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Institut für Lernsysteme GmbH 

mot 

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken, mönster och modeller) 

"Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Äldre figurmärke 
bestående av förkortningen ILS — Ansökan om registrering av ordmärket ELS 

som gemenskapsvarumärke — Bevis för att äldre varumärke använts — 
Artikel 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94 och regel 22 i 
förordning (EG) nr 2868/95 — Relativt registreringshinder — 

Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 — Motivering" 

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 23 oktober 2002 . . II-4306 

Sammanfattning av domen 

1. Gemenskapsvarumärke — Prövningsförfarande — Talan vid gemenskapsdomstol — 
Förstainstansrättens behörighet — Föreläggande riktat till byrån — Omfattas inte 
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 63.6) 
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2. Gemenskapsvarumärke — Yttranden och invändningar från tredje man — Prövning 
av invändningen — Bevis för att äldre varumärke använts — Tid som byrån fast
ställer — Slutgiltig frist — Varumärkessökanden har bestritt bevisning — Saknar 
betydelse 
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2; kommissionens förordning nr 2868/95, 
artikel 1, regel 22.1) 

3. Gemenskapsvarumärke — Yttranden och invändningar från tredje man — Prövning 
av invändningen — Bevis för att äldre varumärke använts — Hänvisning till hand
lingar som företetts i ett annat ärende — Tillåtlighet 
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 42 och 43) 

4. Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Rela
tiva registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande 
äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — 
Risk för förväxling med det äldre varumärket — Bedömningskriterier 
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b och 8.2 a ii) 

5. Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Rela
tiva registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande 
äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — 
Liknande varor eller tjänster som bär liknande varumärken — Bedömningskriterier 
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) 

6. Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Rela
tiva registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande 
äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — 
Risk för förväxling med det äldre varumärket — Förkortningarna ELS och ILS 
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) 

1. När talan väckts vid gemenskapsdom
stolen mot ett beslut av en överklagan
denämnd vid Byrån för harmonisering 
inom den inre marknaden (varumär
ken, mönster och modeller), är byrån 
enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94 
skyldig att vidta de åtgärder som krävs 
för att följa domstolens dom. Det 
ankommer därför inte på förstainstans-

rätten att rikta förelägganden till har-
moniseringsbyrån. 

(se punkt 19) 
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2. I regel 22.1 i förordning nr 2868/95 om 
genomförande av förordning nr 40/94 
om gemenskapsvarumärke föreskrivs 
att om innehavaren av ett äldre varu
märke invänder mot registrering av ett 
gemenskapsvarumärke måste denne 
tillhandahålla bevis för att varumärket 
använts. Byrån för harmonisering inom 
den inre marknaden (varumärken, 
mönster och modeller) skall uppmana 
denne att göra så inom en angiven 
tidsperiod. Om bevis för att varumär
ket använts inte tillhandahållits inom 
den frist som fastställts av byrån med
för det enligt denna bestämmelse, jäm
förd med artikel 43.2 i förordning 
nr 40/94, att invändningen skall avvi
sas. 

Mot bakgrund av den slutgiltiga karak
tären hos den frist som föreskrivs i 
ifrågavarande bestämmelse, är det såle
des uteslutet att byrån beaktar för sent 
framlagda bevis. Den omständigheten 
att sökanden i sitt yttrande över den 
invändande partens bevis för att varu
märket använts bestridit dessa medför 
inte att fristen börjar löpa på nytt och 
att den invändande parten kan kom
plettera de bevis för användning som 
framlagts inom den frist som byrån 
fastställt. 

(se punkterna 28 och 29) 

3. Om innehavaren av ett äldre varu
märke invänder mot en ansökan om 
gemenskapsvarumärke i enlighet med 
artiklarna 42 och 43 i förordning 
nr 40/94 skall denne framlägga bevis 
för att varumärket har använts och om 
denne redan i ett tidigare förfarande 
har varit tvungen att styrka denna 
användning, skall den invändande par
ten kunna hänvisa till handlingar som 
redan under detta första förfarande 
ingivits när han på nytt uppmanas att 
framlägga bevis för att detta äldre 
varumärke har använts. 

(se punkt 31) 

4. I artikel 8.1 b och 8.2 a ii i förordning 
nr 40/94 om gemenskapsvarumärken 
föreskrivs att "om innehavaren av ett 
äldre varumärke invänder skall det 
varumärke som ansökan gäller inte 
kunna registreras om det — på grund 
av att det är identiskt med eller liknar 
det äldre varumärket och de varor eller 
tjänster som omfattas av varumärkena 
är identiska eller är av liknande slag — 
föreligger en risk att allmänheten för
växlar dem inom det område där det 
äldre varumärket är skyddat, inbegri
pet risken för att varumärket associeras 
med det äldre varumärket". Med äldre 
varumärken avses "varumärken som 
har registrerats i en medlemsstat... för 
vilka ansökan om registrering gjorts 
tidigare än ansökan om registrering av 
gemenskapsvarumärket". 
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Det kan härvid föreligga en risk för 
förväxling om det finns risk för att 
allmänheten kan tro att varorna eller 
tjänsterna i fråga kommer från samma 
företag eller, i förekommande fall, från 
företag med ekonomiska band. Vid 
prövningen av denna risk skall en 
helhetsbedömning göras av samtliga 
relevanta faktorer i det enskilda fallet. 
Denna helhetsbedömning förutsätter 
att det föreligger ett visst samspel 
mellan de faktorer som beaktas, 
däribland varumärkenas likhet och lik
heten mellan de varor eller tjänster som 
de omfattar. Om ifrågavarande varor 
eller tjänster inte liknar varandra i 
särskilt hög grad kan detta kompense
ras av att varumärkena i hög grad 
liknar varandra eller omvänt. 

(se punkterna 44—46) 

5. Vid prövningen av en invändning som 
framställts av innehavaren av ett äldre 
varumärke i enlighet med artikel 8.1 b i 
förordning nr 40/94 om gemenskaps
varumärken skall vid bedömningen av 
om ifrågavarande varor eller tjänster 
liknar varandra samtliga relevanta fak
torer som avser förhållandet mellan 
varorna eller tjänsterna beaktas. Bland 
dessa faktorer märks särskilt deras art, 
de tilltänkta köparna, användnings
området samt huruvida de konkurrerar 
med eller kompletterar varandra. 

Avseende jämförelsen av motställda 
varumärken skall helhetsbedömningen 
av förväxlingsrisken, vad gäller de 
aktuella varumärkenas likhet avseende 
bild, ljud eller föreställningsbilden, 
grunda sig på det helhetsintryck som 
varumärkena åstadkommer, i synner
het med hänsyn till deras särskiljande 
och mest framträdande beståndsdelar. 
Det kan härvid inte uteslutas att för
växlingsrisk uppkommer endast av det 
skälet att två varumärken är liklju
dande. 

(se punkterna 51 och 62) 

6. För den tyska allmänheten föreligger 
likhet avseende bild och ljud mellan 
förkortningen ELS, vilken sökts regist
rerad som gemenskapsvarumärke för 
"undervisning, nämligen förmedling av 
undervisning i engelska språket" 
(klass 41 i Niceöverenskommelsen) 
och för "textböcker för undervisning 
och tryckt material, nämligen övnings
böcker för studerande, kataloger, lärar
handledningar, tryckt instruktions
material och planscher och häften 
avsedda för studenter som lär sig eng
elska som andraspråk" (klass 16) och 
det varumärke som utgörs av ett figur
kännetecken som består av förkort
ningen ILS, vilket registrerats tidigare 
i Tyskland för tjänsterna "utveckling 
och organisation av korrespondenskur
ser" (klass 41). 
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Med hänsyn dels till den fullständiga 
likheten mellan tjänsterna "utveckling 
och organisation av korrespondenskur
ser", vilka omfattas av det äldre varu
märket, och "undervisning, närmare 
bestämt förmedling av undervisning i 
engelska språket", vilka omfattas av 
det sökta varumärket, samt likheten 
mellan de ovannämnda tjänsterna "ut
veckling och organisation av kor
respondenskurser" och "textböcker 
för undervisning och tryckt material 
nämligen övningsböcker för studeran
de, kataloger, lärarhandledningar, 
tryckt instruktionsmaterial och plan
scher och häften avsedda för studenter 

som lär sig engelska som andraspråk", 
vilka omfattas av det sökta varumär
ket, dels till graden av likhet mellan 
kännetecknen i fråga, är olikheterna 
mellan kännetecknen i fråga inte till
räckliga för att undanröja risken för 
förväxling hos målgruppen. Att fast
ställa att en sådan risk saknas utgör 
därmed ett åsidosättande av artikel 8.1 
b i förordning nr 40/94 om gemen
skapsvarumärken. 

(se punkterna 68, 73, 75 och 78) 
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