LABORATORIOS RTB MOT HARMONISERINGSBYRAN — GIORGIO BEVERLEY HILLS (GIORGIO BEVERLEY HILLS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 9 juli 2003~

I mal T-162/01,

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

sokande,

mot

Byran f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, moénster och
modeller), foretridd av O. Montalto och J.F. Crespo Carrillo, bada i egenskap av
ombud,

svarande,
* Rittegdngssprdk: spanska.
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den andra parten i forfarandet infér éverklagandenimnden vid Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller) var:

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

angdende en talan som vickts mot det beslut som fattats av forsta over-
klagandenimnden vid Byrin f6r harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) den 30 april 2001 (irende R 122/2000-1),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjarde avdelningen)

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

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

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

Dom

Bakgrund till tvisten

Giorgio Beverly Hills, Inc. (nedan kallat sokanden i registreringsirendet) ingav
den 2 januari 1997, med stdd av rddets forordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1;
svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3), en ans6kan om registrering av
ett gemenskapsvarumirke till Byran for harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran).

Det varumirke som registreringsansdkan avsig var ordmirket GIORGIO
BEVERLY HILLS.

De varor som registreringsansdkan avsdg ingdr i klasserna 3, 14, 18 och 25 i
Niceverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilldgg.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumiirken nr 24/98
av den 6 april 1998.
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Den 1 juli 1998 framstillde sokanden, med stod av artikel 42 i forordning nr
40/94, en invindning mot registrering av gemenskapsvarumirket. Invindningen
avsig en del av de varor som omfattades av ans6kan om varumirkesregistrering,
ndmligen ”Toalettvalar; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvirdspreparat;
tandpulver, -krdm och -pastor, deodoranter f6r personligt bruk och preparat for
rengdring, vird och férskoning av hud, harbotten och har” vilka ingér i klass 3.
Den grund som dberopades till stod for invindningen var att det foreldg sddan
forvixlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 mellan det
varumirke som avsdgs med registreringsansokan och de ildre varumirken som
sokanden dr innehavare av. De dldre varumiéirken som hade registrerats utgors av
foljande spanska varumirken:

— nummer 1 747 375: figurmirke, dtergivet nedan for att ange ”parfymeri-
varor och kosmetika, bland annat hdrvdrds- och badpreparat” som omfattas
av klass 3,

GIORCH

L' $

— nummer 1 160 413: figurmirke, dtergivet nedan for att ange “eau-de-
cologne, deodoranter for kroppen, schamponeringsmedel, badgel, harsprej,
hirbalsam, pomada, kroppslotion, rengoringslotion, lippstift, nagellack,
solkrim (kosmetika), ansiktsvatten” som omfattas av klass 3,

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

— nummer 1 789 484: figurmirke som dterges nedan for att ange ”parfymer
och kosmetika” som omfattas av klass 3,

Invindningsenheten vid harmoniseringsbyrén avslog invindningen genom beslut
av den 2 december 1999 med motiveringen att skillnaderna mellan de motstdende
kannetecknen inte ger upphov till nigon risk for att allminheten inom det
spanska territoriet, ddr de dldre varumérkena dr skyddade, forvixlar dem.

Den 28 januari 2000 &verklagade sokanden invindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyran med stéd av artikel 59 i forordning nr 40/94.
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Forsta overklagandendmnden avslog overklagandet genom beslut av den
30 april 2001 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet).

Overklagandenimnden bedémde i huvudsak att det, trots att varorna i friga var
identiska, fanns tillrdckligt stora skillnader mellan det varumirke som avsigs med
registreringsansdkan, GIORGIO BEVERLY HILLS, och de ildre figurmirken
som innefattade orden ] GIORGI, GIORGI LINE och MISS GIORGI Over-
klagandendmnden drog dirfor slutsatsen att det inte fanns ndgon forvixlingsrisk.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har vickt denna talan genom ansokan som inkom till férstain-
stansrittens kansli den 18 juli 2001.

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

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet,
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— ogiltigforklara det varumirke som avsigs med registreringsansokan eller, i
forekommande fall, forordna att nimnda ansékan skall avslds, och

— forplikta harmoniseringsbyrin att ersitta rittegingskostnaderna.

13 Harmoniseringsbyran har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta s6kanden att ersiitta rittegdngskostnaderna.

14 Vid forhandlingen Aterkallade sékanden sitt andra yrkande om att forstain-
stansritten skall ogiltigforklara det varumirke som avsigs med registrerings-
ans6kan eller, i forekommande fall, férordna att nimnda ansékan skall avslas.

Rittslig bedomning

s Sokanden har till stdd for sin anstkan &beropat en enda grund, nidmligen att
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har 4sidosatts.
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Parternas argument

Sokanden har gjort gillande att ordet GIORGI i det varumirke som avsdgs med
registreringsansdkan medfor att detta varumirke blir oférenligt med de ildre
varumirken som sokanden ir innehavare av. Enligt sokanden skulle ett inférande
pd marknaden av ett varumarke som visentligen bestdr av ett ord som i praktiken
dr identiskt med den huvudsakliga bestdndsdelen i dldre varumirken ge upphov
till en stor férvixlingsrisk.

Sokanden anser i denna mening att den huvudsakliga bestdndsdelen i de ildre
varumirkena ir ordet GIORGI, med hinsyn till att det 4r det som konsumenten
uppfattar som det mest framtridande. Sokanden har anfort att samtliga ildre
varumirken innefattar ordet GIORGI, som idr den mest kinnetecknande
bestdndsdelen for sokandens varor. Vad betriffar de 6vriga bestindsdelarna for
vart och ett av de dldre varumirkena har sokanden gjort gillande foljande:

— For det forsta forhaller det sig sd, i friga om det spanska varumirket med
nummer 1 160 413, att varken den sirskilda figuren med bokstiver eller den
inledande bokstaven J medfér att varorna i friga sirskiljs pa ett effektivt sitt.

— For det andra giller, i friga om det spanska varumirket med num-
mer 1 747 374, att ordet MISS avser en generisk kategori och att den
abstrakta figuren inte har nigon sirskiljningsférmdaga.

— For det tredje forhaller det sig s, i friga om det spanska varumirket med
nummer 1 747 375, att ordet LINE ir helt underordnat ordet GIORGI och
att det grafiska inslaget inte kan uttalas.
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— For det fjirde giller, i friga om det spanska varumirket med num-
mer 1 789 484, att ordet GIORGI 4terges i ett mycket storre format 4n vad
som ir fallet for det generiska ordet LINE och att figuren dr abstrakt, helt
godtycklig och inte gor det méjligt att identifiera de varor som varumirket
avser.

Under dessa omstindigheter anser sékanden att de dldre varumirkenas verbala
inslag, sirskilt ordet GIORGI som férekommer i samtliga dldre varumérken, dr
huvudsakligt i forhallande till de grafiska inslagen. Konsumenterna efterfrigar
nimligen varorna genom att identifiera dem med hénsyn till hur de uttalas. I detta
hinseende har sokanden hdnvisat till domar som meddelats av Tribunal Supremo
(Spanien) i vilka bolaget menar att detta resonemang har forts.

Vad betriffar det varumirke som avsdgs med registreringsansokan anser
sokanden att man, vid jimforelsen mellan det varumirke som avsigs med
registreringsansokan och de ildre varumérkena, skall fista sirskilt avseende vid
ordet GIORGIO. Enligt sckanden frigér sig nimligen detta ord frdn varumirkets
ovriga bestdndsdelar, det vill siga orden BEVERLY HILLS, som ér helt
underordnade och som inte alls sirskiljer de varor som omfattas av det
varumirke som avsdgs med registreringsansékan. Sékanden har hidvdat att dessa
ord dr en geografisk beteckning som saknar sirskiljningsférmaga i den mening
som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94 och att de foljaktligen inte skall
beaktas vid jimforelsen mellan det varumirke som avsigs med registrerings-
ansokan och andra varumirken. Till stéd for sitt resonemang har sokanden
hinvisat till domar som meddelats av Tribunal Supremo i vilka detta resonemang
har foljts.

Sokanden anser dessutom att konsumenterna har en tendens att férkorta namnen
f6r de varumirken som idr sammansatta av flera ord och att de, betridffande det
varumirke som avsigs med registreringsansdkan, siledes kommer att efterfriga
de varor som omfattas av detta varumirke genom att hinvisa till ordet GIORGIO
och inte till det fullstindiga uttrycket GIORGIO BEVERLY HILLS.
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I detta sammanhang har sékanden gjort gillande att det, ur visuell och fonetisk
synvinkel, finns en likhet eller till och med identitet mellan de motstiende
tecknens huvudsakliga bestindsdelar, det vill siga orden GIORGI och GIORGIO.
Att vardera tecknens huvudsakliga bestidndsdelar 4r nistan identiska ur fonetisk
synvinkel ger sdledes, enligt sbkanden, upphov till en risk for att de motstiende
varumirkena forvixlas. Tilligget av bokstaven “0” i ordet GIORGIO i det
varumirke som avsiigs med registreringsansdkan dr namligen inte tillrdckligt for
att sdrskilja varumirket fran de ildre varumirken som 4r sammansatta av ordet
GIORGI.

Sokanden har dragit slutsatsen att dé motstdende varumirkenas visuella och
fonetiska likhet samt den omstindigheten att varumirkena avser varor som ingsr
i samma klass, det vill siga klass 3, kan ge upphov till en risk for att
konsumenterna forvixlar dem.

Harmoniseringsbyradn anser inledningsvis, i friga om de avgéranden frin
Tribunal Supremo som sékanden har hinvisat till, att forstainstansritten inte
skall uttala sig om tillimpningen av spansk varumirkesritt och att dessa
avgoranden foljaktligen inte dr relevanta i forevarande mal, eftersom det #r
gemenskapsritten som skall tillimpas.

Harmoniseringsbyrdn delar 6verklagandenimndens bedémning att det inte finns
nagon risk for att de motstende varumirkena forvixlas.

I detta hinseende har harmoniseringsbyrin bestritt sokandens konstaterande att
orden BEVERLY HILLS &r underordnade, eftersom de saknar sirskiljnings-
formaga till f6ljd av att de 4r en geografisk beteckning i den mening som avses i
artikel 7.1 ¢ 1 férordning nr 40/94. Harmoniseringsbyran har gjort gillande att
bestimmelsen inte &r tillimplig pd orden i friga, vilka inte endast ir en
beskrivning av sddana varor som parfymer eller kosmetika. Enligt harmoniser-
ingsbyran skall orden BEVERLY HILLS fdljaktligen beaktas vid jamforelsen
mellan varumirkena i frdga. Harmoniseringsbyrin har siledes hidvdat, i motsats
till sokanden, att det italienska férnamnet GIORGIO inte ir den huvudsakliga
bestdndsdelen i det varumirke som avsigs med registreringsansékan.
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Vad betriffar férsiljningsvillkoren for varorna i friga anser harmoniseringsbyrdn
att kosmetika och parfymer ir varor med ett relativt hégt pris vilka i allmédnhet
presenteras si att konsumenterna kan se dem. Under dessa omstindigheter anser
harmoniseringsbyran att stkandens bedémning att konsumenterna muntligen
efterfrigar varorna i friga endast genom att nimna det aktuella varumirkets
huvudsakliga bestindsdel inte motsvarar hur marknaden fungerar.

Nar det giller jimférelsen mellan varumirkena i friga anser harmoniseringsbyrin
att man méste beakta varje kdnneteckens samtliga bestindsdelar. Den har i detta
hinseende ifrigasatt sékandens undersokning vid vilken det endast var orden
GIORGI och GIORGIO som jimfordes, utan att det togs hidnsyn till de
motstdende kdnnetecknens andra figurativa och verbala bestdndsdelar.

Betriffande bedémningen av vart och ett av de dldre varumirkena i forhdllande
till det varumirke som avsigs med registreringsansékan anser harmoniserings-
byrén foljande:

—  Det spanska varumirket ] GIORGI skiljer sig i fonetiskt hinseende fran det
varumirke som avsigs med registreringsansékan. Det finns foljaktligen ingen
risk fér att dessa varumirken forvixlas.

— T det spanska varumirket MISS GIORGI kan ordet MISS inte avskiljas frdn
ordet GIORGI.

—  Slutligen giller, i frAga om de spanska varumirkena med nummer 1 747 375
och nummer 1 789 484, att ordet LINE fyller en viktig funktion, nimligen
den att sérskilja varorna GIORGI LINE frén J GIORGI eller MISS GIORGI.
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Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 kan det varumirke som ansokan giller,
efter invindning frén innehavaren av ett 4ldre varumirke, inte registreras »om det
— pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumairket och de
varor eller tjinster som omfattas av varumairkena ir identiska eller 4r av liknande
slag — foreligger en risk att allminheten forvixlar dem inom det omrade dir det
dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumirket associeras med
det dldre varumirket”. Med ildre varumirken avses dessutom enligt artikel 8.2
a ii i férordning nr 40/94 varumirken som registrerats i en medlemsstat, fér vilka
ansdkan om registrering har gjorts tidigare dn ansékan om registrering av
gemenskapsvarumirket.

Enligt domstolens rittspraxis i friga om tolkningen av artikel 4.1 b i radets
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade
13, volym 17, s. 178) vars normativa innehall i huvudsak &r identiskt med det i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94, kan det foreligga en forvixlingsrisk om det
finns en risk att allminheten kan tro att varorna eller tj4nsterna i friga kommer
fran samma foretag, eller i forekommande fall frin féretag med ekonomiska band
(domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998,
s. 1-5507, punkt 29, av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 17, och férstainstansrittens dom av den
23 oktober 2002 i mél T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran — Petit
Liberto (Fifties), REG 2002, s. 114359, punkt 25).

Enligt samma rittspraxis skall risken for forvixling hos allminheten avgoras
genom att det gors en helhetsbedémning med hinsyn till samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannimnda
malen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, dom av den 22
juni 2000 i mil C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. 4861, punkt 40, och
domen i det ovannimnda malet Fifties, punkt 26).
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Denna helhetsbeddmning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, sirskilt varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjénster
som de avser. Saledes kan en 1ig grad av likhet mellan de varor eller tjanster som
avses kompenseras av att varumirkena i hog grad liknar varandra eller vice versa
(domarna i de ovannimnda milen Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skalet i
fdrordning nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet skall tolkas med hdnsyn till
risken for forvixling, vilken i sin tur miste bedémas bland andra faktorer mot
bakgrund av graden av likhet mellan mérket och kénnetecknet samt mellan de
varor eller tjinster som avses.

Dessutom har det intryck, som varumirket gor hos genomsnittskonsumenten av
den sorts vara eller tjdnst som r i friga, avgdrande betydelse vid helhetsbeddm-
ningen av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumirke som en helhet och dgnar sig inte it att undersdka dess olika detaljer
(domarna i de ovannimnda malen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning forvintas genom-
snittskonsumenten av varorna i friga vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall dessutom tas till det faktum att
genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att gora en direkt jamforelse
mellan de olika varumirkena utan mdste forlita sig pd en oklar bild av dessa som
han har i minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens upp-
mirksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjdnster det dr
fréga om (domen i det ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

I forevarande fall har de dldre varumérkena registrerats i Spanien och de berérda
produkterna dr varor som kdps 16pande. Bedomningen huruvida forvixlingsrisk
foreligger skall dérfor goras med utgdngspunkt i den malgrupp som utgdrs av
genomsnittskonsumenten i den medlemsstaten.

Mot bakgrund av ovanstiende skall forstainstansritten gora en jamférelse mellan
dels de ifrigavarande varorna, dels de motstdende kiinnetecknen.
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Betriffande jamforelsen av varorna avser de spanska &ldre varumirkena varor i
klass 3. Varumirkena MISS GIORGI (nummer 1 747 374) och GIORGI LINE
(nummer 1 747 375) har registrerats for parfymerivaror och kosmetika, bland
annat hdrvirds- och badpreparat”, och varumirket GIORGI LINE (num-
mer 1 789 484) har registrerats f6r ”parfymer och kosmetika”. Varumérket J
GIORGI (nummer 1 160 413) har registrerats fér “eau-de-cologne, deodoranter
for kroppen, schampo, badgel, harsprej, harbalsam, pomada, kroppslotion,
rengoringslotion, lappstift, nagellack, solkrim (kosmetika), ansiktsvatten”.

Overklagandenimnden fann, i punkt 16 i det ifrigasatta beslutet, att de varor som
omfattas av de spanska varumirkena GIORGI LINE (nummer 1 747 375 och
nummer 1 789 484), MISS GIORGI och ] GIORGI skall anses likna eller vara
identiska med “toalettvilar; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hdrvards-
preparat; tandpulver, -krdm och -pastor, deodoranter for personligt bruk och
preparat for rengdring, vard och férskéning av hud, hirbotten och hir” vilka
ingdr i klass 3 och omfattas av varumirket GIORGIO BEVERLY HILLS, som

avsdgs med registreringsansdkan.

Det dr for 6vrigt ostridigt mellan parterna att det foreligger identitet eller likhet
mellan de varor som omfattas av de ildre varumirkena och de som omfattas av
det varumirke som avsigs med registreringsansokan.

Betriffande jamforelsen mellan kinnetecknen framgar det av rittspraxis att
helhetsbedémningen av foérvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumirkenas
visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, skall grunda sig pa det helhets-
intryck som varumirkena ger, i synnerhet med hinsyn till deras sarskiljande och
dominerande bestndsdelar (domarna i de ovanndmnda malen SABEL, punkt 23,
och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Domstolen har for 6vrigt fastslagit att
det inte kan uteslutas att férvixlingsrisk uppkommer redan av det skilet att tva
varumirken dr likljudande (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovannidmnda milet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).
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Dirfor skall de motstiende kdnnetecknen i férevarande fall jimféras med
avseende pi visuella, fonetiska och begreppsmissig likhet.

Overklagandenimnden fann betridffande den visuella jimf6relsen, att 4ven om
varumirket GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsdgs med registreringsansokan,
liknar de dldre varumirkena i s3 métto att ordet GIORGI férekommer i alla de
dldre varumirkena och att det ingér i ordet GIORGIO, s3 foreter det dock stora
skillnader. I alla de #ldre varumirkena &terfinns visentliga figurativa bestands-
delar och en tillagd orddel (LINE eller MISS eller bokstaven ”J”). Aven det
varumirke som avsigs med registreringsanstkan innehdller en tillagd orddel,
ndmligen BEVERLY HILLS, vilken &terges med versaler i samma storlek som
ordet GIORGIO (punkt 17 i det ifrigasatta beslutet).

Det forhallandet att de dldre varumirkena och det varumirke som avsigs med
registreringsansdkan innehdller bestdndsdelarna GIORGI respektive GIORGIO,
vilka foreter vissa likheter, 4r av mindre betydelse nir de jamf6rs tillsammans och
innebdr inte i sig sjilvt att det 4r méjligt att sluta sig till att det foreligger visuell
likhet mellan de motstdende kidnnetecknen.

Forekomsten av andra orddelar i kdnnetecknen, nimligen bokstaven ”J”, ordet
LINE och ordet MISS i de édldre varumirkena samt orden GIORGIO BEVERLY
HILLS i det varumirke som avsdgs med registreringsansokan, innebdr att det
helhetsintryck som varje kinnetecken ger dr annorlunda. De dldre varumérkena
innehaller dessutom figurer som har en sérskild och originell yttre form.

Det foljer hirav att 6verklagandenimnden hade fog for att finna att skillnaderna
mellan de motstiende kdnnetecknen ir tillriickliga f6r att anse att de inte &r
likartade ur visuell synvinkel.

II - 2837



45

46

47

48

DOM AV DEN 9.7.2003 — MAL T-162/01

Betriffande den fonetiska jimférelsen har 6verklagandenimnden inte foretagit
ndgon specifik jimforelse av de ifrigavarande kinnetecknen. Den har endast
torklarat att dven om varumirket GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsigs med
registreringsansokan, liknar de dldre varumirkena i s§ métto att ordet GIORGI
forekommer i alla de dldre varumirkena och att det ingdr i ordet GIORGIO,
foreter det dock stora skillnader i foérhallande till dessa &ldre varumirken
(punkt 17 i det ifrigasatta beslutet).

Det skall hirvidlag framhallas att det finns stora skillnader mellan de motstiende
kdnnetecknen och att deras likheter dr férsvinnande sma i jimforelse med
skillnaderna. Det varumirke som avsigs med registreringsansokan bestir
ndmligen av sex stavelser (GIOR-GIO-BE-VER-LY-HILLS) varav endast en,
namligen stavelsen ”GIOR” sammanfaller med de #ldre varumirkena, vilka
bestar av tre stavelser (MISS-GIOR-GI och J-GIOR-GI) och av fyra stavelser
(GIOR-GI-LI-NE).

De fonetiska bestindsdelarna i de motstiende kinnetecknen som 4r gemensamma
ir séledes farre 4n de som ir olika. De ifrigavarande varumirkena dr dirfor olika
ur fonetisk synvinkel.

Overklagandenimnden har, betriffande den begreppsmissiga jimforelsen av de
motstiende kdnnetecknen, avfirdat att de motstdende varumarkena hirvid skulle
vara likartade, pé sdtt som anférdes av den part som framstillde invindningar
(s6kanden vid forstainstansritten), pd grund av att ordet GIORGIO i varumarket
GIORGIO BEVERLY HILLS, som avsigs med registreringsansdkan, dr domine-
rande, medan orden BEVERLY HILLS ir en geografisk beteckning vilken som
mest beskriver egenskaperna hos de varor som varumirket avser och som
foljaktligen inte kan sirskilja dem.
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Betriffande det varumirke som avsigs med registreringsansékan skall det for det
forsta framhallas att orden BEVERLY HILLS — som #r en hidnvisning till en
bestdmd geografisk plats som ir kind av mélgruppen — férutom att de saknar
beskrivande betydelse fér de ifrigavarande varorna, har en stor semantisk
betydelse som tillkommer utéver den betydelse som det maskulina férnamhet
GIORGIO har. Orden bildar dirigenom en helhet som begreppsmissigt skiljer sig
fran de ildre varumirkena.

Det skall for det andra papekas att, i motsats till vad sbkanden har péstatt, ord av
typen GIORGI och GIORGIO inte kan karakterisera parfymerivaror och
kosmetika. Med hénsyn till hur ofta verkliga eller pahittade italienska namn
anvinds inom parfymindustrin och med hinsyn till att konsumenterna dr vana
vid varumirken som innehéller dessa bestdndsdelar, kommer konsumenterna, pé
sitt som 6verklagandenimnden har funnit, i sjilva verket inte att tro att detta
innebir att alla de varor som hor under detta namn hirror frin samma ursprung
varje gang ett namn av denna typ férekommer hos ett varumirke tillsammans
med andra bestdndsdelar, bestiende av ord eller figurer (punkt 17 i det omtvistade
beslutet).

Overklagandenimnden hade foljaktligen fog for att finna att det mellan de
ifragavarande kdnnetecknen inte finns nigon begreppsmissig dverensstimmelse.

Aven om de varor som omfattas av de motstiende varumirkena i forevarande fall
dr identiska eller likartade, utgdér de visuella, fonetiska och begreppsmissiga
skillnaderna mellan kinnetecknen ett tillrickligt skl for att sdledes anse att det
inte finns nigon forvixlingsrisk hos mélgruppen (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mal T-110/01, Vedial mot
harmoniseringsbyrdn-France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275,
punkt 63).
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Forstainstansrétten noterar slutligen, sdsom harmoniseringsbyrin har gjort
gillande, att de avgéranden frin Tribunal Supremo som sokanden har hinvisat
till inte 4r relevanta i forevarande mil. Lagenligheten av 6verklagandenimn-
dernas beslut skall ndmligen endast prévas pd grundval av férordning nr 40/94,
sdsom forordningen har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte pa grundval
av den beslutspraxis som en nationell domstol tidigare har tillimpat.

Av vad anforts foljer att 6verklagandenimnden hade fog for att finna att det inte
finns nigon forvixlingsrisk mellan varumirket GIORGIO BEVERLY HILLS,
som avsigs med registreringsansdkan, och de ildre spanska varumirkena
J GIORGI (nummer 1 160 413), MISS GIORGI (nummer 1 747 374), GIORGI
LINE (nummer 1 747 375) och GIORGI LINE (nummer 1 789 484). Foljaktligen
kan talan inte vinna bifall pi den aktuella grunden, genom vilken det gjorts
gillande att artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har &sidosatts.

Av detta f6ljer att talan skall ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrin har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden
har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rattegangskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt ssmmantridde i Luxemburg den 9 juli 2003.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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