DOM AV DEN 20.4.2005 — MAL T-211/03

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 20 april 2005”

I mal T-211/03,

Faber Chimica Srl, Fabriano (Italien), foretritt av advokaterna P. Tartuferi och
M. Andreano,

sdkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av M. Capostagno och O. Montalto,
bada i egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegangssprak: italienska,
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FABER CHIMICA MOT HARMONISERINGSBYRAN — INDUSTRIAS QUIMICAS NABER (FABER)

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrins 6verklagandenimnd var
Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, Valencia (Spanien),

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans fjarde
overklagandendmnd den 19 mars 2003 (drende R 620/2001-4) avseende ett
invindningsforfarande mellan Faber Chimica Stl och Industrias Quimicas Naber,
SA Nabersa,

meddelar
FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden J. Pirrung samt domarna N.J. Forwood och
S. Papasavvas,

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren J. Palacio Gonzélez,

med beaktande av ansékan som inkom till forstainstansrittens kansli den
13 juni 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
23 september 2003,

och efter att forhandling hallits den 11 januari 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Den 14 november 1997 ingav sékanden, med stéd av radets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgva, omrade 17, volym 2, s. 3), i indrad lydelse, en ansékan om -
registrering av ett gemenskapsvarumérke till Byran fér harmonisering inom den inre
marknaden (varumirken, ménster och modeller) (nedan kallad harmoniserings-
byran).

Det varumirke som registreringsansokan avsag var figurtecknet Faber, vilket aterge
nedan: . .

De varor som registreringsansokan avser ingér i klasserna 1, 2 och 3 i den mening
som avses i Nice6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell
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FABER CHIMICA MOT HARMONISERINGSBYRAN — INDUSTRIAS QUIMICAS NABER (EABER)

Klassificering av varor och tjinster fér varumérkesregistrering, med #ndringar och
tilldgg, och motsvarar, for var och en av dessa klasser, foljande beskrivning:

— Kklass 1: "Kemikalier for industriell och vetenskaplig anvindning; obearbetade
konsthartser; garvimnen; bindemedel fér industriell anvindning”,

— Kklass 2: "Malarfirger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel
mot angrepp pa trd; fargdmnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser;
metaller i folie- och pulverform for malare, dekoratérer, tryckare och
konstnérer”,

— Kklass 3: "Blekningspreparat och andra &mnen for anvindning vid tvitt;
rengorings-, poler-, skur- och slipmedel; tvél; parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
harvardspreparat; tandpulver, -krim och -pastor”,

Denna registreringsansokan offentliggjordes den 11 januari 1999 i Bulletinen for
gemenskapsvarumdrken nr 2/99.

Den 12 april 1999 framstillde Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (nedan kallad
den invéindande parten), med stdd av artikel 42 i forordning nr 40/94, en invindning
mot registrering av gemenskapsvarumdrket. Invindningen avsig samtliga varor som
omfattades av ansdkan om varumiirkesregistrering. Det skil som dberopades till stéd
for invindningen var att det forelag sidan férvixlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i
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férordning nr 40/94. Invindningen grundades pa foljande tva dldre nationella
varumirken, vilka innehas av den invéindande parten:

— ordmirket NABER som registrerats i Spanien under nummer 801 202 fér varor
i klass 1 ("Kemikalier och bindemedel for industriell anviindning, blekmedel,
konsthartser och syntetiska hartser”),

— de tre figurmirkena Naber, grafiskt dtergivna nedan, som registrerats i Spanien
under numren 2 072 120, 2 072 121 och 2 072 122 fér fsljande varor i klass 1
("Kemikalier for industriell, vetenskaplig (med undantag av medicinsk
vetenskap) och fotografisk anvindning, likasd for jordbruk, tradgrdsskétsel
och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; godsel (natur-
och konstgodsel), kemiska sammansittningar for eldslickning; kemiska
preparat for hirdning och 16dning av metaller, kemiska dmnen for konservering
av livsmedel; garvimnen; bindemedel for industriell anvéndning”), 2 ("Farg-
amnen, fernissor och lacker; malarfirger, rostskyddsmedel och skyddsmedel
mot angrepp pi tri; firgimnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser;
metaller i folie- och pulverform for malare, dekoratorer, tryckare och
konstnirer”) och 3 ("Blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid
tviitt; rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel; tvil; parfymer, eteriska oljor,
kosmetika, harvardspreparat; tandpulver, -krim och -pastor samt deodoranter
for personligt bruk”).

Genom beslut av den 23 april 2001 avslog invéndningsenheten invindningen med
motiveringen att det inte fanns nigon visuell likhet, ljudlikhet eller intellektuell
likhet mellan de aktuella varumirkena och att det foljaktligen inte fanns négon
forvixlingsrisk mellan dem.
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Den 25 juni 2001 6verklagade den invindande parten invindningsenhetens
beslut till harmoniseringsbyran med stéd av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 19 mars 2003 (nedan kallat det 6verklagade beslutet), vilket
delgavs sdkanden genom skrivelse av den 3 april 2003, faststillde harmoniserings-
byréns fjarde 6verklagandenimnd invindningsenhetens bedémning att det inte
finns nagon likhet mellan det varumérke som ansokan giller och den invindande
partens dldre figurmiérken. Efter att ha fastslagit att den intellektuella delen i
jimforelsen saknade betydelse i férevarande fall fann 6verklagandenimnden att det
finns en visuell likhet och ljudlikhet mellan det varumérke som ansokan giller och
den invindande partens #ldre ordmirke och att de varor som avses med dessa tva
varumirken &r av liknande slag. Overklagandenamnden bifsll dirfor éverklagandet
delvis och upphévde invindningsenhetens beslut i den delen.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall:

— ogiltigférklara eller dndra det dverklagade beslutet i den del det fastslas att det
finns likheter och séiledes forvixlingsrisk mellan det varumirke ansékan avser
och den inviindande partens ildre ordmiirke,

— férplikta harmoniseringsbyrdn att ersiitta rittegingskostnaderna, inklusive dem
som uppstdtt under det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyrén,
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—  sasom atgird for bevisupptagning forordna om tekniskt sakkunnigutldtande fér
att faststalla att det i spanska spriket inte foreligger nagon fonetisk likhet mellan
orden naber och faber. "

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrétten skall:
— ogilla talan och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Riittslig bedomning

Parternas argument

Sékanden har 3beropat en enda grund, némligen att artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94 har asidosatts.

Sékanden har hirvid gjort gillande att 6verklagandenimnden resonerat motségelse-
fullt nér den i det 6verklagade beslutet gjorde olika bedémningar av likheten mellan
det varumirke som ansokan galler och den invéindande partens éldre varumirken
beroende p& om dessa var figur- eller ordmérken. Det var korrekt av 6verklagande-
nimnden att genom att ligga avgérande vikt vid de aktuella kéinnetecknens visuella
delar finna att det inte finns nagon forvixlingsrisk mellan det varumérke som
ansokan giller och de #ldre figurmirkena (punkterna 14-25 i det overklagade
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beslutet). Det var ddremot fel av éverklagandenimnden att direfter finna att det
finns en sidan risk mellan det nimnda varumirket och den inviindande partens
dldre ordmirke av det sirskilda skilet att det sistnimnda mérket "kan ges varje typ
av grafisk form” (punkt 26 i det 6verklagade beslutet). Genom det resonemanget har
dverklagandenimnden felaktigt grundat sig pd en “potentiell, hypotetisk och
framtida transformation” av det ifrigavarande mirket,

Vad giller jimférelsen av de motstdende kinnetecknen, sdsom de nu ir utformade,
har sokanden gjort gillande att det mellan dem inte finns nagon visuell likhet,
Jjudlikhet eller intellektuell likhet. Enligt s6kanden skall den visuella aspekten anses
vara avgérande vid denna jamforelse pa sa sitt att all forvixlingsrisk skall anses vara
utesluten nér det inte finns nigon visuell likhet.

Sokanden har ocksd ifrdgasatt jimférelsen av de varor som de motstiende
varumérkena avser liksom den helhetsbeddmning av forvixlingsrisken som gjorts
i det dverklagade beslutet, Sokanden har dessutom framfort vissa argument om att
de berdrda foretagen inte konkurrerar med varandra och om att det saknas bevis for
den inviindande partens #ldre varumérkens renommé i Spanien.

Harmoniseringsbyran har hivdat att det 6verklagade beslutet inte #r motsigelsefullt
och att det inte innehéller ndgon felaktig bedsmning. Overklagandenidmnden har
nirmare bestimt gjort en korrekt jimforelse mellan det varumirke som ansokan
géller och de éldre varumérkena nir den gjorde en étskillnad mellan de sistnimnda
beroende pé deras typologi, eftersom denna #r av avgorande betydelse for deras
helhetsintryck. Det dr nimligen obestridligt att de #ldre varumirkena har olika
morfologiska sirdrag, vilket motiverar och #ven gér det nodvindigt att skilda
bedémningar gérs, vilka beddmningar leder till olika resultat.
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Det var dessutom korrekt av éverklagandenimnden att anse att det dldre ordmirket,
som registrerats oberoende av nagon sirskild grafisk form, kan anvéndas i olika
stiliseringsformer, Man kan dérfor inte utesluta att en sidan stilisering anviinds som
gor att mirket, i dess konkreta anvindning, liknar det varumirke som ansékan
galler. :

Vad gller jamférelsen av de motstiende tecknen i forevarande fall, i synnerhet vad
giller den visuella aspekten, anser harmoniseringsbyran att det var befogat av
overklagandenimnden att ta fasta pa att fyra bokstiver (som utgor suffixet aber) av
fem ir identiska och finna att bokstaven E som det varumirke som ansokan géller
inleds med, ger ett svagt intryck samt att varumirkets sirskilda stilisering gor att den
omedelbara begripligheten forsvagas.

\

Vad direfter giller den ljudmissiga aspekten ansluter sig harmoniseringsbyran till
overklagandendmndens bedémning. Samtidigt som 6verklagandenimnden medgav
att det foreligger en skillnad mellan de inledande bokstiverna F och N, vilken
skillnad invindningsenheten felaktigt ansig vara utslagsgivande, ansag den att det
var av storre betydelse att den avslutande gemensamma delen aber var identisk.
Denna bedémning grundas pa vokalernas betydelse, vilkas fonetiska réckvidd
generellt sett #r storre in konsonanternas, i synnerhet i de romanska spraken sisom
spanskan. Vad giller de tva varumirkena ger bokstaven A och suffixet ber upphov
till en ljudklang som i sin helhet &r tyngre och starkare &n de inledande bokstéverna
F eller N.

Harmonieringsbyran har #ven bestritt de argument genom vilka sdkanden har
ifragasatt jamforelsen av de varor som avses med de motstiende varumirkena
liksom den helhetsbedémning av forvixlingsrisken som gjorts i det 6verklagade
beslutet. Harmoniseringsbyran har likasd bestritt skandens argument i friga om att
de berorda foretagen inte konkurrerar med varandra, och om att det saknas bevis for
den invindande partens dldre varumérkens renommé i Spanien.
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Forstainstansrdttens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall det varumérke som ansokan giller inte
registreras, om det — pa grund av att det 4r identiskt med eller liknar det #ldre
varumirket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena #r identiska
eller dr av liknande slag — foreligger en risk att allméanheten frvixlar dem inom det
omrade dir det dldre varumirket ér skyddat.

Enligt fast réttspraxis skall forvixlingsrisken vad giller varornas eller tjéinsternas
kommersiella ursprung avgoras genom att det gérs en helhetsbeddmning, i enlighet
med den uppfattning som den relevanta omsittningskretsen har av de aktuella
tecknen, varorna eller tjinsterna, varvid samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet skall beaktas, sérskilt samspelet mellan tecknens likhet och likheten mellan de
varor eller tjéinster som avses (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i
mdl T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. I1-2821, punkterna 29-33, och dir
angiven rittspraxis).

I férevarande fall &r den invindande partens #ldre ordmirke, som &r det enda som &r
aktuellt i denna tvist, registrerat i Spanien. Det ir saledes Spanien som #r det
omréde som &r relevant vad giller tillimpningen av artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94.

Vad giller avgrénsningen av omsittningskretsen i forevarande fall konstaterar
férstainstansrétten, i likhet med 6verklagandendmnden (punkt 31 i det éverklagade
beslutet), att de varor som avses med den invindande partens éldre ordmiirke ingar i
klass 1 och huvudsakligen ér avsedda fér industrin (“Kemikalier och bindemedel for
industriell anvindning, blekmedel, konsthartser och syntetiska hartser”).
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Vad giller den helhetsbedémning som skall goras av forvixlingsrisken skall man
foljaktligen utga frin den omsittningskrets som huvudsakligen utgdrs av industri-
konsumenter i Spanien. Eftersom dessa dr yrkesmin skall de anses ha en hégre
uppmirksamhetsniva an genomsnittskonsumenten vid valet av de aktuella varorna
(se, for ett liknande resonemang, forstainstansréttens dom av den 9 april 2003 i
mal T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyran — Kolene (NU-TRIDE),
REG 2003, s. 1I-1589, punkt 52, och av den 30 juni 2004 i mal T-317/01, M+M
mot harmoniseringsbyrdin — Mediametrie (M+M EUROdATA), REG 2004,
s. [1-1817, punkt 52).

Mot bakgrund av vad som anforts ovan skall forstainstansritten kontrollera
verklagandendmndens jamforelse mellan dels de motstiende kinnetecknen, dels de
berdrda varorna.

Vad for det forsta giller jamforelsen av de aktuella kénnetecknen gor forstain-
stansritten det allminna papekandet att tvd varumirken #r likartade om det ur
omsittningskretsens synvinkel forekommer &tminstone delvis likhet mellan dem
med avseende pa en eller flera relevanta omstindigheter. Sdsom framgér av
domstolens rittspraxis skall den visuella, ljudmissiga och begreppsmissiga aspekten
betraktas som relevanta omstindigheter (se, for ett liknande resonemang, dom-
stolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997 s. 1-6191,
punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
REG 1999, s. 1-3819, point 25). Av denna rittspraxis framgdr ocksd att
helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumirkenas
visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, skall grunda sig pa det helhetsintryck
som varumdrkena ger, i synnerhet med hénsyn till deras sdrskiljande och mest
framtradande bestandsdelar.

Dessutom har domstolen, i motsats till vad sékanden hivdat om att den visuella
aspekten dr avgorande, ansett att det inte kan uteslutas att forvéxlingsrisk
uppkommer endast av det skilet att tvi varumirken har en fonetisk likhet (se, for
ett liknande resonemang, domen i det i punkt 26 ovan nimnda malet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och forstainstansrittens dom av den 15 januari 2003 i
mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyran — Karlsberg Brauerei
(MYSTERY), REG 2003, s. 11-43, punkt 42).
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I forevarande fall framgér det av det 6verklagade beslutet att Sverklagandendmnden,
efter att ha gjort en bedémning i visuellt och ljudmissigt hiinseende, fann att de
motstdende kiinnetecknen liknar varandra. Det 4r dessutom utrett (se punkt 16 i det
overklagade beslutet som sokanden inte har ifrdgasatt genom férevarande talan) att
de aktuella kiinnetecknen inte kan jimféras i begreppsmiissigt héinseende eftersom
de inte betyder nagot pa spanska,

Vad for det forsta giller den visuella jimférelsen har éverklagandenimnden utgtt
frén principen att ett ordmirke "kan ges varje typ av grafisk form” (punkt 26 i det
overklagade beslutet). Enligt harmoniseringsbyréns inlagor avsig overklagande-
nimnden dirmed att den invindande partens ordmirke eventuellt framdeles kan
anvindas i en stiliserad form si att det grafiskt liknar det varumirke som ansékan
giller.

Sokanden har hivdat att éverklagandendmnden genom det resonemanget felaktigt
grundat sig pd en "potentiell, hypotetisk och framtida transformation” av det
ifrdgavarande varumirket. Enligt sokanden skall man i stillet géra jimforelsen i
forhéllande till hur kéinnetecknet nu ér utformat. Man skall inte spekulera i framtida
éndringar som inte har nigot med den aktuella helhetsbedémningen att gora.
Sokanden har tillagt att om den invindande parten i framtiden skulle &ndra den
grafiska utformningen av sitt varumirke skulle ett annat, sarskilt, och icke skyddat
kéinnetecken uppsta som den inviindande partens kunder inte skulle kiinna igen och
som séledes inte lingre skulle kunna ange dess varors kommersiella ursprung,

Harmoniseringsbyrdn har genmilt att det beddmningskriterium som 6verklagande-
ndmnden anvint sig av dr kint och allmént tillimpat eftersom registrering av ett
varuméirke som endast utgdrs av ett ordmirke ger innehavaren exklusiv och
obegréinsad ritt till en forutbestimd stilistisk utformning av kiinnetecknet. Detta
undergriver pa intet sitt det aktuella i dverklagandenimndens konstaterande i
forevarande fall att forvixlingsrisk foreligger, Figurmirken ér e contrario till sin
natur skyddade uteslutande i den morfologiska form de hade nir de registrerades. I
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forevarande fall &r det just denna morfologiska “fasthet” som sirskiljer den
invindande partens ildre figurmirken pa ett sitt s att det inte kan foreligga nagon
forvaxlingsrisk med det varumirke som ansokan giller.

Férstainstansritten papekar att den visuella jamforelsen i forevarande fall skall goras
mellan ett ordmirke som bestar av ordet naber och ett ssmmansatt figurmirke som
bestar savil av en orddel, nimligen ordet faber, som en grafisk del. Detta
sammansatta figurmirke har beskrivits pa foljande sétt i ansokan om varumérkes--
registrering:

"Beteckningen faber #r skriven med sma tryckbokstiver, dér f:ets Gvre horisontella
streck fortstter ovanfor hela beteckningen och bojer sig nedat 6ver r:ets vertikala
streck utan att beréra det, och dér f:ets undre horisontella streck korsar samma f:s
vertikala streck med en forlingning som bojer sig nedat, sedan fortsitter under hela
beteckningen och slutligen béjer sig uppat for att avslutas framfor r:ets horisontella
streck utan att berora det, varvid hela beteckningen och forldngningarna ar inskrivna
i en ellips.”

Sasom harmoniseringsbyrin med ritta anger pa sin webbplats &r ett ordmirke ett
mirke som uteslutande bestar av bokstéver, ord eller ordsammansittningar som
skrivs med tryckbokstiver i ett standardtypsnitt, utan sarskilda grafiska sirdrag. Ett
figurmirke diremot #r en sirskild framstéllning av ordkinnemdrke eller grafiskt
kiinnemirke eller en kombination av ord- och grafiska bestandsdelar, oavsett om
framstillningen &r i firg eller inte. Ett sammansatt figurmirke bestir av tva eller
flera teckenkategorier, exempelvis genom att bokstéver kombineras med en grafisk
utformning, sisom det varumirke som ansokan giller i forevarande fall.

Med hénsyn till dessa inledande anmérkningar kan forstainstansrétten varken folja
sdkandens eller harmoniseringsbyrans resonemang.

II - 1312



35

36

37

38

FABER CHIMICA MOT HARMONISERINGSBYRAN — INDUSTRIAS QUIMICAS NABER (FABER)

Stkanden gor en felaktig bedémning av det dldre ordmirkets sirdrag genom att i det
endast se ett sirskilt slags figurmirke som getts viss morfologisk utformning.
Sokanden har dessutom begitt ett andra fel nér bolaget underlatit att beakta
orddelen i det sammansatta varumirke som ansékan avser.

Harmoniseringsbyrdn tycks ha gett ordmirket en grafisk bestandsdel, vilket
ordmirket, per definition, saknar. Dessutom har harmoniseringsbyrin anlagt ett
felaktigt perspektiv nir den rittfirdigat det skydd som tillkommer det #ldre
ordmirket med att det i framtiden kan ges den sirskilda form som det sammansatta
varumérke som ansékan avser har,

Vid bedémningen av likheten mellan ett sammansatt figurmirke och ett #ldre
ordmirke ér den grafiska eller stilistiska utformning som det sistnimnda eventuellt
kan komma att ges inte relevant. Under alla forhallanden skall man inte ersitta
bedémningen av likheten med det #ldre ordmirket, som #r det enda relevanta i
férevarande fall, med en bedémning av likheten med en figurbestandsdel som inte
omfattas av det skydd som tillkommer den #ldre registreringen.

I sjiilva verket &r det inte pa grund av att ett dldre ordmdrke i framtiden kan ges en
grafisk form som gor det identiskt med eller liknande ett sammansatt varumirke
som begirs registrerat som registrering skall vigras for det sistnimnda. I stillet &r
skilet att det sammansatta mirket for nérvarande, forutom sin sirskilda figurform,
utgors av en ordbestandsdel som ér identisk med eller liknande den del som det
dldre mérket bestar av. Vid helhetsbeddmningen av forvixlingsrisken kan denna
ordbestandsdel inte anses vara sekundir i forhallande till den andra delen av
kiinnetecknet (se, e contrario, forstainstansrittens resonemang i punkt 50 och
foljande punkter i dom av den 12 december 2002 i mal T-110/01, Vedial mot
harmoniseringsbyran — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. 11-5275).
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I forevarande fall skall man siledes borja med att bedéma den visuella likheten
mellan ordbestindsdelarna naber och faber. Direfter, for det fall sidan likhet
konstateras, skall man préva om den tillkommande grafiska bestandsdelen eller
figurbestandsdelen i det varumirke som anstkan giller, kan utgora en tillrdckligt
sirskiljande bestandsdel for att det i omsittningskretsens dgon inte skall anses
foreligga visuell likhet mellan de motstaende kiinnetecknen (se, for ett liknande
resonemang, domen i det i punkt 38 ovan nimnda mélet HUBERT).

Vad till en bérjan giller den visuella jimforelsen mellan de rena ordbestindsdelarna
faber och naber #r det riktigt att dessa ord har de fyra bokstéverna aber gemensamt.
Att det finns en del som &r gemensam for de tvd jaimforda varumérkena innebir,
sasom overklagandenimnden angett i punkt 18 i det Gverklagade beslutet, inte
nédvindigtvis att denna del &r den mest idgonfallande i de bada varumdrkena.
Bedémningen av om de #r liknande beror siledes huvudsakligen pa den storre eller
mindre betydelse som man tillméter den inledande bokstaven, som skiljer dem t, i
forhallande till de 6vriga fyra slutbokstiverna som de har gemensamt, inte bara med
varandra utan ocksd, enligt de uppgifter sékanden lémnat under det administrativa
forfarandet, med ett stort antal andra varumirken p& den spanska marknaden (se
punkt II i inviindningsenhetens beslut och punkt 4 i det 6verklagade beslutet). Med
hénsyn till sistnamnda omstandighet finner forstainstansritten att detta inte pé ett
klart sitt talar for att nagon av uppfattningarna skulle vara mer korrekt &n den
andra. Forstainstansritten finner siledes att det finns en viss visuell likhet mellan
dessa tvi kinnetecken, utan att denna framstar som sarskilt avgérande.

Vad direfter giller den tillkommande figurbestandsdelen, som endast det varumérke
som ansékan giller har, delar forstainstansrétten invindningsenhetens bedémning
att denna bestindsdel inte skall anses vara av sekundir betydelse eftersom den
"bestdr av en fantasifull sammansittning som kréver en begreppsmissig anstrang-
ning for sammansittningen”. Invindningsenheten anforde sdrskilt att "den
inledande bokstaven F #r starkt stiliserad, dels eftersom den técker hela
ordbestandsdelen genom sin 6vre del, dels eftersom det tvirgiende strecket stryker
under ordbestindsdelen genom att omgirda denna pé undersidan for att slutligen
méta strecket i slutbokstaven R”. Den ellips som inramar denna sammanséttning
forstirker dessutom kraftigt dess sérskilda figurativa aspekt.
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Overklagandenimnden har ocks4 i punkt 27 i det 6verklagade beslutet medgett att
det varumirke som ans6kan giller har en "betydande figurativ aspekt”.

Dessa tvd beddmningar sammantagna inom ramen for helhetsbedémningen av den
visuella likheten leder forstainstansritten till att anse att den tillkommande grafiska
eller figurméssiga bestindsdel som endast det varumérke som ansékan giller har,
utgdr en tillrdckligt sirskiljande bestandsdel for att det inte skall anses foreligga
négon visuell likhet mellan de motstdende kénnetecknen i omsittningskretsens,
vilken utgors av yrkesmin, dgon.

Det var séledes felaktigt av 6verklagandendmnden att i punkt 27 i det 6verklagade
beslutet finna att visuell likhet foreldg mellan de motstiende kinnetecknen, trots
den "betydande figurativa aspekten” i det varumirke som ansokan giller, med
motiveringen att den avslutande delen bestiende av bokstiverna aber var “klart
atskiljbart” déri.

Forstainstansritten framhaller vidare den motsigelsefullhet, som #ven sékanden
papekat, som foreligger mellan denna sista bedémning och den bedémning som
gjorts i punkt 21 i det 6verklagade beslutet, enligt vilken den avslutande delen
bestidende av bokstiverna aber "inte &r sirskilt sirskiljande” i det aktuella
varumdrket.

Vad giller den ljudmissiga jamforelsen anférde invéindningsenheten dels att
omsittningskretsen starkare uppfattar den inledande bokstaven pa grund av att
den & placerad forst, dels att ljudet F klart skiljer sig fran ljudet N. Enligt
invindningsenheten rickte denna enda skillnad for att utesluta all fonetisk likhet
mellan de motstiende varuméirkena.

Overklagandenimnden ansig diremot i punkt 22 i det overklagade beslutet att
denna skillnad inte var avgérande. Namnden anférde att i fonetiskt hinseende var
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orden delade i stavelser och att rostintensiteten, pa grund av betoningen, i synnerhet
pa spanska, okar pa vokalerna inom en stavelse. I forevarande fall ljuder bokstaven A
starkare #n den inledande konsonanten i den inledande stavelsen i orden naber och
faber. Eftersom den andra stavelsen, ber, dessutom #r identisk i de tva orden fann
overklagandenimnden att det finns viss fonetisk likhet mellan de motstiende
kiinnetecknen.

Utan att det dr nédvindigt att forordna om det sakkunnigutlatande som sékanden
onskat for att vederligga detta péastiende finner forstainstansritten att det
obestridligen finns en viss fonetisk likhet mellan de motstdende kinnetecknen.
Aven om man tar hinsyn till den betoning som overklagandendmnden papekat &r
denna likhet inte tillrickligt stor for att neutralisera den fonetiska skillnad som
uppstir genom den inledande bokstaven eftersom, sasom invéndningsenheten
anmirkt, de ljud som skapas av konsonanterna F och N klart skiljer sig at.

Konsonanten F ér namligen tonlés, vilket innebér att konsonanten uttalas utan
stimbandsvibration, till skillnad frin konsonanten N, vilken &r tonande. Vidare &r
konsonanten F frikativ, vilket innebir att uttalet ger visst intryck av friktion, medan
konsonanten N #r nasal, vilket med andra ord innebir att uttalet ger intryck av
resonans. )

Med hinsyn till att omsittningskretsen #r specialiserad och har en hogre
uppmirksamhetsnivi 4n genomsnittskonsumenten récker denna fonetiska skillnad
mellan de tvd motstiende kiinnetecknen och framfor allt den visuella skillnaden som
foljer av den betydande figurmassiga karaktéren hos ett av dem for att man efter en
helhetsbedémning skall sluta sig till att de tecken som de aktuella varumérkena
bestar av, vart och ett betraktade i sin helhet och med sirskilt beaktande av deras
sarskiljande och framtridande delar, inte liknar varandra.
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Av ovanstdende framgar att ett av de nédvindiga villkoren for att tillimpa artikel 8.1
b i férordning nr 40/94 inte 4r uppfyllt.

Sokandens yrkanden skall sdledes bifallas pad den grunden att artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 har asidosatts. Anledning saknas att jaimfora de aktuella varorna
eller att prova de 6vriga argument som sékanden framfort.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats.

I enlighet med artikel 136.2 i rittegangsreglerna skall nodvindiga kostnader som
parterna haft for forfarandet vid 6verklagandenimnden betraktas som ersitt-
ningsgilla kostnader.

Sokanden har yrkat att harmoniseringsbyran skall forpliktas att ersitta rittegéng-
skostnaderna, inbegripet de nédvindiga kostnader som sdkanden haft for
forfarandet vid 6verklagandenimnden. Eftersom harmoniseringsbyran har tappat
miélet, skall sokandens yrkande bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar
FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)
foljande dom:

1) Det beslut som fattats av fjirde éverklagandenimnden vid Byrén for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) den 19 mars 2003 (drende R 620/2001-4) ogiltigforklaras i den
del beslutet innebir bifall pa den inviindning som framforts av innehavaren
av det spanska ordmiirket NABER.

2) Svaranden skall ersiitta riittegingskostnaderna.

Pirrung Forwood Papasavvas
Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 20 april 2005.

H. Jung J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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