DOM AV DEN 25.3.2009 — MAL T-109/07
FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 25 mars 2009 *

I mal T-109/07,

L’Oréal SA, Paris (Frankrike), foretritt av E. Baud, avocat,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av
ombud,

svarande,

* Rattegangssprak: franska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansrétten, var

Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV, Spa (Belgien), foretritt av
E. Cornu, L. De Brouwer och D. Moreau, avocats,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde
6verklagandendmnd den 24 januari 2007 (drende R 468/2005-4) om ett invindnings-
forfarande mellan Spa Monopole, compagnie fermiére de Spa SA/NV och L'Oréal SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordforanden M. Vilaras samt domarna M. Prek (referent) och V. Ciucs,

justitiesekreterare: handlaggaren N. Rosner,

med beaktande av ansokan, som inkom till férstainstansrittens kansli den 11 april 2007,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga, som inkom till forstainstans-
rattens kansli den 25 juni 2007,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga, som inkom till forstainstansrittens
kansli den 17 juli 2007,
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efter forhandlingen den 6 november 2008,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden, L'Oréal SA, ingav den 28 november 2000 en ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirke till Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumidrken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade
lydelse.

Det sokta varumairket utgors av ordkdnnetecknet SPA THERAPY.

De varor som registreringsansokan avsag omfattas av klass 3 i Nicedverenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjénster vid varumaérkesregistrering av den
15 juni 1957, med éndringar och tilldgg, och motsvarar f6ljande beskrivning: "Parfymer,
eau-de-toilette; medicinska geléer och salter for bad och dusch; toalettvalar;
deodoranter for personligt bruk; kosmetika, speciellt krdmer, lotioner, geléer och
puder for ansiktet, kroppen och hénderna; solmjolk, -geler och -oljor samt medel for
anvindning efter solning (kosmetika); make-up-preparat; schamponeringsmedel;
harvéards- och harlaggningsprodukter i form av gel, skum, balsam, sprej; harsprejer;
farg- och blekningspreparat for haret; preparat for harliggning och harpermanent;
eteriska oljor”.
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Registreringsansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken
nr 55/2002 av den 15 juli 2002.

Den 14 oktober 2002 framstéllde intervenienten Spa Monopole, compagnie fermiére de
Spa SA/NV, med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94, en invindning mot
registreringen av det s6kta varumirket for samtliga varor som avsigs med varumérket.

Till stod for sin invdndning dberopade intervenienten bland annat att det foreligger risk
for forvaxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, med olika
dldre varumairken, déribland ordmirket SPA, som registrerades vid Benelux
varumérkesbyra den 11 mars 1981 (drende nr 372307) for "Blekningspreparat och
andra dmnen for anvindning vid tvétt; rengorings-, poler-, skur- och slipmedel; tval,
parfymerivaror, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat och tandkramer” i klass 3.
P4 grundval av olika dldre registreringar &beropade intervenienten dessutom artikel 8.4
och 8.5 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 29 mars 2005 bif6ll invandningsenheten vid harmoniseringsbyran
invindningen eftersom den fann att villkoren i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 var
uppfyllda. Invindningsenheten prévade inte registreringshindren enligt artikel 8.4 och
8.5 i forordning nr 40/94, utan grundade sig enbart pa att det forelag risk for forvixling
med det dldre ordmirket SPA (nedan kallat det dldre varumarket).

Den 22 april 2005 6verklagade s6kanden invindningsenhetens beslut till harmoniser-
ingsbyran.
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Genom beslut av den 24 januari 2007 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog
harmoniseringsbyrans fjarde 6verklagandendmnd 6verklagandet med motiveringen att
villkoren i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 var uppfyllda. Overklagandenimnden
anmadrkte allra forst, savitt avser jamforelsen mellan de aktuella varorna, att det inte
hade bestritts av parterna att de var identiska. Vad betraffar jaimforelsen mellan de
motstdende kdnnetecknen fann 6verklagandendmnden vidare att den hogre sarskilj-
ningsformagan for begreppet "spa” for den berdrda allménheten, som utgors av
genomsnittskonsumenten i Beneluxlinderna, skulle beaktas. Overklagandenimnden
delade inte sokandens uppfattning att begreppet “spa” var beskrivande for kosmetiska
varor i klass 3. Overklagandenimnden fann pa denna grund att ordelementet spa var
den huvudsakliga tilldragande bestindsdelen av det sokta varumirket, och att de
motstdende varumirkena foljaktligen liknade varandra, trots visuella, fonetiska och
begreppsmissiga skillnader till foljd av att det sokta varumirket innefattar
ordelementet “therapy”. Overklagandenimnden konstaterade slutligen att det var
vanligt forekommande att tillverkare inom kosmetikasektorn sliapper ut flera
varukollektioner pd marknaden med olika undervarumérken. Av detta drog over-
klagandendmnden slutsatsen att det var sannolikt att konsumenterna skulle tro att det
var intervenienten som saluforde de varor som omfattas av det sokta varumérket.
Overklagandenimnden bif6ll inte heller sékandens begiran att intervenienten skulle
lagga fram bevis for att det foretagits ett verkligt bruk av varumaérket, dd denna begédran
hade framstéllts for sent.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet, och

— forplikta harmoniseringsbyrén och, i den mén det behovs, intervenienten att ersitta
rattegdngskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansratten ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Intervenienten har gjort géllande att flera av bilagorna till ans6kan inte kan tillatas som
bevisning i malet, eftersom de innefattar handlingar som lagts fram for forsta gangen
vid forstainstansrétten. I forevarande fall dr det emellertid inte nodvandigt att préva
huruvida var och en av de bilagor som intervenienten ifragasatt kan tillaitas som
bevisning i malet, eftersom forstainstansréitten kan bedoma sokandens argument mot
bakgrund av de handlingar som har lagts fram under det administrativa forfarandet och
under forfarandet vid harmoniseringsbyran. Harmoniseringsbyran har Oversint
handlingarna till forstainstansritten i enlighet med artikel 133 i rattegangsreglerna.

Sokanden har som enda grund &beropat att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har
asidosatts.

Om innehavaren av ett dldre varumairke framstéiller en invdndning ska enligt lydelsen
i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 det varumirke som ansokan géller inte registreras
om det — pa grund av att det &r identiskt med eller liknar det &ldre varumérket och de
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varor eller tjanster som omfattas av varumaérkena dr identiska eller ar av liknande slag —
foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det éldre
varumadrket dr skyddat.

I forevarande fall &r det dldre varumaérket skyddat i Beneluxlanderna. Det &r séledes
konsumenternas uppfattning av de motstadende varumérkena for de aktuella varorna
i dessa medlemsstater som ska beaktas. I punkt 12 i det angripna beslutet har
overklagandendmnden dessutom funnit, med hiansyn tagen till de aktuella varornas art,
att omsittningskretsen utgors av genomsnittskonsumenter. Denna analys framstar
som riktig och har for 6vigt inte bestritts av sokanden.

Enligt fast rdttspraxis ska det vid provningen av huruvida det foreligger risk for
forvixling hos allmédnheten, vilken definieras som en risk att allmdnheten kan tro att
varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag eller i forekommande fall
fran foretag med ekonomiska band, goras en helhetsbedomning mot bakgrund av
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (forstainstansrittens dom av
den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran — Petit
Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkterna 25 och 26. Se 4ven analogt domstolens
dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29).

Helhetsbedomningen av risken for forvixling ska, vad giller de aktuella varumérkenas
visuella, fonetiska eller begreppsmassiga likhet, grunda sig péa det helhetsintryck som
varumdrkena astadkommer med hénsyn sirskilt till deras sérskiljande och domine-
rande bestdndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifragava-
rande varorna och tjdnsterna har av varumérkena ér av avgorande betydelse vid
helhetsbedomningen av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar
vanligtvis ett varumérke som en helhet och dgnar sig inte at att underséka varumérkets
olika detaljer (Se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95,
SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25).

Vid prévningen av om det foreligger risk for forvixling ska bedomningen av likheten
mellan tvd varumérken inte endast avse en bestdndsdel i ett sammansatt varumérke
som jamfors med ett annat varumirke. Jamforelsen ska tviartom goras genom att de
aktuella varumairkena, betraktade vart och ett for sig, undersoks i sin helhet. Detta
utesluter emellertid inte att omséttningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som
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ett ssmmansatt varumérke ger under vissa forhallanden kan domineras av en eller flera
av varumérkets bestandsdelar. Det dr endast nér alla andra bestandsdelar i varumarket
ar forsumbara som bedomningen av likheten kan grunda sig enbart pd den
dominerande besténdsdelen (domstolens dom av den 12 juni 2007 i mal C-334/05 P,
harmoniseringsbyran mot Shaker, REG 2007, s. 1-4529, punkterna 41 och 42, och avden
20 september 2007 i mal C-193/06 P, Nestlé mot harmoniseringsbyran, REG 2007, ej
publicerad i rittsfallssamlingen, punkterna 42 och 43).

I vanliga fall uppfattar genomsnittskonsumenten ett varumérke som en helhet, &ven om
detta helhetsintryck kan domineras av en eller flera av bestdndsdelarna i ett sammansatt
varumdrke. Det kan emellertid inte uteslutas att ett dldre varumairke, som anvénds av
tredjeman i ett sammansatt kdnnetecken, i ett enskilt fall behaller en sjélvstindig
kénnetecknande stéllning i det sammansatta kédnnetecknet utan att det for den skull
utgor en dominerande bestandsdel. Darigenom kan helhetsintrycket av det samman-
satta kinnetecknet fa allménheten att tro att varorna eller tjansterna i fraga harror fran
foretag som atminstone har ekonomiska band. Om sa ér fallet anses det foreligga en
forvaxlingsrisk. Det utgér ndmligen i ett sadant fall inte ett villkor for att en
forvixlingsrisk ska anses foreligga att det sammansatta kidnnetecknets helhetsintryck
domineras av den del av kinnetecknet som bestir av det dldre varumirket (se for ett
liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 6 oktober 2005
i mal C-120/04, Medion, REG 2005, s. I-8551, punkterna 30—33).

I forevarande fall ar det ostridigt mellan parterna, sésom 6verklagandendmnden har
papekat i punkt 11 i det angripna beslutet, att de varor som omfattas av de motstaende
varumadrkena ar identiska.

Vad betriffar jamforelsen av de motstaende kidnnetecknen kan det noteras att det sokta
varumadrket dr sammansatt av det édldre varumérket kombinerat med ordet therapy.
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Det kan dven papekas att det dldre varumarket behaller en sjalvstéindig kéinnetecknande
stallning i det sokta varumérket, utan att for den skull utgéra den dominerande
bestandsdelen av det.

For det forsta utgors inte det sokta varumirket av ett nytt ord med en sjélvstindig
betydelse som inte d&r densamma som en sammanstéllning av de bestdndsdelar som det
dr sammansatt av, utan av tva ord, spa och therapy, som tydligt kan sérskiljas fran
varandra.

For det andra har ordet spa, som bade utgor det dldre varumirket och dr den
gemensamma bestandsdelen for de tva varumirkena, en normal sérskiljningsformaga
med avseende pé kosmetiska varor som omfattas av de motstdende varumérkena.

Sokandens pastaenden, att ordet spa har en beskrivande eller generisk karaktir med
avseende pa kosmetiska varor, dr ndmligen inte 6vertygande. Av de handlingar som
s6kanden har gett in under det administrativa forfarandet och under forfarandet vid
harmoniseringsbyran framgér endast att detta begrepp eventuellt har en beskrivande
och generisk karaktir for anldggningar avsedda for hydroterapi, sésom angbastur eller
vanliga bastur, och inte en sadan karaktdr som den som avser de kosmetiska varor som
omfattas av det sokta varumirket. Den enda omsténdighet som forefaller tala for
sokandens standpunkt dr ett avgorande fran Tribunal de grande instance de Paris. Dess
bevisvirde dr emellertid begréinsat. For det forsta kan detta avgorande endast avse den
uppfattning som en del av omsittningskretsen har, ndrmare bestimt den fransktalande
allmédnheten i Beneluxldnderna. For det andra forefaller det som om standpunkten
i detta avgorande har bestritts av andra domstolar, déribland Cour d’appel de Paris.

De andra omstindigheter som sokanden har framfort under det administrativa
forfarandet vid harmoniseringsbyran, sasom utdrag ur ordbdcker, bevisningen
avseende anviandandet av ordet spa i pressen och pa Internet samt den undersékning
som genomforts i Nederldnderna avseende hur ordet spa uppfattas, medfor endast att
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den beskrivande och generiska karaktiren av ordet spa bekriftas for anlaggningar
avsedda for hydroterapi, sdsom éngbastur eller vanliga bastur.

Vad betréffar hédnvisningarna till harmoniseringsbyréns beslutspraxis ska lagenligheten
av de beslut som fattas av overklagandendmnderna enligt fast réttspraxis enbart
bed6émas pa grundval av férordning nr 40/94, sdsom den tolkats av gemenskapsdom-
stolarna, och inte pd grundval av 6verklagandenimndernas tidigare beslutspraxis
(se forstainstansrattens dom av den 16 mars 2005 i mal T-112/03, L'Oréal mot
harmoniseringsbyran — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. I1-949, punkt 68 och dir
angiven rittspraxis).

Om det pastdende som sokanden har framfort under forhandlingen é&r riktigt, att ordet
spa ér beskrivande och generiskt for ett av de stéllen dér kosmetiska varor anviands och
salufors, det vill sdga anldggningar avsedda for hydroterapi, saisom angbastur eller
vanliga bastur, kan emellertid inte den slutsatsen dras av detta att ordet darfor saknar
sarskiljningsformaga for kosmetiska varor eller att sarskiljningsformagan ér for svag for
att komma fram till slutsatsen att det &dldre varumirket har en sjilvstindig
kénnetecknande stillning i det sokta varumaérket. Sambandet mellan de kosmetiska
varorna och anlidggningarna avsedda for hydroterapi dr namligen, till f6ljd av deras
anvindning i detta sammanhang, inte sddant att slutsatsen betréffande den beskrivande
eller generiska karaktiren av ordet spa kan gélla med avseende pa dessa.

Det ska saledes provas om det sokta varumairket, till foljd av denna sjilvstandiga
kdnnetecknande stéllning, astadkommer ett helhetsintryck som kan leda till att
allménheten tror att de aktuella varorna &tminstone hérrér fran foretag med
ekonomiska band och att det foljaktligen foreligger risk for forvéxling i den mening
som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Det ska forst noteras att konsumenterna i allménhet faster storre uppmérksamhet vid
ett varumirkes borjan dn vid dess slut (forstainstansrittens dom av den
7 september 2006 i mal T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyran — Arbora &
Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), REG 2006, s. 11-2737, punkt 51). Det aldre
varumdrket ar placerat i borjan av det sokta varumérket. Av detta foljer att den
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sjalvstandiga kdnnetecknande stéllning som det dldre varumairket innehar 16per storre
risk att leda till att omséattningskretsen forvixlar varornas kommersiella ursprung.

Det ska darefter noteras att ordet therapy inte dr en vialrenommerad firma sdsom var
falleti domen i det ovanndmnda mélet Medion, punkt 19, utan ett begrepp som, utan att
vara beskrivande for kosmetiska varor, inte har en sérskilt stor sérskiljningsformaga
med avseende pa dessa, da det kan forstis som att det gor anspelning pa produkternas
vilgorande egenskaper.

Sasom overklagandendmnden med ritta har pdpekat i punkt 13 i det angripna beslutet
ar det vanligt forekommande att tillverkare inom kosmetikasektorn slapper ut flera
varukollektioner pd marknaden med olika undervarumarken. Det faktum att det sokta
varumdérket utgors av det dldre varumérket SPA och sedan ordet therapy kan
foljaktligen leda till att konsumenter far uppfattningen att det hér ar fraga om en
varukollektion som salufors av intervenienten.

Mot bakgrund av det ovan anforda foljer att de skillnader mellan kédnnetecknen som
beror pa ordet therapy i det sokta varumaérket inte dr av sddan beskaffenhet att de kan
kompensera for de stora likheter mellan de motstaende kénnetecknen som beror pa att
det édldre varumérket &r placerat i borjan av det sokta varumérket och pa den
sjalvstdndiga kdnnetecknande stillning som det innehar dar. Eftersom de varor som
omfattas av de motstdende varumirkena ér identiska fir det dessutom antas att
omsittningskretsen uppfattar det som att dessa atminstone héarror fran foretag med
ekonomiska samband.

Overklagandenimndens slutsats i punkt 13 i det angripna beslutet, enligt vilken det
foreligger en risk for forvixling mellan de motstaende varumairkena, ska foljaktligen
godtas.
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Talan kan inte vinna bifall p4 grunden avseende ett asidoséttande av artikel 8.1 b
i forordning nr 40/94 och ska foljaktligen ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegédngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersdtta
rattegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenienten
har yrkat att sokanden ska forpliktas att ersitta réittegdngskostnaderna. Eftersom
sokanden har tappat malet, ska harmoniseringsbyréns och intervenientens yrkanden

bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.
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2) L’Oréal SA ska ersitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 25 mars 2009.

Underskrifter

I - 690



