NEW LOOK MOT HARMONISERINGSBYRAN — NAULOVER (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE OCH NLCOLLECT! ION)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 6 oktober 2004 ”

I de férenade malen T-117/03-T-119/03 och T-171/03,

New Look Ltd, Weymouth, Dorset (Férenade kungariket), foretritt av
advokaterna R. Ballester och G. Marin,

stkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av O. Montalto, J. Garcia Murillo och
S. Laitinen, samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i férfarandet infér éverklagandenimnden vid harmoniser-
ingsbyran var

Naulover, SA, Barcelona (Spanien),
* Rittegingssprik: spanska.
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angdende fyra fall av talan om ogiltigforklaring av beslut som fattats av forsta
overklagandenamnden vid harmoniseringsbyrén den 27 januari 2003 (R 95/2002-1,
R 577/2001-1, R 578/2001-1) och den 15 april 2003 (R 19/03-1), under
invindningsférfaranden mellan Naulover, SA och New Look Ltd,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: avdelningsdirektoren J. Palacio Gonzélez,

med beaktande av de ansokningar som inkom till férstainstansrittens kansli den
4 april 2003 (mal T-117/03-T-119/03) och den 19 maj 2003 (mal T-171/03),

med beaktande av de svarsinlagor frdn harmoniseringsbyrdn som inkom till
forstainstansrittens kansli den 25 september 2003 (mal T-117/03-T-119/03) och
den 8 oktober 2003 (mal T-171/03), :

med beaktande av det beslut som fattats av ordféranden pa andra avdelningen vid
forstainstansritten den 1 april 2004 om att férena malen vad giller det muntliga
forfarandet och domen,

efter att forhandling hallits den 28 april 2004 i sokandens franvaro,
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t

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sékanden ansokte den 5 maj 1998 (i mal T-117/03-T-119/03) och den
19 februari 1999 (i mal T-171/03) hos Byran fér harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyrin) om
registrering av fyra gemenskapsvarumérken med stéd av rddets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgéva, omrade 17, volym 2, s. 3) i dess 4ndrade lydelse.

De varumirken som registreringsansokningarna avser dr de nedan atergivna
figurmirkena:

— I'mal T-117/03: NLSH:DRT

— I mal T-118/03: NUEANS

— I mal T-119/03; NLACTIVE
— 1 mal T-171/03: INLCollection]

De varor som ansokningarna om varumérkesregistrering avsig och som #r av
intresse i den forevarande tvisten ingér i klass 25 i NiceSverenskommelsen om
internationell klassificering av varor och tjinster vid varumérkesregistrering av den
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15 juni 1957, med #ndringar och tilligg. De omfattas av beskrivningen “kldder,
huvudbonader och fotbeklddnader for kvinnor och flickor” vad giller de sokta
varumirkena NLSPORT, NLJEANS och NLACTIVE, och av beskrivningen
*kladesartiklar, fotbeklidnader och huvudbonader” vad giller det sokta varumérket
NLCollection.

Den 11 juni 1999 (mal T-117/03~T-119/03) och den 3 januari 2000 (mél T-171/03)
framstillde den andra parten i forfarandet infor 6verklagandendmnden invindningar
betriffande samtliga ansokningar om gemenskapsvarumérke med st6d av artikel
42.1 i férordning nr 40/94.

I varje mal gjordes invindningen med hénvisning till det nedan atergivna
gemenskapsvarumirket (figurmérke) nr 13417 (nedan kallat det &ldre varumirket)
for vilket registreringsansokan inlimnades den 1 april 1996 och som registrerades
den 1 februari 1999:

Detta varumirke har registrerats for bland annat foljande varor, vilka samtliga ingér i
klas. 25 i Nicedverenskommelsen: Koftor; tréjor; vistar; jackor; kjolar; byxor;
skjortor; blusar; morgonrockar; omklédningsrockar; underkldder; badrockar; bad-
drikter; regnrockar; drikter; strumpor; sockor; halsdukar; slipsar; huvudbonader och
handskar (accessoarer).

Till stéd for invindningarna hinvisade den andra parten i forfarandet infor
dverklagandenamnden till det relativa registreringshindret i artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.
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Invéindningsenheten avslog invindningarna genom beslut av den 10 april 2001
(beslut nr 939/2001 i mél T-119/03), av den 27 april 2001 (beslut nr 1106/2001 i mal
T-118/03), av den 23 november 2001 (beslut nr 2765/2001 i mal T-117/03) och av
den 29 oktober 2002 (beslut nr 3138/2002 i mal T-171/03). Sammanfattningsvis
bedémde invindningsenheten att varumirkena i friga skilde sig at visuellt och
fonetiskt, och att inget av varumirkena hade négon sirskild begreppsmissig
innebord.

Den 7 juni 2001 (mél T-118/03 och T-119/03), den 22 januari 2002 (mél T-117/03)
och den 24 december 2002 (mal T-171/03) 6verklagade andra parten i forfarandet
infér 6verklagandendmnden invindningsenhetens samtliga beslut.

Genom beslut av den 27 januari 2003 (mal T-117/03-T-119/03) och av den
15 april 2003 (mal T-171/03) ogiltigforklarade forsta 6verklagandenimnden vid
harmoniseringsbyran invindningsenhetens beslut och avslog sékandens ansok-
ningar om gemenskapsvarumérke for samtliga varor som ingir i klass 25 i
Nicedverenskommelsen. Overklagandenimnden ansag i sak att den mest fram-
tridande bestandsdelen i vart och ett av de sokta varumirkena var bokstavskombi-
nationen NL, med motiveringen att orden sport, jeans, active och collection endast
har en svag sirskiljningsformaga inom klddbranschen. Vidare fann 6verklagande-
ndmnden att de visuella likheterna mellan de motstdende gemenskapsvarumirkena
var smd, dels med tanke pi den speciella grafiska utformningen av det &ldre
varumérket, dels med tanke pd orden sport, jeans, active och collection i de sékta
varumérkena NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection. Overklagande-
némnden ansdg didremot att de motstiende gemenskapsvarumirkena liknade
varandra fonetiskt och begreppsmissigt eftersom bokstavskombinationen NL, av
vilken det éldre varumirket bestar, utgér den dominerande bestandsdelen i de sokta
varumirkena NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection. Enligt éver-
klagandendmnden ér det vanligt inom klidbranschen att ett och samma varumarke
har olika utformning beroende p& vilken typ av varor det giller och att
undervarumérken anvinds for att gora en atskillnad mellan olika produktserier.
Till f6ljd av detta skulle konsumenten kunna forledas att tro att varor med de sékta
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varumirkena NLSPORT, NLJEANS och NLACTIVE tillhér produktserier med ett
ungt mode, eller att varumirket NLCollection indikerar att det rér sig om nya
modeller for sisongen, medan varor med det dldre varumérket utgér en mer
sofistikerad klidkollektion. Overklagandenimnden kom mot denna bakgrund fram
till att det foreldg en forvixlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94.

Parternas yrkanden

Sokanden har i samtliga mal yrkat att férstainstansritten skall

— ogiltigférklara 6verklagandendmndens beslut, och

— forplikta harmoniseringsbyran, och i forekommande fall intervenienten, att
ersitta de rittegangskostnader som har uppstitt under det forevarande
forfarandet samt under forfarandet infér verklagandendmnden.

4

Harmoniseringsbyran har i samtliga mél yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersétta rittegdngskostnaderna.
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Riittslig provning

Parternas argument

Med undantag av vissa smirre detaljer har parterna framfért samma grunder och
argument i de fyra forevarande mélen. Till stéd for sin talan har sékanden dberopat
en enda grund, ndmligen att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har asidosatts.

Sokanden har gjort gillande att det var fel av 6verklagandenimnden att vid
beddmningen av de sokta varumérkena ligga tyngdpunkten pa bokstavskombina-
tionen NL och skilja den fran de efterféljande orden sport, jeans, active och
collection.

Stkanden anser vidare att bokstavskombinationen NL inte utgér vare sig den
dominerande bestindsdelen i de sokta varumérkena eller den grundliggande
bestdndsdelen i det édldre varumirket. Vad betriffar de sékta varumirkena har
s6kanden bestridit att orden sport, jeans, active och collection har en svag
sirskiljningsforméga inom branschen i fréga. Sokanden har vidare gjort gallande att
det dr omdjligt att med séikerhet siga vilka bokstiver det dldre varumirket bestar av.
Enligt sé6kanden kan det férutom bokstiverna NL vara friga om bokstiverna ALV,
AVOL, AOL eller AL. Dessutom har sékanden anfért att om en konsument
betraktade det éldre varumérket spegelvint, skulle han kunna urskilja bokstiverna
JRV eller JPV. Slutligen har sokanden lagt till att det foljer av fast rittspraxis och
doktrin att varumérken som bestdr av endast tva eller tre bokstiver till sin art r
sédana att de har en svag sirskiljningsformaga, och att dessa bokstiver saledes inte
kan utgéra den dominerande bestdndsdelen i ett kiinnetecken, Till stod for detta
pastdende har sdkanden hénvisat till punkt 8.3 i riktlinjerna fér harmonisering-
sbyrdns undersokningar och till en dom som meddelats av Tribunal Supremo
(Spaniens hogsta domstol) den 21 januari 1993. Enligt denna dom ér det ombjligt att
ligga beslag pa den fonetiska aspekten av vissa bokstiver i alfabetet. Vidare har
sokanden aberopat att det finns ett flertal vegistreringar av nationella varumérken
och gemenskapsvarumirken som innehaller bokstavskombinationen NL.
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Vad betriffar de visuella likheterna mellan kiinnetecknen i fraga har sékanden
framhallit att det dldre varumérket &r ett kénnetecken som har en "markerad
barockstil”. Overklagandenamnden har forbisett vikten av denna figurativa egen-
skap.

Soékanden anser ocksi att Gverklagandenimndens resonemang angdende de
fonetiska likheterna mellan kinnetecknen #r inkonsekvent, eftersom det anges att
varumirkena i friga fran fonetisk synpunkt liknar varandra och samtidigt &r
identiska. Dessutom har sokanden kritiserat &verklagandendmnden for att ha
fokuserat den jamforande undersdkningen pa bokstavskombinationen NL.

Sékanden har slutligen gjort gillande att genomsnittskonsumenten inom klédbran-
schen ir sirskilt uppmirksam nir det giller varumérken vid inkop av klddesartiklar,
vilket innebér att det 4r svart att vilseleda en sadan konsument.

Enligt harmoniseringsbyran saknar sékanden fog for sin kritik. Det foreligger en risk
for forvixling mellan det dldre varumirket och de sokta varumérkena av de skél som
redovisas i 6verklagandendmndens beslut.

Harmoniseringsbyran har bestridit att genomsnittskonsumenten inom klddbran-
schen skulle vara sirskilt vilinformerad och uppmirksam. Under forhandlingen
preciserade harmoniseringsbyrdn att den uppmirksamhet som konsumenten égnar
varumirket varierar, bland annat beroende pa den berérda varans vérde och pa hur
specialiserad malgruppen #r. I det forevarande fallet har sékanden péstitt att
konsumenter dr mer uppmirksamma pé varumirken inom kladbranschen &n inom
andra sektorer, utan att limna nigon nirmare forklaring till detta.
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Enligt harmoniseringsbyran finns det vissa ljud- och begreppsmissiga likheter
mellan de motstiende varumsérkena. Under férhandlingen preciserade harmoniser-
ingsbyrén att den omsténdigheten att den framtridande bestandsdelen i dessa
kénnetecken utgors av en bokstavskombination inte innebir att storre vikt skall
fstas vid de visuella skillnaderna &n vid de fonetiska och begreppsmissiga likheterna
mellan kénnetecknen. Harmoniseringsbyrdn har medgett att den figurativa
bestdndsdelen i regel medfér att ett kinnetecken som bestar av en bokstav eller
en kombination av tva bokstéver kan anses ha sirskiljningsformaga, men har betonat
att bedémningen av forvixlingsrisken ocksd styrs av andra principer. Om ett
kdnnetecken faktiskt har sirskiljningsfSrmaga, om #n svag, och det har blivit
vederborligen registrerat som varumirke atnjuter detta varumirke skydd enligt
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94. Harmoniseringsbyran utesluter inte méjligheten
att vikta de visuella, fonetiska och begreppsmissiga likheterna mellan kinnetecknen
i friga beroende pa under vilka forhallanden varorna saluférs pa den konkreta
marknaden. Med hénsyn till att det roér sig om samma varor och att under-
varumdrken ér vanligt forekommande i branschen i frga anser harmoniseringbyran
att det i det forevarande fallet foreligger en risk for forvixling,

Forstainstansrittens bedomning

Det framgar av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 att om innehavaren av ett dldre
varumirke invinder skall det varumirke som ansékan giller inte kunna registreras
om det — pé grund av att det &r identiskt med eller liknar det #ldre varumirket och
de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena #r identiska eller &r av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumirket dr skyddat. Enligt artikel 8.2 a i i forordning nr 40/94 avses med
dldre varumirken bland annat gemenskapsvarumirken for vilka ansékan om
registrering gjorts tidigare &n ansdkan om registrering av gemenskapsvarumirket.

Enligt fast rattspraxis foreligger férvixlingsrisk om det finns en risk att allminheten
kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer fran samma foretag, eller i
forekommande fall frin foretag med ekonomiska band.
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Enligt samma rittspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger
forvixlingsrisk goras en helhetsbedémning, mot bakgrund av hur mélgruppen
uppfattar kiinnetecknen och varorna eller tjinsterna i fraga, och med hinsyn till
samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan
kinnetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjénster som de avser
(forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mél T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrin — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG
2003, s. [1-2821, punkterna 31-33, och déir angiven rittspraxis).

De berorda varorna i det forevarande fallet (klider, nirmare bestimt klader for
kvinnor och flickor) utgér vanligt férekommande konsumtionsvaror (forstain-
stansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot
harmoniseringsbyran — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. 11-4359, punkt 29, och
av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniserings-
byran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. 11-4335,
punkt 43). Det varumirke som ligger till grund for invéndningen har registrerats
som gemenskapsvarumirke. Bedémningen av huruvida forvéxlingsrisk foreligger
skall dérfor goras med utgangspunkt i en malgrupp bestiende av Europeiska
gemenskapens genomsnittskonsumenter.

Det ir otvistigt mellan parterna att de varor som de sokta varumérkena avser och de
varor som det ildre varumirket avser till viss del liknar varandra och till viss del &r
identiska.

Mot denna bakgrund #r utgangen av malet beroende av hur stora likheter som
foreligger mellan kinnetecknen i fraga. Det framgir av fast réttspraxis att
helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de motstiende kéinnetecknens
visuella, fonetiska och begreppsmissiga likheter, skall grunda sig pa det helhetsin-
tryck som kinnetecknen ger, och goras med hinsyn till bland annat deras
sirskiljande och dominerande bestandsdelar (se domen i det ovannimnda mélet
BASS, punkt 47, och dér angiven rittspraxis).
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Rent visuellt har 6verklagandenimnden beskrivit det #ldre varumirket som
"bestdende av tvad versala bokstiver, NL, placerade vertikalt i férhallande till
varandra och skrivna med ett fantasifullt typsnitt som kallas engelskt Stephenson
Blake’ och lutar till héger” (punkt 32 i $verklagandenimndens beslut i mal T-117/03,
punkt 31 i 6verklagandenimndens beslut i malen T-118/03 och T-119/03 och
punkt 28 i overklagandendmndens beslut i mal T-171/03). Forstainstansritten
konstaterar att denna beskrivning &r riktig. I det 4ldre varumirket kan betraktaren
med ldtthet urskilja bokstaven L som &r placerad under och snett till héger om den
andra bokstaven, Eftersom ldsning normalt sker frdn vénster till hoger och uppifian
och ner kommer bokstaven L inte férst i bokstavskombinationen. Mellan den
vénstra delen av bokstaven N, som eventuellt skulle kunna utgéra spetsen av ett A,
och den 6vre delen av bokstaven L finns det ett utrymme som gor det ldtt att se att
det inte rr sig om négot tvirgdende streck som tillhér ett A, Salunda uppfattas den
forsta bokstaven inte som ett A. Inte heller kan den évre delen av bokstaven L
uppfattas som ett O. Slutligen papekar forstainstansritten att kiinnetecknen skall
jimfdras i deras skyddade form, och inte sésom de eventuellt skulle kunna uppfattas
av en konsument som ser dem spegelvént. Den osiikerhet som sékanden har pastatt
foreligger vad giller hur det dldre varumérket uppfattas dr saledes inte motiverad.

De sokta varumérkena utgérs av figurativa kinnetecken innehéllande bokstiverna
NL. Vad giller varumérkena i mélen T-117/03—T-119/03 f&ljs dessa bokstiver direkt
av ett ord som &r skrivet med versaler, och vad giller varumérket i mal T-171/03 foljs
de av ett ord skrivet med en versal och nio gemener. I samtliga kiinnetecken
framtrader bokstavskombinationen NL i fetstil, medan de 6vriga bokstiverna &r
tryckta i mager stil. Hérav foljer att bokstdverna NL pa det visuella planet utgér den
dominerande bestandsdelen i de sbkta varumérkena, vilket med ritta har angetts i
overklagandenimndens beslut,

Harmoniseringsbyran har med fog papekat att de sokta kénnetecknen har en
likartad morfosyntaktisk struktur. Endast det sékta varumérket NLCollection skiljer
sig ndgot fran de Gvriga varumérkena genom att det inte helt bestar av versala
bokstéiver och genom att ordet NLCollection omges av en svart rektanguldr ram.
Sokanden har visserligen fog for sin kritik att 6verklagandenimnden i sitt beslut av
den 15 april 2003, genom att folja samma modell som i besluten av den
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27 januari 2003, inte har beaktat dessa sérdrag. Overklagandenimndens bedomning
av kinnetecknet pa det visuella planet &r dock korrekt for savitt det anges att
bokstavskombinationen NL pa det visuella planet utgér den dominerande
bestandsdelen i det sokta varumirket NLCollection.

Vid en visuell jamforelse mellan det &ldre varumirket & ena sidan och de sokta
varumirkena & andra sidan har 6verklagandenimnden konstaterat att likheterna &r
smé. Sokanden har inte bestridit detta pastaende.

Vad giller de begreppsmissiga likheterna mellan de ifragavarande kédnnetecknen
papekar forstainstansritten att de sékta kénnetecknen bestar av bokstéverna NL i
kombination med orden sport, jeans, active respektive collection. Det &ldre
varumirket bestar ddremot enbart av bokstavskombinationen NL. Sdsom Over-
klagandenimnden med fog har konstaterat betyder NL inget sdrskilt inom
kléddbranschen.

Diremot har, sdsom harmoniseringsbyran mycket riktigt har papekat, orden sport,
jeans, active och collection samtliga, bade pa engelska och franska, ett begrepps-
missigt innehdll eftersom de beskriver de varor som avses. Inom klddbranschen
leder ordet sport tankarna till traningsklidder eller kidder i en "sportig” stil. Ordet
jeans uppfattas som en beskrivning av klider av jeanstyg. Ordet collection avser
samtliga modeller som har utformats for en viss sisong. Ordet active beskriver
snarare varornas avsedda anvindning, och leder tankarna till klader som &r avsedda
for aktiva personer eller som gor det majligt att vara aktiv.

Férstainstansritten erinrar om att allménheten i regel inte anser att en beskrivande
bestandsdel i ett sammansatt varumirke utgor den sdrskiljande och dominerande
delen i det helhetsintryck som varumirket ger (forstainstansrittens dom av den
3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyran — Anheuser-Busch
(BUDMEN), REG 2003, s. [1-2251, punkt 53). Det récker i det avseendet att en sadan
bestandsdels beskrivande karaktir uppfattas i en del av gemenskapen. Aven om det i
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artikel 8 i forordning nr 40/94 inte finns nigon bestimmelse som liknar
bestdimmelsen i artikel 7.2 i samma forordning, anser forstainstansritten att det
framgér av principen om gemenskapsvarumirkenas enhetliga karaktir i artikel 1.2 i
férordningen, att registreringen skall vigras dven om det relativa registrerings-
hindret finns i endast en del av gemenskapen (forstainstansriittens dom av den
3 mars 2004 i mal T-355/02, Miihlens mot harmoniseringsbyrin — Zirh
International (ZIRH), REG 2004, s. II-791, punkterna 35 och 36, vilken dom har
overklagats).

I det férevarande fallet innehéller de s6kta kiinnetecknen delar som, atminstone fér
den engelsk- och fransksprakiga malgruppen har ett begreppsmiissigt innehall som
beskriver varorna i friga. Overklagandenimnden har siledes med fog konstaterat
att, atminstone fran denna malgrupps perspektiv, den dominerande bestandsdelen
pd ett begreppsmissigt plan i vart och ett av de sokta varumirkena &r
bokstavskombinationen NL, vilken utgér den enda bestandsdelen i det &ldre
varumdrket,

Nir det giller de ljudmissiga likheterna papekar forstainstansritten att det dldre
varumdrket, vilket bestar av bokstéverna N och L, med hinsyn till bedémningen av
de visuella likheterna ovan i punkterna 28-30, uttalas "N-L” pa de flesta sprék i
Europeiska gemenskapen, bland annat pd franska och engelska. Det sokta
varumérket NLSPORT kommer att uttalas “N-L-sport”, dtminstone pa engelska
eller franska. De Gvriga sokta varumérkena kommer att uttalas "N-L-jeans”, "N-L-
active” och "N-L-collection”. Ljudméssigt ingar bokstavskombinationen N-L, som
utgor det dldre varumérket, siledes i vart och ett av de sékta varumdrkena. Orden
sport, jeans, active och collection kommer &tminstone av de fransk- och
engelsksprakiga konsumenterna att uppfattas som bestandsdelar som beskriver
varorna eller deras avsedda anviindning. Foljaktligen utgor bokstavskombinationen
NL, atminstone fér denna malgrupp, den dominerande bestindsdelen pa det
fonetiska planet, Overklagandenimndens konstateranden i punkterna 33 (mal
T-117/03), 32 (mélen T-118/03 och T-119/03) och 29 (mal T-171/03) i nimndens
beslut skall siledes godtas. Forstainstansritten konstaterar for ovrigt att dver-
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klagandenimnden inte har gjort gillande att kinnetecknen ar fonetiskt identiska,
utan att den dominerande bestandsdelen i de s6kta kinnetecknen, NL, ér identisk
med bokstavskombinationen NL i det dldre varumirket.

Att den dominerande delen i vart och ett av de sokta varumirkena helt innefattar det
kinnetecken som utgor det dldre varumirket medfdr att det finns en betydande
fonetisk likhet (se, betriffande det omvinda fallet, domen i det ovanniamnda malet
Fifties, punkt 40).

Sokanden har gjort gillande att overklagandendmnden inte har gjort nagon
helhetsbedémning av likheten mellan kinnetecknen, utan har delat upp de sokta
kinnetecknen i bokstavskombinationen NL & ena sidan och orden sport, jeans,
active och collection & andra sidan. ‘

Férstainstansritten papekar att #ven om genomsnittskonsumenten vanligtvis
uppfattar ett varumirke som en helhet och inte #gnar sig at att undersdka dess
olika detaljer (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL,
REG 1997, s. I-6191, punkt 23), ir det i allménhet ett kiinneteckens dominerande
och sirskiljande sirdrag som ér enklast att minnas (se, for ett liknande resonemang,
domen i det ovannimnda malet Fifties, punkterna 47 och 48). Foljaktligen kan
overklagandenamnden inte Lritiseras for att ha undersokt vilka bestindsdelar i
varumirkena som konsumenten uppfattar som sirskiljande och dominerande, vilka
ir de bestandsdelar som konsumenten kommer att ligga pa minnet.

Saledes har overklagandenimnden inte gjort nigon felaktig rittslig beddmning
genom att konstatera att det forelig fonetiska och begreppsmissiga likheter mellan
kinnetecknen i fraga.
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Enligt 6verklagandenimnden framgar det av helhetsbedémningen av forvixlings-
risken att det foreligger en sddan risk, pa grund av de fonetiska och begreppsmassiga
likheterna mellan kidnnetecknen, pa grund av att det rér sig om identiska varor och
pd grund av villkoren for saluféring inom klidbranschen, det vill siga att
undervarumérken anvinds ofta och att det &r vanligt att ett kinnetecken #r
utformat pé flera olika sétt. Sokanden har ifrdgasatt denna slutsats av tva skil.

For det forsta anser s6kanden att genomsnittskonsumenten inom klidbranschen ér
sarskilt uppmérksam nér det giller varumirken, vilket innebér att det #r svart att
vilseleda en saddan konsument.

Forstainstansritten framhaéller att konsumentens uppmirksamhet kan variera
beroende pa vilken kategori av varor eller tjéinster det &r friga om (se analogt
domstolens dom av den 22 juni 1999 i méil C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG
1999, s. [-3819, punkt 26). Sdsom harmoniseringsbyrdn med fog har papekat récker
det dock inte att en sokande hévdar att genomsnittskonsumenten inom en viss
sektor dr sirskilt uppmirksam nér det giller varumiérken, utan att anféra nagra
faktiska omstindigheter eller bevis till stod for sitt pastiende. Vad betriffar
kladbranschen konstaterar forstainstansritten att denna omfattar stora kvalitets-
och prisskillnader. Aven om det &r méjligt att konsumenten #r mycket uppmiirksam
vid valet av varumirke nér han képer ett klddesplagg till en sirskilt hog kostnad, kan
det inte, utan nagra bevis, presumeras att konsumenten har denna instillning nér
det giller samtliga varor inom den berérda sektorn. Séledes skall detta argument
underkénnas.

For det andra har s6kanden gjort gillande att bokstavskombinationer till sin art ir
sddana att deras sirskiljningsférméga &r svag. Dessutom #r det enligt sokanden
omdjligt att ligga beslag pa den fonetiska aspekten av en bokstavskombination. Till
stod for detta har s6kanden hénvisat till ett beslut frin Tribunal Supremo av den
21 januari 1993 betriffande ett kinnetecken som bestod av bokstaven D. Slutligen
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har s6kanden papekat att det finns flera nationella varumérken och gemenskaps-
varumirken som innehaller bestandsdelen NL och mellan vilka ingen forvixlingsrisk
har befunnits foreligga.

Vad betriffar forekomsten av ett flertal registreringar av varumirken som innehéller
bokstavskombinationen NL konstaterar forstainstansritten att sékanden inte har
visat att det rér sig om fall som &r av relevans i det forevarande fallet. Dessutom har
harmoniseringsbyran papekat att de gemenskapsregistreringar som sdkanden har
nimnt aldrig har blivit foremal for ngra invindningar, vilket sokanden inte har
bestridit. Vad galler beslutet frin Tribunal Supremo har harmoniseringsbyran med
fog framhallit att det i det fallet rérde sig om ett varumirke bestiende av en enda
bokstav. Vidare erinrar forstainstansritten om att lagenligheten av 6verklagande-
nidmndernas beslut endast skall prévas pa grundval av forordning nr 40/94, sisom
forordningen har tolkats av gemenskapsdomstolarna (domen i det ovanndmnda
malet BUDMEN, punkt 61, och dir angiven réttspraxis). Saledes skall denna del av
argumentet underkénnas.

Forstainstansritten anser att argumentet att den fonetiska aspekten av NL inte kan
ha monopoliserats genom registreringen av det #ldre varumirket i huvudsak ér
detsamma som att forneka detta varumirkes ljudmissiga sirskiljningsformaga och
foljaktligen detsamma som att pastd att de fonetiska likheterna inte kan leda till en
forvaxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Sasom framgér av artikel 4 i forordning nr 40/94 kan ett gemenskapsvarumirke
utgoras av alla kiinnetecken som kan éterges grafiskt, sarskilt ord och bokstdver,
forutsatt att kinnetecknet i fraga kan sirskilja ett foretags varor eller tjinster frin
andra foretags. Lagstiftaren har saledes valt att i artikel 4 i forordningen uttryckligen
inkludera sddana kannetecken som bestar av en bokstav eller av en bokstavskombi-
nation i uppriakningen av exempel pad kénnetecken som kan utgora ett
gemenskapsvarumirke, under forutsittning att inga absoluta eller relativa registre-
ringshinder foreligger som kan omdjliggéra en registrering.
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Artiklarna 7 och 8 i férordning nr 40/94 om registreringshinder innehaller inga
sirskilda regler for sddana kinnetecken som bestar av en bokstavskombination som
inte bildar nagot ord. Foljaktligen skall helhetsbedémningen av férvixlingsrisken
enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 mellan sidana kénnetecken i princip géras
enligt samma regler som nér det géller kiinnetecken bestiende av ett ord, ett namn
eller ett fantasiord. Hirav féljer att sékandens teori enligt vilken kinnetecken som
bestér av en bokstavskombination till sin art &r sidana att de helt saknar fonetisk
sarskiljningsformaga skall avvisas,

Forstainstansritten framhéller dock att de motstdende kinnetecknens visuella,
ljudmissiga och begreppsmissiga sirdrag inte alltid viger lika tungt vid helhets-
bedémningen av forvixlingsrisken. En beddmning skall géras av de objektiva
forhallanden under vilka varumirkena kan férekomma pa marknaden (domen i det
ovannimnda mélet BUDMEN, punkt 57). Hur viktiga likheterna eller skillnaderna
mellan kénnetecknen #r kan bero pd bland annat kinnetecknens inneboende
egenskaper eller villkoren for saluféring av de varor eller tjinster som de motstiende
varumirkena avser. Om de varor som varumérkena avser normalt siljs i affirer med
sjélvbetjéning dér konsumenten sjilv viljer ut sin vara och siledes huvudsakligen
mdste utga fran utseendet pa det varumirke som finns pa varan, #r en visuell likhet
mellan kdnnetecknen i regel av storre betydelse. Om varan ifraga tvirtom till storsta
delen siljs muntligen, fists normalt sett stérre vikt vid ljudmaissiga likheter mellan
kénnetecknen,

Stkanden har inte aberopat att det foreligger ndgra sirskilda villkor for saluforingen.
I klédafférer kan kunderna i allménhet antingen sjilva vilja ut de klider de vill kopa,
eller f& hjalp av affdrsbitridena. Aven om det inte #r uteslutet att det forekommer
muntlig kommunikation betréffande varan och varumdrket, viljer konsumenten i
allménhet sina klddesplagg pa grundval av ett visuellt intryck. Silunda foregas kopet
normalt sett av ett visuellt intryck av varumérkena i friga. Den visuella aspekten har
ddrmed storre betydelse vid helhetsbeddmningen av férvixlingsrisken.
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Inom klidbranschen #r det emellertid vanligt att samma varumérke har olika
utformning beroende p4 vilken vara som avses. Det &r ocksa vanligt i denna bransch
att ett kladforetag anvéinder sig av undervarumérken, det vill siga kénnetecken som
hérrér fran ett huvudvarumérke och som har en med detta gemensam dominerande
del, for att sirskilja sina olika produktionsserier (domarna i de ovanndgmnda malen
Fifties, punkt 49, och BUDMEN, punkt 57). I det forevarande fallet kan de sokta
varumirkenas begreppsmissiga innehall gora att konsumenterna i &n hégre grad
uppfattar dessa varumirken som undervarumirken till varumirket NL. Aven om
konsumenten endast kom i kontakt med ett av varumirkena i fraga, skulle denne
kunna forledas att tolka detta som ett undervarumirke till varumérket NL, genom
att uppfatta den i fetstil trycka bokstavskombinationen NL sisom étskild frdn det
diirpa foljande ordet som antyder att det ror sig om klader i en sdrskild stil. Vidare
skulle den annorlunda formgivningen av bokstavskombinationen NL i de sokta
varumirkena, jaimfort med samma bokstavskombination i det dldre varumérket NL,
kunna uppfattas som en sarskild utformning av det sistnimnda varumérket. Saledes
godtar forstainstansritten ¢verklagandendmndens slutsats att det inte &r uteslutet
att konsumenten uppfattar de sokta varumirkena som kénnetecken for sirskilda
produktserier fran det féretag som innehar det dldre varumérket.

Férstainstansritten erinrar om att det enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 krévs
att det foreligger en risk for forvixling, men inte att en forvixling har konstaterats.
Mot denna bakgrund konstaterar forstainstansritten att den slutsats som &ver-
klagandenimnden kom fram till &r korrekt, dven om 6verklagandenimnden kunde
ha gjort en mer ingiende undersdkning av den sirskilda formgivningen av
bokstavskombinationen NL i det dldre varumérket, vilken skiljer sig frin formgiv-
ningen av bokstiverna NL i de s6kta varumirkena och som utgor den i sig viktigaste
bestandsdelen i det dldre varumirket. Med hiinsyn till att varorna ér identiska och
med tanke pa de villkor for saluféringen som beskrivs i foregiende punkt &r
likheterna mellan kéinnetecknen i det forevarande fallet tillrickligt stora for att det
skall anses foreligga en forvixlingsrisk.

Saledes kan talan inte vinna bifall pa den enda grund som aberopats, namligen att
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skulle ha asidosatts. Talan skall sdlunda ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrdn har yrkat att sékanden skall forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat maélet skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersiitta riittegingskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantriide i Luxemburg den 6 oktober 2004.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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