DOM AV DEN 27.10.2005 — MAL T-336/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
av den 27 oktober 2005°

I mél T-336/03,

Les Editions Albert René, Paris (Frankrike), foretritt av advokaten J. Pagenberg,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretrddd av S. Laitinen, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrins éverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rittegangssprak: engelska.
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Orange A/S, Képenhamn (Danmark), foretritt av advokaten J. Balling,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjirde
overklagandenimnd den 14 juli 2003 (drende R 0559/2002-4), om ett invéindnings-
forfarande mellan Les Editions Albert René och Orange A/S,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och O. Czicz,

justitiesekreterare: byradirektor I. Natsinas,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
1 oktober 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den 30 juli
2004,

efter férhandlingen den 2 juni 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund

Orange A/S ingav den 7 november 1997 en ansékan om registrering som
gemenskapsvarumirke till Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med radets
forordning (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 éndrad
lydelse.

Det varumirke for vilket registrering sokts dr ordkénnetecknet MOBILIX.

De varor och tjénster som registreringsansékan avsag ingdar i klasserna 9, 16, 35, 37,
38 och 42 i Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och
tjdnster vid varumadrkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg,
och motsvarar f6ljande beskrivning fér var och en av dessa klasser:

— ”Apparater, instrument och installationer for telekommunikation, inkluderande
for telefoni, telefoner och mobiltelefoner, inkluderande antenner och paraboler,
ackumulatorer och batterier, transformatorer och konverterare, kodare och
avkodare, kodade kort och kort fér kodning, telefonkort, apparater och
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instrument for signalering och undervisning, elektroniska telefonbdcker, delar
och tillbehor (ej ingdende i andra klasser) till ndémnda varor”, som ingar i klass 9.

"Telefonkort”, som ingar i klass 16.

"Telefonsvarstjinster (for abonnenter som &r borta tillfilligt), foretagsledning
och organisationskonsultation och -assistans, konsultation och hjilp i anslut-
ning till skotsel av foretagsplikter”, som ingar i klass 35.

"Telefoninstallationer och -reparationer, uppférande/anléggande, reparation/
underhéll, installation”, som ingér i klass 37.

"Telekommunikation, inkluderande telekommunikationsinformation, telefon-
och telegrafkommunikationer, kommunikation genom datorskdrmar och
mobiltelefoner, faxoverforingar, radio- och tv-sindning, inkluderande genom
kabel-tv och Internet, meddelandesindning, leasing av meddelandesdndnings-
apparater, leasing av telekommunikationsapparater, inkluderande telefoniappa-
rater”, som ingar i klass 38.

"Vetenskaplig och industriell forskning, ingenjérsverksamhet, inkluderande
projekteringsresurser och telekommunikationsinstallationer, speciellt for tele-
foni och datorprogrammering, formgivning, underhdll och uppdatering av
programvara, leasing av datorer och datorprogram”, som ingar i klass 42.
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Ansokan om registrering som gemenskapsvarumérke offentliggjordes i Bulletinen
for gemenskapsvarumdrken nr 1/99 av den 4 januari 1999.

Les Editions Albert René (nedan kallad sékanden) framstillde en invindning mot
ndmnda ansokan. Sokanden gjorde hirvid gillande foljande dldre réttigheter med
avseende pa ordet obelix:

Ett édldre registrerat varumirke, vilket atnjuter skydd genom registreringen
sdsom gemenskapsvarumirke under nr 16 154 av den 1 april 1996 for foljande
varor och tjdnster, i den mén som de dr relevanta i forevarande mél:

“Elektrotekniska och elektroniska, fotografiska, kinematografiska-, optiska
undervisningsapparater och -instrument (exkl. projektionsapparater) savida de
ingar i klass 9, elektroniska spelapparater med och utan bildskidrm, dator,
programmoduler och datorprogram inspelade pd datamedier, sdrskilt video-
spel”, som ingar i klass 9.

"Papper, papp (kartong); pappersvaror och pappvaror, trycksaker (sévida de
ingar i klass 16), tidningar och tidskrifter, bocker; bokbinderiartiklar, némligen
bindgarn, vdv och andra artiklar for bokbindning; fotografier; skrivtillbehér,
Klister (for pappers- och skrivtillbehor); konstnérsartiklar, nimligen tecknings-,
mélnings- och skulptorsartiklar; penslar; skrivmaskiner och kontorsartiklar
(exkl. mobler) och kontorsmaskiner (sévida de ingér i klass 16); liro- och
undervisningsmateriel (exkl. apparater); forpackningsmateriel av plast, savida
det inte ingdr i andra klasser; spelkort; trycktyper; tryckplat”, som ingdr i
klass 16.

II - 4676



EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN — ORANGE (MOBILIX)

"Spel, leksaker; gymnastik- och sportartiklar (sdvida de ingdr i klass 28);
julgransprydnader”, som ingar i klass 28.

”Annons- och reklamverksamhet”, som ingar i klass 35.

Filmvisningar, filmproduktioner, filmuthyrning; publicering och utgivning av
bocker och tidskrifter; uppfostran och underhallning; organisation och genom-
forande av méssor och utstillningar; folkndjen, drift av néjesparker, produktion
av liveforestllningar for musik- och talframféranden; forevisning och fram-
forande av spel med karaktirspersoner ur kulturhistorien och hembygdens
historia”, som ingdr i klass 41.

"Rum och mat till géster, fotografering; Overséttningar; férvaltning och
exploatering av upphovsritter; exploatering av intellektuella dganderitter”,
som ingdr i klass 42.

Ett dldre varumirke som dr vélként i samtliga medlemsstater for varor och
tjdnster som ingdr i klasserna 9, 16, 28, 35, 41 och 42.

Sokanden gjorde till stéd for sin invindning géillande att det foreldg en risk for
forvixling i den mening som avses i artikel 8.1 b och 8.2 i férordning nr 40/94.
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Invindningsenheten beslutade den 30 maj 2002 att inte godta invindningen och
tillat att forfarandet for registrering av ansokan om registrering som gemenskaps-
varumirke fullfljdes. Invindningsenheten fastslog, efter att ha bedémt att det inte
pd nagot overtygande sitt hade visats att det dldre varumérket var vilkint, att
varumirkena vid en helhetsbedémning inte liknade varandra. Det forelag en viss
ljudlikhet, vilken dock uppvigdes av varumirkenas utseende och framfor allt av att
de begreppsmissigt var mycket olika: mobiltelefoner betriffande MOBILIX och
obelisker betriffande OBELIX. Dessutom forknippas den dldre registreringen
snarare med den berémda tecknade seriefiguren, vilket innebdr att detta varumérke
i begreppsmassigt hinseende sirskiljs i &nnu storre utstrickning i férhéllande till det
sokta varumirket.

Sokanden 6verklagade detta beslut den 1 juli 2002 och den fjirde 6verklagande-
ndmnden fattade sitt beslut den 14 juli 2003 (nedan kallat det ifragasatta beslutet).
Dirigenom ogiltigférklarade overklagandendmnden delvis invindningsenhetens
beslut. Overklagandenamnden fértydligade inledningsvis att invindningen uteslu-
tande skulle anses vara grundad pa risken for forvixling. Den angav vidare att det
var mojligt att uppfatta en viss likhet mellan varumérkena. Vad betriffar jamforelsen
varorna sinsemellan och tjidnsterna sinsemellan, ansig overklagandenimnden att
“apparater och instrument for signalering och undervisning” i registreringsansokan
och "optiska undervisningsapparater och -instrument” i den &ldre registreringen,
vilka ingick i klass 9, var av liknande slag. Den drog samma slutsats betriffande
tjdnsterna i klass 35, med bendmningen “féretagsledning och organisationskon-
sultation och -assistans, konsultation och hjélp i anslutning till skétsel av
foretagsplikter” avseende registreringsansokan och "Annons- och reklamverksam-
het” avseende den ildre registreringen. Overklagandenamnden fastslog att mot
bakgrund av graden av likhet mellan de ifrdgavarande kénnetecknen, & ena sidan,
och de sirskilda varorna och tjénsterna, & andra sidan, det foreldg en risk for
forvaxling hos den berérda allménheten. Den avslog saledes ansokan om registrering
som gemenskapsvaruméirke med avseende pd “apparater och instrument for
signalering och undervisning” och for tjinsterna med bendmningen "foretagsledning
och organisationskonsultation och -assistans, konsultation och hjilp i anslutning till
skotsel av foretagsplikter” och godkinde ndmnda ansékan med avseende pa
resterande varor och tjinster.
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Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrgasatta beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersétta rittegdngskostnaderna.

Sokanden har under forhandlingen dessutom yrkat att forstainstansrétten skall
dterforvisa malet till 6verklagandendmnden.

Svaranden har yrkat att forstainstansrétten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegangskostnaderna.

Riittslig bedémning

Sokanden har till stéd for sin talan &beropat tre grunder avseende for det forsta
underlételse att pa ett korrekt sitt tillimpa artikel 8.1 b och 82 i férordning

II - 4679



13

14

15

DOM AV DEN 27.10.2005 — MAL T-336/03

nr 40/94, for det andra sidosidttande av artikel 8.5 i férordning nr 40/94 och for det
tredje underlételse att pa ett korrekt sitt tillimpa artikel 74 i forordning nr 40/94.

1. Upptagande till sakpréovning

Huruvida ny bevisning skall tilldtas

Parternas argument

Svaranden har gjort gillande att de fem handlingar som sékanden bifogat ansékan
till styrkande av att kinnetecknet OBELIX dr vilkint inte har forebringats tidigare
inom ramen for forfarandet vid harmoniseringsbyrdn och att de saledes skall avvisas.

Sokanden har, som svar pd en fraga fran forstainstansréitten under férhandlingen,
angett att denne anser att de ifrdgavarande handlingarna skall tillatas.

Forstainstansrittens bedémning

Sokanden har bifogat ndgra handlingar till sin ansokan till styrkande av att
kidnnetecknet OBELIX dr vilkdnt. Det dr utrett att dessa handlingar inte har
forebringats tidigare inom ramen for forfarandet vid harmoniseringsbyran.
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Det skall erinras om att talan vid forstainstansritten syftar till att, i den mening som
avses i artikel 63 i forordning nr 40/94, prova lagenligheten av de beslut som
¢verklagandenémnderna vid harmoniseringsbyran har fattat. Det skall vidare erinras
om att lagenligheten av den ifrégasatta rittsakten, i mal om ogiltigforklaring, skall
provas i forhallande till de faktiska och rittsliga omsténdigheter som forelag vid
tidpunkten da réttsakten antogs (forstainstansréttens dom av den 21 april 2005 i
mal T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrdn — Johnson & Johnson
(monbébé), REG 2005, s. II-1401, punkt 29). Forstainstansritten skall siledes under
dessa forhallanden inte bedoma de faktiska omstindigheterna p& nytt mot bakgrund
av bevisning som forebringats forst vid forstainstansritten. Att tillita sddan
bevisning skulle strida mot artikel 135.4 i forstainstansrittens rittegéngsregler, i
vilken det anges att parternas inlagor inte kan &ndra foremalet for tvisten i
éverklagandendmnden. De handlingar som forebringats forst vid forstainstansrétten
skall foljaktligen avvisas.

Huruvida grunden avseende artikel 8.5 i forordning nr 40/94 kan upptas ftill
sakprovning

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att OBELIX i egenskap av ett kint varumirke eller till
och med ett varumérke med renommé, enligt artikel 8.5 i férordning nr 40/94,
dtnjuter skydd, dven om varorna och tjdnsterna inte dr av liknande slag, mot
utnyttjande av sérskiljningsformagan eller renommén eller mot snyltning av
sirskiljningsformagan eller renommén, och det dr tillrdckligt att s6kandens
varumirke &dr kdnt med avseende pa en del av de varor eller tjinster som
registreringen avser.

Svaranden har anfért att sokanden inte far goéra gillande att 6verklagandendmnden
dsidosatt artikel 8.5 i forordning nr 40/94 eller yrka att forstainstansrétten skall gora
en prévning mot bakgrund av denna bestimmelse, dd detta inte har yrkats pa ritt
sitt under det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyran.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.5 i forordning nr 40/94 ”... giller att, efter invindning fran
innehavaren av ett dldre varumérke enligt punkt 2, det varumiérke som ansékan om
registrering avser inte far registreras om det dr identiskt med eller liknar det éldre
varumirket och avses bli registrerat for varor eller tjinster som inte liknar dem for
vilka det &dldre varumirket dr registrerat, nir — i fradga om ett dldre
gemenskapsvarumirke — det dr ként i gemenskapen, ... och anvéndningen av det
varumirke som ansokan avser utan skilig anledning skulle dra otillbérlig fordel av
eller vara till forfing for det dldre varumérkets sirskiljningsformaga eller renommé”.

Det ér i malet utrett att sdkanden inte i nagot skede infor 6verklagandendmnden
yrkade en eventuell tillimpning av denna bestimmelse och att 6verklagande-
nidmnden foljaktligen inte provade drendet utifran bestimmelsen. S6kanden angav
ndmligen infor oOverklagandendmnden uttryckligen att de grunder som den
dberopade till stod for sitt overklagande avsag artikel 8.1 b och 8.2 i férordning
nr 40/94. Forstainstansritten noterar sirskilt att, dven om sékanden &beropade sitt
dldre varumdrkes goda renommé i sin invindning mot registreringsansokan och
infér verklagandendmnden, detta endast skedde vad géller artikel 8.1 b i denna
forordning, det vill sdga for att styrka att det forelag risk for forvixling hos den
relevanta malgruppen.

Det skall dessutom for det forsta papekas att det i artikel 74 i férordning nr 40/94
foreskrivs att ”... i drenden om relativa registreringshinder [skall harmoniserings-
byrdns prévning] vara begrinsad till vad parterna dberopat och yrkat”.

Det skall, i likhet med vad som framgar av punkt 16 ovan, for det andra erinras om
att talan vid forstainstansrétten syftar till att, i den mening som avses i artikel 63 i
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forordning nr 40/94, préva lagenligheten av de beslut som éverklagandendmnderna
vid harmoniseringsbyrén har fattat (fdrstainstansréittens dom av den 5 mars 2003 i
mal T-237/01, Alcon mot harmoniseringsbyran — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
REG 2003, s. II-411, punkt 61, av den 6 mars 2003 i mal T-128/01, Daimler Chrysler
mot harmoniseringsbyrdn (Calandre), REG 2003, s. II-701, punkt 18, och av den
3 juli 2003 i mal T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrdn — Anheuser-Busch
(BUDMEN), REG 2003, s. 1I-2251, punkt 67). Forstainstansréttens prévning av
lagenligheten av ett beslut som ¢verklagandendmnden har fattat skall med andra ord
goras med avseende pa tvistens réttsliga bakgrund, sdsom denna framlagts vid
overklagandendmnden (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom av
den 5 mars 2003 i mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyran (Aggformad
tablett), REG 2003, s. I11-383, punkt 16, och av den 22 oktober 2003 i mal T-311/01,
Editions Albert Réné mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-
4625, punkt 70).

Didrutéver anges uttryckligen i artikel 135.4 i forstainstansrittens rédttegdngsregler,
vilken dven omndmnts ovan i punkt 16, att "[p]arternas inlagor ... inte [kan] dndra
foremalet for tvisten i dverklagandendmnden”.

Sokanden far siledes varken gora géllande att 6verklagandendmnden har asidosatt
artikel 8.5 i forordning nr 40/94 eller hemstilla att forstainstansrétten skall prova ett
yrkande om en eventuell tillimpning av denna bestimmelse.

Talan kan foljaktligen inte prévas pa denna grund och grunden skall dirfér avvisas.

Det nya yrkande som framstilits under forhandlingen

Parternas argument

Sokanden har under férhandlingen i andra hand yrkat att férstainstansrétten skall
aterforvisa malet till 6verklagandendmnden, sa att sbkanden ges mdjlighet att visa
att dess varumérke har en renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i forordning
nr 40/94.

II - 4683



27

28

29

30

DOM AV DEN 27.10.2005 — MAL T-336/03

Svaranden har anfort att detta yrkande inte kan prévas och att det darfor skall
avvisas.

Forstainstansrittens bedomning

Forstainstansrétten erinrar om att sckanden, enligt artikel 44.1 i rdttegdngsreglerna,
dr skyldig att ange féremalet for talan och sina yrkanden i den ansdkan genom vilken
talan anhingiggjorts. Aven om artikel 48.2 i samma rittegingsregler under vissa
forhéllanden medger att nya grunder dberopas under réttegangen, kan denna
bestimmelse under inga omsténdigheter tolkas s att sokanden far framstélla nya
yrkanden vid rétten och pa sa sitt dndra foremélet for talan (domstolens dom av den
25 september 1979 i mal 232/78, kommissionen mot Frankrike, REG 1979, s. 2729,
punkt 3, svensk specialutgéva, volym 4, s. 505, och forstainstansrittens dom av den
12 juli 2001 i mal T-3/99, Banatrading mot radet, REG 2001, s. II-2123, punkt 28).

Hirav foljer att sokanden inte fir framstélla nya yrkanden vid férstainstansritten
och siledes inte dndra foremélet for talan. Yrkandet i fraga kan foljaktligen inte
provas och skall déirfor avvisas.

2. Prévning i sak

Asidosdttande av artikel 74 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har gjort géllande att Orange A/S inte har bestridit sokandens pastaende
under invindningsforfarandet att varumirket OBELIX har stor sérskiljnings-
formaga. Enligt sokanden borde 6verklagandendmnden, dd detta inte bestridits, ha
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utgdtt frdn principen att den invindande partens varumérke OBELIX har renommé.
Sokanden har mot bakgrund hirav dragit slutsatsen att overklagandendmnden
handlade i strid med artikel 74.1 i férordning nr 40/94.

Svaranden har gjort gillande att invéndningsenheten vid harmoniseringsbyran
gjorde en ingdende provning av den bevisning som forebringats och dérav drog
slutsatsen att bevisningen varken var sddan att det kunde anses vara styrkt att det
kidnnetecken som inte registrerats var vilként eller att det registrerade kinnetecknet
hade stor sérskiljningsforméga. Det dr siledes uppenbart att talan inte kan vinna
bifall pa den forsta grunden.

Forstainstansrittens bedémning

I artikel 74.1 i férordning nr 40/94 féreskrivs, sdisom har papekats ovan i punkt 22,
att harmoniseringsbyrans provning i drenden om relativa registreringshinder skall
vara begrinsad till vad parterna &beropat och yrkat.

Denna bestdmmelse innebdr att harmoniseringsbyrans prévning begréinsas i tva
avseenden. Bestimmelsen avser ndmligen dels de omstidndigheter som ligger till
grund f6r harmoniseringsbyrdns beslut, det vill siga de sakférhallanden och bevis pa
vilka dessa kan grundas (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens dom
av den 13 juni 2002 i mal T-232/00, Chef Revival USA mot harmoniseringsbyrdn —
Massagué Marin (Chef), REG 2002, s. [1-2749, punkt 45), dels den rittsliga grunden
for dessa beslut, det vill siga de bestimmelser som den enhet som har att préva
fragan ér skyldig att tillimpa. Sdledes kan éverklagandendmnden, nér den prévar ett
éverklagande av ett beslut som avslutar ett invindningsférfarande, enbart grunda
sitt beslut p& de relativa registreringshinder som den berérda parten har dberopat
och pa de sakférhallanden och bevis som denna part har dberopat och som avser
nidmnda registreringshinder (forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i
mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE),
REG 2003, s. 1I-3253, punkt 32, och av den 22 juni 2004 i mal T-185/02, Ruiz-
Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrdn — Daimler Chrysler (PICARO), REG 2004,
s. [1-1739, punkt 28).
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Det f8ljer hérvid av artikel 74.1 i férordning nr 40/94 att harmoniseringsbyran inom
ramen for ett invindningsférfarande inte har rétt att géra en provning av
sakforhallandena pa eget initiativ. Det innebér emellertid inte att den ar skyldig
att anse att det som en part har dberopat och som inte bestridits av motparten i
forfarandet dr styrkt. Denna bestimmelse innebér att harmoniseringsbyran endast &r
bunden med avseende p& omstdndigheterna, bevisningen och yttrandena som utgor
grunden f6r dess beslut.

Sokanden gjorde i forevarande fall vid harmoniseringsbyran géllande att drendet i
réttsligt avseende skulle bedémas pa ett sidrskilt sitt. Varken invdndningsenheten
eller 6verklagandendmnden ansdg emellertid att sokanden hade styrkt detta genom
faktiska omstdndigheter eller bevisning. De fastslog att de faktiska omsténdigheterna
och bevisningen inte var sddana att den rittsliga bedémningen i fraga kunde anses
vara styrkt, nimligen att det kinnetecken som inte registrerats var vilként och att
det registrerade kdnnetecknet hade en stor sirskiljningsférméga.

Talan kan foljaktligen inte bifallas pad den grunden att artikel 74 i forordning
nr 40/94 har asidosatts.

Artikel 8.1 b och 8.2 i forordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har for det forsta vad avser jamforelsen avseende varorna och tjdnsterna
anfort att de varor som omfattas av det sékta varumérket och som ingar i klass 9,
forutom "apparater och instrument for signalering och undervisning”, i mycket hog
grad liknar &tminstone de varor som ingar i klass 9 och som omfattas av den
invindande partens varumirke.
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Sokanden har gjort gillande att samtliga resterande varor i klass 9, vilka omfattas av
det sokta varumirket, sdsom ”[a]pparater, instrument och installationer f6r
telekommunikation, inkluderande for telefoni, telefoner och mobiltelefoner,
inkluderande antenner och paraboler, ackumulatorer och batterier, transformatorer
och konverterare, kodare och avkodare, kodade kort och kort fér kodning,
telefonkort, elektroniska telefonbocker, delar och tillbehor (ej ingdende i andra
Klasser) till nimnda varor”, innehéller bestandsdelar som &r av storsta betydelse for
sokandens varor. Orange A/S digitala mobiltelefoner och telefoner aterfinns i
sokandens programmoduler. D3 forteckningen 6ver Orange A/S varor dven
innefattar delar och tillbehor till sékandens huvudsakliga varor, dr program-
modulerna och Orange A/S delar till och med identiska.

Enligt sokanden giller detta dven Orange A/S Ovriga varor, sdsom “apparater,
instrument och installationer fér telekommunikation, inkluderande for telefoni,
kodare och avkodare”, eftersom &ven de innehéller programmoduler. Dirutéver
skall den omstdndigheten framhallas att dessa varor som ingér i klass 9 och som
omfattas av det sokta varumarket, huvudsakligen styrs genom processorer och att de
dven skulle kunna anvindas med hjélp av programvara. Datorprogrammen aterfinns
emellertid i forteckningen over sokandens varor. Sokanden har hirav dragit
slutsatsen att de varor som ingar i klass 9 och som omfattas av registreringsansékan
och sékandens varor som ingdr i samma klass inte endast liknar varandra i liten
utstrickning utan i medelstor utstrickning.

Sokanden har vidare gjort gillande att Orange A/S telefonkort, vilka ingér i klass 16,
utgor kodade telefonkort. De liknar, enligt ett avgérande fran den tyska federala
patentdomstolen av den 7 juli 1997, s6kandens varor med bendmningen ”dator-
program inspelade pad datamedier”.
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xn Sokanden har dessutom erinrat om att verklagandendmnden fastslog att Orange A/
S resterande tjinster inte liknade sékandens varor. Ndmnda resterande tjdnster
utgors av:

— "Telefonsvarstjinster (f6r abonnenter som dr borta tillfilligt)”, som ingar i
klass 35.

— "Telefoninstallationer och -reparationer, uppférande/anliggande, reparation/
underhéll, installation”, som ingér i klass 37.

— "Telekommunikation, inkluderande telekommunikationsinformation, telefon-
och telegrafkommunikationer, kommunikation genom datorskirmar och
mobiltelefoner, faxoverforingar, radio- och tv-sindning, inkluderande genom
kabel-tv och Internet, meddelandesindning, leasing av meddelandesindnings-
apparater, leasing av telekommunikationsapparater, inkluderande telefoniappa-
rater”, som ingar i klass 38.

— "Vetenskaplig och industriell forskning, ingenjorsverksamhet, inkluderande
projekteringsresurser och telekommunikationsinstallationer, speciellt for tele-
foni och datorprogrammering, formgivning, underhdll och uppdatering av
programvara, leasing av datorer och datorprogram”, som ingar i klass 42.

x  Sokanden har gjort gillande att de principer som f6ljer av rittspraxis och som ir
tillimpliga med avseende pd likhet mellan varor, analogt &ven é&r tillimpliga med

II - 4688



43

45

EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN — ORANGE (MOBILIX)

avseende pd forhallandet mellan varor och tjanster, och vice versa. Det som ir
avgbrande dr huruvida det foreligger en risk att berdrda personer missuppfattar
varornas och tjansternas ursprung dé liknande kdnnetecken anvinds.

Enligt dessa principer skall Orange A/S ovannidmnda tjinster och sékandens varor
anses likna varandra, eftersom de som tillverkar varor, sdsom “dator[er], program-
moduler och datorprogram inspelade pd datamedier”, dven tillhandahéller
Orange A/S motsvarande tjanster. Mot bakgrund av ett avgorande fran den tyska
federala patentdomstolen anser sékanden att Orange A/S tjdnster, som ingdr i
klass 38, och sokandens egna varor, som ingdr i klass 9, liknar varandra, eftersom en
betydande del av allminheten skulle kunna fa uppfattningen att tillverkarna och
distributérerna av material for databehandling édven tillhandahaller motsvarande
telekommunikationstjanster, om varumirket ér detsamma.

Sokanden har gjort gillande att Orange A/S tjinster, som ingdr i klasserna 35, 37 och
42, & ena sidan, och sokandens egna varor, som ingdr i klass 9, 4 andra sidan, av
samma skil skall anses likna varandra. Aven dessa tjinster, sdsom ”[t]elefonsvars-
tidnster (for abonnenter som &r borta tillfilligt), [t]elefoninstallationer och -
reparationer, uppforande/anldggande, reparation/underhall, installation”, tillhanda-
hélls enligt s6kanden av tillverkarna av datormaterial (datorer) och anvinds med
hjdlp av programvara.

Detsamma géller Orange A/S féljande tjdnster: “Vetenskaplig och industriell
forskning, ingenjorsverksamhet, inkluderande projekteringsresurser och telekom-
munikationsinstallationer, speciellt for telefoni och datorprogrammering, formgiv-
ning, underhdll och uppdatering av programvara, leasing av datorer och
datorprogram”. Sokanden anser att vetenskaplig och industriell forskning samt
ingenjorsverksamhet, inkluderande projekteringsresurser och telekommunikations-
installationer, utgdr ett verksamhetsomrade som i savil tekniskt som ekonomiskt
hénseende ligger sd nédra datormaterial och programvara att det inom handeln, eller
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dtminstone av vissa huvudsakliga aktorer, skulle kunna uppfattas sa att tillverkarna
och distributorerna av material fér databehandling exempelvis dven ér verksamma
pd motsvarande omréde for telekommunikationstjinster under férutsittning att
samma varumérke anvinds.

Sokanden har forklarat att den inte forstar éverklagandendmndens standpunkt att
Orange A/S tjinster som bestdr i "leasing av datorer och datorprogram” inte liknar
sokandens varor med bendmningen “dator[er] och datorprogram inspelade pa
datamedier”. Det ér tillrickligt med en snabb sokning pa Internet foér att kunna
konstatera att de som tillhandahéller datorer dven erbjuder leasing av datorer.
Detsamma giller programvara.

Vad for det andra betriffar jamforelsen kdnnetecknen sinsemellan, har sékanden
gjort gillande att kinnetecknen OBELIX och MOBILIX i hog grad liknar varandra.
Mot bakgrund av att varumirket OBELIX &tnjuter skydd pd hela den inre
marknaden skall det sidrskilt beaktas hur varumirkena uppfattas inom det omradet i
ljud- och begreppsmaéssigt hidnseende och vilka marknadsvillkor och konsument-
vanor som dr kdnnetecknande for denna marknad.

S6kanden har anfort att det framf6r allt skall beaktas att konsumenterna kommer att
uppfatta de tvd kinnetecknen som varumirken bestiende av tre stavelser dir de
identiska stavelserna accentueras, foljden av konsonanter dr densamma och fsljden
av vokaler nistan identisk, dd vokalerna e och i dr mycket likljudande. Den enda
skillnaden utgors av den inledande bokstaven m i Orange A/S varumarke, vilken pa
grund av att den endast har liten sonoritet emellertid utan svarighet undgar
dhoraren i en milj6é dér ljudnivan &r relativt hog.
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Sokanden har gjort géllande att det dr helhetsintrycket som &r av betydelse och att
det oftast dr synminnet som &r avgérande. En kopare som har ett vagt minne av
varumirket OBELIX tror sig kinna igen det varumérke som han redan kénner till
ndr han ser det liknande kidnnetecknet MOBILIX. Dirigenom forvixlar nimnda
kopare de foretag fran vilka varorna hirrér.

Vad f6r det tredje betriffar risken for forvixling har sékanden anfért att om man
beaktar sambandet mellan likheten mellan varorna, likheten mellan varumérkena
och sirskiljningsformagan hos den invindande partens varumdrke, dr skillnaderna
mellan varumirkena med avseende pa de identiska varorna och tjénsterna och i stor
utstrickning de liknande varorna och tjinsterna, pd grund av att den invindande
partens varumirke dr vilként, inte sidana att risken for forvéxling i ljudhénseende
undanrgjs.

Sokanden har gjort gillande att varuméirket OBELIX ingdr i en kategori varumérken
som dven innefattar varumirken som inspirerats av andra figurer i serien Asterix,
vilken atnjuter ett vérldsomfattande skydd i 50 linder. Den negativa inverkan pa
sdrskiljningsformagan foljer av att man sokt hédnvisa till den vilkinda modellen
genom att samla ljudmaissiga, visuella och begreppsmissiga bestandsdelar, och
vidare att man i forevarande fall avsiktligt, utan att det foreldg ndgot rimligt sprakligt
skl hérfor, anvint en kdnnetecknande bestdndsdel som ingdr i de varumirken som
hdrror fran kategorin Asterix: dndelsen ix. Det dr mycket majligt att ordet mobilix
diskret infogas i denna kategori varumirken och att det uppfattas som om det hérror
fran ordet obelix.

Svaranden har anfort att det inte foreligger ndgon risk for forvixling hos den
berérda allmdnheten. Den uppenbara visuella skillnaden och den sdrskilt
betydelsefulla begreppsmadssiga skillnaden mellan kdnnetecknen innebdr att likheten
i ljudhénseende uppvigs, dven betriffande varor och tjinster som i lag grad liknar
varandra.
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Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall det varumirke som ansokan géller,
efter invindning frin innehavaren av ett dldre varumérke, inte kunna registreras om
det — pd grund av att det &r identiskt med eller liknar det dldre varumaérket och de
varor eller tjdnster som omfattas av varumérkena &r identiska eller ér av liknande
slag — foreligger en risk for att allménheten forvixlar dem inom det omrade dér det
dldre varumirket dr skyddat. I risken for forvixling inbegrips risken for att
varumirket associeras med det dldre varumirket. Med dldre varumirken avses
gemenskapsvarumirken for vilka ansékan om registrering gjorts tidigare én ansékan
om registrering av gemenskapsvarumairket (artikel 8.2 a i i forordning nr 40/94).

Enligt fast rdttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att
allminheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer fran samma féretag,
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réittspraxis skall risken for forvixling hos allménheten avgoras genom
att det gors en helhetsbedomning i enlighet med det intryck som den relevanta
mélgruppen har av kinnetecknen och varorna eller tjdnsterna i fraga, och med
hénsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet
mellan kinnetecknens likhet och likheten mellan de varor eller tjinster som de avser
(se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mél T-162/01, Laboratorios RTB
mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33, och ddr angiven réttspraxis).

[ forevarande fall har &ldre rittigheter avseende ordet obelix dberopats, vilka utgérs
av ett gemenskapsvarumirke och ett varumirke som &r vilkint i samtliga
medlemsstater.
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Dessutom utgors den storsta delen av de ifrdgavarande varorna och tjinsterna av
dagligvaror och sedvanliga konsumenttjénster som &r avsedda att anvéindas dagligen.
Endast de tjinster i registreringsansdkan som ingdr i klass 42 (vetenskaplig och
industriell forskning, etcetera) dr avsedda for en mera specialiserad malgrupp. Den
avsedda malgruppen, i forhillande till vilken risken for forvéixling skall bedémas, dr
foljaktligen normalt informerade och skiligen uppmirksamma och medvetna
genomsnittskonsumenter av dessa varor och tjdnster i Europeiska unionen.

Overklagandenimndens jaimférelse av de berérda varorna sinsemellan och av de
motstdende kinnetecknen sinsemellan skall prévas mot bakgrund av dessa
overviganden.

— Jamforelsen av varorna sinsemellan

For att bedoma likheten mellan de ifrdgavarande varorna och tjdnsterna skall alla
relevanta faktorer beaktas som avser forhdllandet mellan varorna och tjdnsterna.
Bland dessa faktorer ingar framfor allt deras art, de tilltdinkta képarna, anvénd-
ningsomradet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se,
analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon,
REG 1998, s. I-5507, punkt 23).

Vad betriffar varorna i klasserna 9 och 16 for vilka registrering sokts, sasom ”[a]
pparater, instrument och installationer for telekommunikation”, "mobiltelefoner”,
“kodare och avkodare”, etcetera, har sokanden i huvudsak gjort géllande att samtliga
dessa varor innehéller bestindsdelar som &r av storsta betydelse for de varor som
omfattas av varumérket.
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Sokandens argument kan inte godtas. Visserligen ér olika former av datorer
nodvindiga for att “instrument och installationer for telekommunikation” skall
fungera vil och "[t]elefonsvarstjinster (for abonnenter som &r borta tillfilligt)” kan i
enstaka fall tillhandahallas av den enhet som tillverkar nddvéndigt material. Detta dr
emellertid inte tillrickligt for att fastsla att dessa varor och tjénster liknar varandra
och a fortiori inte heller att de i hog grad liknar varandra. Endast den
omstindigheten att en viss vara anvinds som en del i, utrustning till eller
bestidndsdel i en annan vara ér inte i sig tillricklig for att visa att slutprodukterna,
som innefattar dessa bestandsdelar, dr av liknande slag, eftersom bland annat deras
art samt de tilltinkta och berdrda képarna kan skilja sig helt at.

Dessutom framgar det av ordalydelsen i forteckningen 6ver de varor och tjénster
som omfattas av den éldre registreringen avseende klass 9 att de omraden som avses
dr fotografi, kinematografi, optik, undervisning och videospel. Denna forteckning
over varor och tjanster skall jaimforas med den forteckning som éterfinns i
registreringsansokan, dir det stér klart att det som avses, i stort sett uteslutande, &r
olika former av telekommunikationer. Telekommunikationsutrustning innefattas i
kategorin "apparater for inspelning, upptagning, sindning eller atergivning av ljud
och bilder”, vilken aterfinns i klass 9 i den officiella klassindelningen enligt
Nicedverenskommelsen. Denna del av klassen (“telekommunikation”) omfattas
emellertid inte av den dldre rittigheten, vilket innebér att telekommunikations-
utrustning inte var avsedd att omfattas hdrav. Sokanden har latit registrera sitt
varumirke med avseende pé ett stort antal klasser, men den har inte omnidmnt
telekommunikation i sin specificering. Stkanden har till och med uteslutit hela
klass 38 vid registreringen. Klass 38 avser emellertid just telekommunikations-
tjdnster.

Forstainstansritten noterar hérvid, liksom overklagandenimnden, att den é&ldre
registreringen medfér skydd for ”"[e]lektrotekniska och elektroniska instrument”.
S6kanden kan dock inte med framgang anvinda denna vida formulering som ett
argument for att det foreligger en mycket hog grad av likhet och a fortiori inte heller
att de varor som avses i ansokan dr identiska med sokandens varor, nér ett sdrskilt
skydd for apparater och instrument fér telekommunikation utan svarighet hade
kunnat erhéllas.
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Overklagandenimnden gjorde saledes inte nigon felaktig beddmning nir den ansig
att de varor som avses i registreringsansokan och som ingar i klasserna 9 och 16 inte
ingér i forteckningen éver varor och tjinster, som getts en vid formulering, i den
dldre registreringen.

Stkanden har direfter, betriffande de tjdnster som avses i registreringsansékan och
som ingdr i klasserna 35, 37, 38 och 42, gjort gillande att till skillnad fran vad
overklagandendmnden fastslagit dven dessa varor liknar sékandens varor. Till-
verkarna av varor sdsom “dator[er], programmoduler och datorprogram inspelade
pé datamedier” tillhandahdller ndmligen dven sédana tjinster som avses i registre-
ringsansokan. Mot bakgrund av ett avgérande fran den tyska federala patentdom-
stolen anser sokanden att de egna varorna som ingar i klass 9 och
telekommunikationstjinster som ingér i klass 38 liknar varandra, eftersom en
betydande del av allménheten skulle kunna fi uppfattningen att tillverkarna och
distributorerna av material for databehandling éven tillhandahéller motsvarande
telekommunikationstjinster, om det varumérke som anvénds dr detsamma. Dess-
utom har sokanden gjort gillande att denna synpunkt dven &r relevant betréffande
de tjinster som ingdr i klasserna 35 och 37, eftersom tjénster sdsom ”[tele-
fonsvarare]” (klass 35) och ”[t]elefoninstallationer och -reparationer” (klass 37)
ibland tillhandahélls av dem som tillverkar datormaterial (datorer) och det ibland
kridvs programvara for att de skall fungera. Vad betriffar tjénsterna med bendm-
ningen ”[v]etenskaplig och industriell forskning, ingenj6rsverksamhet, inkluderande
projekteringsresurser och telekommunikationsinstallationer”, som ingar i klass 42,
har sokanden gjort géllande att det foreligger ett s starkt samband mellan dem och
omrddet for datormaterial och programvara att allménheten kan tro att tjénsterna i
fraga kommer frdn samma tillverkare eller distributérer. Slutligen vad betriffar
"leasing av datorer och datorprogram” (klass 42), som dr inbegripen i registrerings-
ansokan, anser sokanden att 6verklagandenimnden gjorde fel nir den fastslog att
sddana tjdnster skiljer sig fran dennes "dator[er]” och ”datorprogram inspelade pa
datamedier”.

Forstainstansrétten papekar inledningsvis att de principer som ér tillimpliga vid en
jamforelse mellan varor dven dr tilldimpliga vid en jimforelse mellan tjinster samt
mellan varor och tjdnster. Sdsom svaranden har péapekat skiljer sig visserligen
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varorna, pa grund av sin art, generellt sett fran tjinsterna. Varorna och tjédnsterna
kan emellertid komplettera varandra, exempelvis pa sa sitt att underhallet av varan
kompletterar sjdlva varan, eller att tjansterna kan ha samma féremal eller samma
tilltinkta képare som varan, ocksa att de dirmed konkurrerar med varandra. Hérav
foljer att dven varor och tjénster kan anses likna varandra under vissa forutsitt-
ningar.

Vad i forevarande fall for det forsta betréffar de tjanster som avses i registrerings-
ansokan och som ingér i klasserna 37 och 42, gjorde 6verklagandenémnden en riktig
bedémning nér den fastslog att dessa tjdnster inte kan anses likna de tjdnster som
anges i den dldre registreringen. Det foreligger ndmligen inte ndgot samband mellan
sokandens tjdnster som ingdr i klass 42 ("Rum och mat till géster, fotografering;
oversittningar; forvaltning och exploatering av upphovsritter; exploatering av
intellektuella dganderitter”) och tjénsterna med bendmningen "Vetenskaplig och
industriell forskning, ingenjorsverksamhet, inkluderande projekteringsresurser och
telekommunikationsinstallationer, speciellt for telefoni och datorprogrammering,
formgivning, underhéll och uppdatering av programvara, leasing av datorer och
datorprogram”, som dven de ingar i klass 42 och for vilka det ansékts om skydd.
Detsamma giller de tjédnster som anges i registreringsansokan och som ingar i
klass 37, det vill siga “Telefoninstallationer och -reparationer, uppférande/
anliggande, reparation/underhll, installation”.

For det andra gjorde 6verklagandendmnden inte nagon felaktig bedémning nir den
fastslog att det forelag tillrickligt stora skillnader mellan de tjanster som anges i
registreringsansokan med avseende pa klass 38 (vilka beskrivs ovan i punkt 3) och de
som anges i den dldre registreringen och som ingér i klass 41 (vilka beskrivs ovan i
punkt 5), med hénsyn till deras tekniska art, den kompetens som krivs for att kunna
erbjuda dem och de behov som de tilltdinkta konsumenterna har. Det foreligger
foljaktligen pd sin hojd en lag grad av likhet mellan de tjanster som anges i
registreringsansokan och som ingdr i klass 38 och de tjidnster som atnjuter skydd
genom de dldre rittigheterna och som ingar i klass 41.
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Vidare kan sékandens argument att samtliga varor och tjinster som avses i
registreringsansokan pa nagot sitt kan anses ha ett samband med “dator[er]” och
“datorprogram” (klass 9), vilka dtnjuter skydd genom det édldre varumérket, inte
godtas. Sdsom svaranden med ritta har papekat fungerar néstan ingen elektronisk
utrustning eller inget elektroniskt material utan nagon form av datorer i dagens
mycket tekniskt inriktade samhélle. Om man anség att det foreligger likhet i alla de
fall dir den dldre rdttigheten omfattar datorer och dér de varor eller tjinster som
omfattas av det sokta kinnetecknet kréver anvéindning av datorer, skulle det med all
sikerhet leda till att man gar utéver foremalet for det skydd som lagstiftaren
tillskrivit innehavaren av ett varumirke. En sidan standpunkt skulle medfora att en
registrering av en programvara eller av datormaterial i stort sett innebdr att en
senare registrering av alla slag av elektroniska eller numeriska forfaranden eller
tjdnster som kriver att denna programvara eller detta material anvinds ar utesluten.
Att pa detta sitt utesluta en senare registrering dr under alla omsténdigheter inte
godtagbart i forevarande fall, eftersom registreringsansokan uteslutande avser olika
former av telekommunikation, medan den tidigare registreringen inte avser nigon
verksamhet pa det omrédet. Dessutom fanns det inget som hindrade sékanden fran
att dven lata registrera sitt varumirke med avseende pa telefoni, sdsom over-
klagandenimnden med rétta papekade.

Varorna och tjinsterna i fraga skall siledes inte anses likna varandra. Det finns
emellertid ett undantag. ”[L]easing av datorer och datorprogram” som anges i
registreringsansékan (klass 42) och sokandens “dator[er]” och “datorprogram
inspelade pd datamedier” (klass 9) liknar nidmligen varandra p& grund av att de
kompletterar varandra.

Av det ovanstdende foljer att s6kandens argument avseende jimforelsen mellan
varor och tjdnster inte skall godtas, med undantag for argumentet avseende att
"leasing av datorer och datorprogram” som anges i registreringsansokan (klass 42)
och sokandens “dator[er]” och ”datorprogram inspelade pd datamedier” (klass 9)
liknar varandra.
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— Jamforelsen av kdnnetecknen sinsemellan

Av fast rittspraxis framgar att helhetsbedomningen av risken for forvixling, vad
géller de motstiende kiinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmadssiga likhet,
skall grunda sig pd det helhetsintryck som kénnetecknen ger, bland annat med
hinsyn till deras sérskiljande och dominerande bestindsdelar (se forstainstans-
rittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Philips-Van Heusen mot
harmoniseringsbyran — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003,
s. II-4335, punkt 47, och dér angiven réttspraxis).

Sokanden anser att kinnetecknen OBELIX och MOBILIX liknar varandra i mycket
hog grad. Visuellt sett &r de i stort sett lika langa och bestar av ungefir samma f6ljd
av bokstéver. Fonetiskt sett dr de mycket likljudande. Mot bakgrund av att den
inledande bokstaven m i det sokta kinnetecknet endast ger ett lagt ljud, ér det
dessutom enligt sdkanden sannolikt att den skulle vara svér att uppfatta i en bullrig
miljo.

I det ifrigasatta beslutet fastslog Overklagandenimnden att de ifrdgavarande
kdnnetecknen liknade varandra. Den angav dirvid att de tvd kidnnetecknen inneholl
samma antal stavelser, samma f6ljd av konsonanter B-L-X, att foljden av vokaler O-I
(eller E) -I liknade varandra och att kinnetecknen var lika ldnga. Dessa
gemensamma egenskaper ger ett allmént intryck av att de liknar varandra. Detta
intryck &r starkare fonetiskt sett, men kan dven pdavisas visuellt sett, sérskilt pa grund
av dndelsen ix. Overklagandenimnden fastslog slutligen att &ven om skillnaderna i
begreppsmissigt hinseende mellan de tvd varumirkena inte var férsumbara, var de
inte sddana att de kunde uppvéga likheterna i visuellt och fonetiskt hinseende.

Vad for det forsta betriffar den visuella jamforelsen, kan det utan svarighet fastslas
att bdda varumirkena i friga &r ordmérken. MOBILIX bestdr av sju bokstidver och
det dldre kinnetecknet OBELIX av sex bokstéver. Aven om de har en gemensam

II - 4698



76

77

78

79

EDITIONS ALBERT RENE MOT HARMONISERINGSBYRAN — ORANGE (MOBILIX)

bokstavskombination OB och samma &dndelse LIX, foreligger det ett antal viktiga
visuella skillnader. Dessa skillnader avser bland annat bokstédverna som fdljer efter
OB (E i det forsta fallet och I i det andra fallet), borjan av orden (det sokta
gemenskapsvarumarket borjar med ett M och det dldre varumérket med ett O) och
ordens ldngd. Det skall hdrvid erinras om att konsumentens uppméarksamhet
vanligtvis riktas framfor allt mot ordets borjan (forstainstansriattens dom av den
17 mars 2004 i de forenade mélen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot
harmoniseringsbyrdn — Gonzilez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de Espaia
(MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 83).

Det kan f6ljaktligen fastslas att de ifrigavarande kinnetecknen inte liknar varandra i
visuellt hinseende eller att de visuellt sett pa sin héjd liknar varandra i mycket lag
grad.

Vad for det andra betréffar den fonetiska jamforelsen konstaterar forstainstansritten
att de tvd varumairkena bestar av tre stavelser, O-BE-LIX och MO-BIL-IX eller MO-
BI-LIX. Visserligen uttalas den forsta stavelsen i det s6kta gemenskapsvarumaérket,
MO, tydligt, vilket bidrar till att sérskilja de ifragavarande kdnnetecknen. Det skall
emellertid inte bortses ifran att den inledande bokstaven M, pa grund av att den
endast har liten sonoritet, ibland inte uppfattas av dhdraren. Dessutom uttalas den
andra och den tredje stavelsen i kéinnetecknen pa ett mycket likartat sitt, eller till
och med pd samma sitt vad giller den tredje stavelsen.

Mot bakgrund av dessa omstdndigheter fastslar forstainstansridtten att de
ifragavarande kénnetecknen i fonetiskt hinseende liknar varandra i viss utstréck-
ning,.

Vad for det tredje betriffar den begreppsmaissiga jaimforelsen, skall det framhéllas att
orden mobilix och obelix inte har ndgon semantisk betydelse pd ndgot av Europeiska
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unionens officiella sprik. Da ordet mobilix utan svérighet kan uppfattas som en
hidnvisning till ndgot rorligt eller till rorlighet, kan ordet obelix emellertid, d&ven om
det registrerats som ett ordmérke, det vill sdga utan nigon visuell hénvisning till den
tecknade seriefiguren, av den breda allménheten utan svarighet férknippas med den
rundlagde tecknade seriefiguren, som &r vida kind i hela Europeiska unionen och
som beréttar om sina dventyr tillsammans med Asterix. Denna konkreta forestill-
ning av en populir figur gor det foga troligt att det hos malgruppen skulle kunna ske
en begreppsmissig forvixling med andra mer eller mindre néirstdende uttryck
(domen i det ovan i punkt 22 nimnda madlet Starix, punkt 58).

S&dana begreppsmissiga skillnader mellan kinnetecknen kan under vissa omstin-
digheter forta verkan av de visuella och fonetiska likheterna mellan dem. For att
nidmnda verkan skall fortas forutsitts det att &tminstone ett av kinnetecknen har en
klar och bestimd innebord for de personer som utgor malgruppen, sa att
inneborden omedelbart kan forstds av dessa personer (domen i det ovan i punkt 72
nimnda mélet BASS, punkt 54, och domen i det ovan i punkt 33 nimnda malet
PICARO, punkt 56). I forevarande mal ir detta fallet betriffande ordkénnetecknet
OBELIX, sdsom angetts i féregdende punkt.

Hirav foljer att de begreppsmissiga skillnaderna mellan kidnnetecknen i fraga i
forevarande fall fortar verkan av de fonetiska och eventuella visuella likheter som
angetts ovan.

Inom ramen for bedomningen av risken for forvixling papekar forstainstansritten
att skillnaderna mellan de ifrdgavarande kinnetecknen ér tillrickliga for att det skall
kunna fastslds att det inte foreligger nagon risk for forvixling hos malgruppen. En
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sddan risk forutsitter nimligen att det foreligger en tillrickligt stor likhet bade
mellan varumirkena i friga och mellan de varor eller tjinster som dessa varumérken
avser (domen i det ovan i punkt 22 nimnda malet Starix, punkt 59).

Under dessa omstindigheter péverkas tillimpningen av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 i forevarande fall varken av éverklagandendmndens bedémning avseende
det dldre varumirkets sérskiljningsformaga eller av s6kandens pastienden om
varumérkets renommé (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovan i
punkt 22 nimnda malet Starix, punkt 60).

En risk for forvixling forutsdtter ndmligen att kdnnetecknen samt de varor och
tjdnster som kénnetecknen avser dr identiska eller likartade, och ett varumirkes
renommé dr en omstindighet som skall beaktas vid bedéomningen av huruvida
likheten mellan kdnnetecknen eller mellan varorna och tjénsterna r tillrickligt stor
for att det skall uppstd en forvixlingsrisk (se, for ett liknande resonemang och
analogt, domen i det ovan i punkt 59 ndimnda malet Canon, punkterna 22 och 24).
Mot bakgrund av att de motstéende kdnnetecknen, i férevarande fall, varken kan
anses vara identiska eller likna varandra, kan det forhallandet att det ildre
varumérket i hég grad dr kint eller att det atnjuter gott renommé i Europeiska
unionen inte paverka helhetsbedémningen av risken for forvixling (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 22 nimnda malet Starix, punkt 61).

Slutligen kan forstainstansritten inte godta sdkandens argument att det mot
bakgrund av férekomsten av dndelsen ix dr mycket méjligt att ordet mobilix diskret
infogas i den kategori varumérken som bestdr av figurer frén serien Asterix och att
det uppfattas som om det hérrér fran ordet obelix. Det &r harvid tillréckligt att
pépeka att sokanden inte har ritt att gora gillande ndgon ensamritt betriffande
anvidndningen av dndelsen ix.
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ss  Av det ovanstiende framgdr att ett av de nédvindiga villkoren for att tillimpa artikel
8.1 b i forordning nr 40/94 inte r uppfyllt. Det foreligger saledes inte ndgon risk for
forvixling mellan det sokta varumirket och det dldre varumirket.

& Under dessa omstindigheter kan talan inte bifallas pd den grunden att nimnda
artikel har asidosatts. Det dr hidrvid inte nédvindigt att prova de argument som
sokanden framfort inom ramen for denna grund som avser det dldre varumarkets
pastddda renommé. Sokandens begiran att vittnen skall horas till styrkande av att en
sddan renommé foreligger skall inte bifallas. Slutligen kan det konstateras att den
omstindigheten att "leasing av datorer och datorprogram” som anges i registre-
ringsansokan (klass 42) och s6kandens “dator[er]” och "datorprogram inspelade pa
datamedier” (klass 9) (se ovan punkt 71) liknar varandra inte har nagon betydelse.

ss  Sokandens talan skall siledes ogillas.

Rittegangskostnader

s Enligt artikel 87.2 i foOrstainstansrittens rittegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersétta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrén har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Pa dessa skil beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Jaeger Tiili Cztlicz

Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 27 oktober 2005.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordforande
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