kops lépande. Bedomningen huruvida risk for
forvaxling foreligger skall ddrfor goras med utgdngspunkt i den méalgrupp som
utgdrs av genomsnittskonsumenten i den medlemsstaten.

Mot bakgrund av ovanstiende skall forstainstansritten gora en jaimférelse mellan
dels de ifrigavarande varorna, dels de motstiende kidnnetecknen.

Betriffande jamforelsen av varorna har de spanska varumirkena MISS GIORGI
(nummer 1 747 374) och GIORGI LINE (nummer 1 747 375) registrerats for
»parfymerivaror och kosmetika, bland annat hdrvdrds- och badpreparat” och
varumirket GIORGI LINE (nummer 1 789 484) har registrerats for ”parfymer
och kosmetika” vilka alla omfattas av klass 3.

Overklagandendmnden fann, i punkt 17 i det omtvistade beslutet, att de varor
som omfattas av de spanska varumirkena GIORGI LINE (nummer 1 747 375
och nummer 1 789 484) och MISS GIORGI skall anses vara identiska med de
varor som omfattas av det omtvistade varumirket GIORGIO AIRE.

Det ir for dvrigt ostridigt mellan parterna att det foreligger identitet eller likhet
mellan de varor som omfattas av de dldre varumirkena och de som omfattas av
det omtvistade varumirket.
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Betriffande jimforelsen mellan kdnnetecknen framgir det av rittspraxis att
helhetsbedémningen av férvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumirkenas
visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, skall grunda sig pa det helhets-
intryck som varumirkena ger, i synnerhet med hinsyn till deras sirskiljande och
dominerande bestdndsdelar (domarna i de ovanndmnda malen SABEL, punkt 23,
och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har for 6vrigt fastslagit att
det inte kan uteslutas att forvixlingsrisk uppkommer redan av det skilet att tva
varumirken &r likljudande (se, fér ett liknande resonemang, domen i det
ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).

Dirfor skall de motstdende kinnetecknen i forevarande fall jimforas med
avseende pi visuella, fonetiska och begreppsmassiga likheter.

Overklagandenimnden fann betriffande den visuella jimforelsen, att Aven om det
omtvistade varumédrket GIORGIO AIRE liknar de #ldre varumarkena i s§ matto
att ordet GIORGI férekommer i alla de ildre varumirkena och att det ingar i
ordet GIORGIO, si foreter det dock stora skillnader. I alla de #ldre varumirkena
dterfinns visentliga figurativa bestindsdelar och en tillagd orddel (LINE eller
MISS). Aven det omtvistade varumdrket innehéller en tillagd orddel, nimligen
“aire”, vilken dterges med versaler i samma storlek som ordet ”giorgio” (punkt 18
i det omtvistade beslutet).

Det forhdllandet att de #ldre varumirkena och det omtvistade varumirket
innehaller bestdndsdelarna “giorgi” respektive “giorgio”, vilka foreter vissa
likheter, 4r av mindre betydelse nir de jimfors tillsammans och innebir inte i sig
sjalvt att det 4r mojligt att sluta sig till att det foreligger visuell likhet mellan de
motstdende kdnnetecknen.
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Férekomsten av andra orddelar i kidnnetecknen, nimligen ordet ”line” och ordet
*miss” i de ildre varumirkena samt ordet “aire” i det omtvistade varumarket
innebdr att det helhetsintryck som varje kinnetecken ger dr annorlunda. De éldre
varumirkena innehéller dessutom grafiska bestidndsdelar som har en sirskild och
originell yttre form.

Det foljer hirav att dverklagandenimnden hade fog for att finna att skillnaderna
mellan de motstdende kdnnetecknen ir tillrickliga for att anse att de inte dr
likartade fran visuell synpunkt.

Betrdffande den fonetiska jamforelsen har éverklagandenimnden inte foretagit
nigon specifik jimforelse av de ifrAgavarande kidnnetecknen. Den har endast
forklarat att dven om det omtvistade varumérket GIORGIO AIRE liknar de dldre
varumirkena i si mdtto att ordet “giorgi” forekommer i alla de é&ldre
varumirkena och att det ingdr i ordet “giorgio”, foreter det dock stora skillnader
i férhallande till dessa dldre varumirken (punkt 18 i det omtvistade beslutet).

Det skall hirvidlag framhéllas att det finns stora skillnader mellan de motstdende
kdnnetecknen och att deras likheter #r forsvinnande smi i jimférelse med
skillnaderna. Det omtvistade varumirket bestdr av fyra stavelser (gior-gio-ai-re)
varav endast en, namligen stavelsen ”gior” sammanfaller med de ildre
varumirkena, vilka bestdr av tre stavelser (miss-gior-gi) och av fyra stavelser
(gior-gi-li-ne).

De fonetiska bestindsdelarna i de motstdende kdnnetecknen som dr gemensamma
4r saledes firre 4n de som 4r olika. De ifrdgavarande varumirkena ér dirfor olika
fran fonetisk synpunkt.
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Overklagandenimnden har, betridffande den begreppsmassiga jimforelsen av de
motstidende kinnetecknen, avfirdat att de motstiende varumirkena skulle vara
likartade, pa sitt som ddrvid anférdes av Laboratorios RTB, SL (sokanden vid
forstainstansritten), pd grund av att ordet “giorgio” i det omtvistade varumairket
GIORGIO AIRE frin denna synpunkt dr det dominerande, medan ordet *aire”
beskriver egenskaperna hos de varor som omfattas av det omtvistade varumirket
och som fo6ljaktligen ddrfor inte kan sirskilja dem.

Betriffande det omtvistade varumirket skall det for det forsta framhallas att ordet
“aire”, forutom att det saknar beskrivande betydelse for de ifrigavarande
varorna, har en stor semantisk betydelse som tillkommer utéver den betydelse
som det maskulina féornamnet GIORGIO har. Orden bildar dirigenom en helhet
som begreppsmissigt skiljer sig frdn de &ldre varumirkena och sidrskilt i
forhéllande till de andra bestindsdelarna dn ordet GIORGI i de éldre

varumirkena, nimligen orden ”line” och “miss”.

Det skall f6r det andra papekas att, i motsats till vad sékanden har péstitt, ord av
typen “giorgi” och ”giorgio” inte kan karakterisera parfymerivaror och
kosmetika. Med hinsyn till hur ofta verkliga eller pihittade italienska namn
anvinds inom parfymindustrin och med hinsyn till att konsumenterna 4r vana
vid varumirken som innehéller dessa bestdndsdelar, kommer konsumenterna, pa
sitt som overklagandendmnden har funnit, i sjilva verket inte att tro att detta
innebir att alla de varor som hér under detta namn hirrér frin samma ursprung
varje ging ett namn av denna typ férekommer hos ett varumirke tillsammans
med andra bestindsdelar, bestdende av ord eller figurer (punkt 18 i det omtvistade
beslutet).

Overklagandenimnden hade foljaktligen fog for att finna att det mellan de
ifrigavarande kdnnetecknen inte finns ndgon begreppsmissig 6verensstimmelse.
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Aven om de varor som omfattas av de motstdende varumirkena i férevarande fall
dr identiska eller likartade, utgdr de visuella, fonetiska och begreppsmissiga
skillnaderna mellan kinnetecknen ett tillrickligt skdl for att siledes anse att det
inte finns nigon férvixlingsrisk hos malgruppen (se, for ett liknande resonemang,
férstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mal T-110/01, Vedial mot
harmoniseringsbyrdn — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275,
punkt 63).

Av vad anférts foljer att dverklagandenimnden hade fog for att finna att det inte
finns nigon risk for férvixling mellan det omtvistade varumirket GIORGIO
AIRE och de ildre spanska varumirkena MISS GIORGI (nummer 1 747 374),
GIORGI LINE (nummer 1 747 375) och GIORGI LINE (nummer 1 789 484).
Foljaktligen kan talan inte vinna bifall p4 den andra grunden, genom vilken det
gjorts gillande att artikel 52.1 a i férordning nr 40/94 har &sidosatts.

Av detta foljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sokanden
har tappat mélet, skall harmoniseringsbyrdns yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rdttegdngskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 9 juli 2003.

H. Jung

Justitiesekreterare
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Ordférande




