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Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran)

"Gemenskapsvarumérke — Invandningsférfarande — Ansékan om registrering som
gemenskapsvarumirke av ordmérket PAM PLUVIAL — De éldre nationella
figurmérkena PAM — Relativt registreringshinder — Risk for férvixling — Bevis pa
anvindning — Artikel 8.1 b och artikel 43 i férordning (EG) nr 40/94 ”

Forstainstansrittens dom (femte avdelningen) av den 22 mars 2007 . . . . II-761

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumdrke — Anmdrkningar frin tredje man samt invindningar — Provning
av invindning — Bevis pd anvdndning av det dldre varumdrket

(Radets forordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)
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2. Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Absoluta
registreringshinder — Invdndning frdn innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag

(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

3. Gemenskapsvarumdérke — Definition och forvdirv av gemenskapsvarumdrke — Absoluta
registreringshinder — Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjidnster som dr identiska eller av liknande slag
(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

4. Gemenskapsvarumdrke — Definition och forvirv av gemenskapsvarumdrke — Relativa
registreringshinder — Invindning fran innehavaren av ett identiskt eller liknande dldre
varumdrke som registrerats for varor eller tjdnster som dr identiska eller av liknande slag
(Radets forordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

1. Av artikel 432 och 43.3 i férordning

nr 40/94 om gemenskapsvarumirken
foljer att det vid prévningen av en
invindning som framstéllts enligt arti-
kel 42 i denna férordning foreligger en
presumtion for att det dldre varumérket
verkligen har anvints, si linge sokanden
inte har begirt vid harmoniseringsbyrin
att det skall framldggas bevis for en
sddan anvindning.

En sddan begiran, som skall framstillas
uttryckligen och i rdtt tid, kan inte
framstillas for forsta gingen vid over-
klagandenimnden.

II - 758

En sadan begiran, som medfér att
bevisbérdan for att varumaérket verkligen
har anvints eller fér att det finns skilig
grund for att det inte anvénts liggs pa
den som framstillt invandningen, vid
aventyr av att invindningen avslas, for-
dndrar ndmligen processmaterialet i
invindningsforfarandet genom att det
uppkommer ytterligare en specifik och
prejudicerande fraga som maste besvaras
innan sjilva invindningsférfarandet
avgors. Det ankommer pa invindnings-
enheten att i forsta instans besluta om
invindningen, sasom denna definieras i
olika handlingar och parternas yrkan-
den, diri inbegripet, i férekommande
fall, begaran om bevis pa verklig anvand-
ning av det dldre varumirket. Att medge
att en sddan begiran kan framstillas for
forsta gingen vid overklagandendmn-
den, som endast svarar fér att besluta
om oOverklaganden av beslut som med-
delats av invindningsenheterna och inte
for att i forsta instans besluta om en ny
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invindning, skulle innebidra att over-
klagandendmnden skulle préva en sir-
skild begédran som har samband med nya
rittsliga och faktiska omstidndigheter
som inte omfattas av invdndningsforfa-
randet, sdsom detta har forelagts och
behandlats av invéndningsenheten.

(se punkterna 32, 34—37 och 39-41)

Vid tillimpningen av artikel 81 b i
férordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumirken skall bedémningen av om de
varor som avses med de motstiende
varumdirkena ér av liknande slag ske med
beaktande av samtliga relevanta faktorer
som dr kdnnetecknande for forhallandet
mellan dem. Bland dessa faktorer ingar
bland annat varornas art, deras avsedda
andamal och anvédndningsomride, den
omstindigheten att dessa varor i all-
ménhet salufors pa samma forsiljnings-
stillen samt huruvida de konkurrerar
med eller kompletterar varandra. Kom-
pletterande varor utgérs i detta avseende
av varor mellan vilka det finns ett néra

samband, i den meningen att den ena
varan dr nodvindig eller viktig foér
anvindningen av den andra, och att
konsumenterna dirfér kan ha uppfatt-
ningen att ett och samma féretag
ansvarar for tillverkningen av de tva
varorna.

(se punkterna 92, 94 och 95)

Vid tillimpningen av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 om gemenskapsva-
rumirken kan ett sammansatt varu-
mirke och ett annat varumérke, som ar
identiskt med eller liknar en av det
sammansatta varumirkets bestindsde-
lar, anses liknande nir nimnda be-
staindsdel dr den dominerande be-
standsdelen i det helhetsintryck som
det sammansatta varumairket ger. Detta
ar fallet nir denna bestandsdel i sig kan
dominera omsittningskretsens minnes-
bild av varumirket, pa ett sddant sitt att
de andra delarna i varumirket ar for-
sumbara for helhetsintrycket. Nir det
giller bedomningen av huruvida en eller
flera bestindsdelar i ett sammansatt
varumirke dr dominerande skall hinsyn
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framfor allt tas till var och en av dessa
bestindsdelars inneboende egenskaper
jamfort med andra bestandsdelar. Vidare
kan i andra hand hinsyn tas till den
inbordes placeringen av de olika
bestandsdelarna i det sammansatta varu-
mirket.

(se punkt 97)

Det finns risk att de spanska genom-
snittskonsumenterna forvixlar ordkin-
netecknet PAM PLUVIAL, for vilket en
ansokan om registrering som gemen-
skapsvarumirke har ingetts betraffande
"rér av metall eller baserade pa metall”
och "rérkopplingar, €j av metall, f6r styva
ror, ej av metall” i klasserna 6 respektive
17 i den mening som avses i Nicedver-
enskommelsen, och det figurmirke i
vilket ordelementet "PAM” utgdr den
centrala och dominerande bestandsde-
len och som tidigare har registrerats i
Spanien for "byggnadsmaterial” i klass 19.
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I den man de motstiende varumirkena
liknar varandra i visuellt och fonetiskt
hinseende, utgér den dominerande
bestandsdelen "PAM” i det édldre varu-
mairket ndmligen dven den dominerande
bestandsdelen i det sdkta varumérket
PAM PLUVIAL, eftersom den &r kort
och litt att komma ihdg, inte har nagon
sarskild betydelse pa spanska och fore-
kommer i bérjan av det sékta varumér-
ket, och i den man de varor som avses
med de motstiende varumairkena ir av
liknande slag och kompletterar varandra
utesluter inte férekomsten av ordet
pluvial i det sokta varumirket risken
for forvixling, eftersom denna bestinds-
del kan fa genomsnittskonsumenten att
tro att det sokta varumirket ar ett
varumirke, vilket har hirletts fran
huvudvarumirket "pam” och vilket avser
en sérskild produktlinje som édr en del av
"varumérkesfamiljen PAM”.

(se punkterna 98-100 och 105)



