GRUPO EL PRADO CERVERA MOT HARMONISERINGSBYRAN — HERITIERS DEBUSCHEWITZ (CHUFAFIT)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (forsta avdelningen)
den 6 juli 2004*

I mal T-117/02

Grupo El Prado Cervera, SL, Valencia (Spanien), foretriitt av P. Koch Moreno,
avocat,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, ménster och
modeller), foretrddd av J. F. Crespo Carrillo och G. Schneider, bada i egenskap av
ombud,

svarande,
* Rittegingssprak: tyska.
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dir motparten i forfarandet infor dverklagandendmnden vid harmoniseringsbyran,
intervenient vid forstainstansritten, var

Helene Debuschewitz m.fl,, i egenskap av arvtagare till Johann Debuschewitz,
Résrath-Forsbach (Tyskland), foretridda av E. Krings, avocat,

angiende en talan om ogiltigforklaring av forsta overklagandendmnden vid
harmoniseringsbyrins beslut av den 12 februari 2002 (drende R 798/2001-1),
. angende ett invindningsférfarande mellan Grupo El Prado Cervera, SL, och
Johann Debuschewitz,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (férsta avdelningen)

sammansatt av ordforanden B. Vesterdorf samt domarna P. Mengozzi och
M. E. Martins Ribeiro,

justitiesekreterare: byradirektoren 1. Natsinas,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 9 mars 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Johann Debuschewitz ingav den 18 december 1998 en ansokan om gemenskaps-
varumirke till Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken,
ménster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyran) med stod av radets
férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgiva, omride 17, volym 2, s. 3), i &ndrad
lydelse.

Det varumérke som registreringsansokan avser var ordmirket CHUFAFIT.

De varor som registreringsansékan avsdg omfattas av klasserna 29 och 31 i
Nice6verenskommelsen av den 15 juni 1957 om Klassificering av varor och tjinster
for varumirkesregistrering, med dndringar och tilligg, och motsvarar, for var och en
av klasserna, foljande beskrivning:

— klass 29 : "Bearbetade nétter”

— klass 31 : "Farska notter”,
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Ansékan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdirken nr 69/1999 av den
30 augusti 1999.

Den 29 november 1999 framstillde bolaget Grupo El Prado Cervera, SL (tidigare
Compaiiia Derivados de Alimentacion, SL), sokande vid forstainstansritten, en
invindning med stod av artikel 42 i férordning nr 40/94. Invindningen riktades mot
registrering av det varumérke som ansékan géller for alla de varor som avsags med
varumiirkesansokan, Det skil som &beropades till stod for invindningen var att det
forelag en forvixlingsrisk i enlighet med artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.
Invindningen grundades pa att det fanns tvd dldre nationella varumirken
registrerade i Spanien. Det forsta varumérket, som registrerades den 4 februari 1994
under nr 1 778 419, ir ordmirket CHUFI som avser en rad varor som omfattas av
klass 29, namligen "kott, fisk, fjaderfa och vilt; kottextrakt; konserverade, torkade
och tillagade frukter och grénsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; agg, mjolk och
mjolkprodukter; #tliga oljor och fetter”. Det andra varumirket, vars registrering i
Spanien under nr 2 063 328 gar tillbaka till den 5 maj 1997, &r foljande figurmérke:

Detta varumarke ticker en rad varor i klass 31, ndmligen “jordbruks-, tradgards- och
skogsbruksprodukter samt spannmdl, ¢j ingéende i andra klasser; levande djur;
farska frukter och gronsaker; froer och utsiden, levande plantor, vixter och
blommor; djurfoder; malt”.

Genom beslut av den 11 juli 2001 avslog harmoniseringsbyrin invéndningen i sin
helhet av foljande skal. De varor som avses med det varumérke som ansékan géller
4r forvisso identiska med dem som skyddas genom sokandens dldre nationella
varumirken. Det finns dock visuella, fonetiska och begreppsmissiga skillnader
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mellan det tecken som ansdkan om registrering som gemenskapsvarumirke giller
och sékandens dldre nationella varumérken, vilka skillnader gor det mdojligt att
utesluta forvixlingsrisk hos den spanska allmiinheten.

Den 31 augusti 2001 Gverklagade sékanden invindningsenhetens beslut
till harmoniseringsbyrdn med stdd av artikel 59 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 12 februari 2002 (nedan kallat det ifragasatta beslutet) avslog
forsta 6verklagandenimnden &verklagandet och faststillde invandningsenhetens
beslut med samma motivering.

Overklagandendmnden ansig i huvudsak att varumérkena, trots att varorna var
identiska, inte var identiska eller sa lika att de kunde ge upphov till forvaxlingsrisk,
Overklagandenimnden fann att &ven om de motstiende kiinnetecknen hade
stavelsen chu gemensam forelag visuella och fonetiska skillnader i frdga om antalet
stavelser och deras uttal (punkt 18 i det ifrigasatta beslutet). Vidare fann
overklagandenimnden, i fraga om den begreppsmissiga jimforelsen, att den
gemensamma besténdsdelen chuf, som i Spanien leder tanken till begreppet chufa,
vilket betyder jordmandel och anvinds for att tillreda drycken horchata (jord-
mandelmjlk), var direkt knuten till jordmandeln och inte i sig gjorde det mojligt att
wrskilja tecknen sisom varumirken och inte heller att skilja pa varumirkena
sinsemellan. Overklagandenimnden fann ddremot att det inom ramen fér en
helhetsbeddmning av varumirkena var de avslutande bestindsdelarna i de
motstiende kdnnetecknen som gjorde att dessa tecken for konsumenten utmirkte
sig som varumirken. Enligt éverklagandenimnden var dessa bestandsdelar till-
réckligt olika for att undvika en férvixling, &ven hos en ouppmarksam konsument
(punkterna 19 och 20 i det ifrigasatta beslutet).
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Forfarande och parternas yrkanden

Genom en ansokan avfattad pa spanska, som ingavs till forstainstansréttens kansli
den 15 april 2002, har sékanden véckt forevarande talan.

Genom skrivelse av den 3 maj 2002 motsatte sig andra parten vid harmoniserings-
byran, med stod av artikel 131.2 forsta stycket i forstainstansrattens rittegangs-
regler, att spanska skulle vara réttegéngssprak vid forstainstansritten och hemstéllde
att tyska skulle vara rittegingssprak.

Med stod av artikel 131.2 tredje stycket i rittegangsreglerna beslutade forstainstans-
ritten, med tillimpning av artikel 115.1 i forordning nr 40/94 att tyska skulle vara
rittegingssprak.

Harmoniseringsbyran ingav sin svarsinlaga till fOrstainstansréttens kansli den
7 oktober 2002, och andra parten vid harmoniseringsbyrdn ingav sin den
16 september 2002.

P4 grundval av referentens rapport beslutade forstainstansrétten (forsta avdel-
ningen) att inleda det muntliga forfarandet.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pa forstainstansrittens fragor vid
forhandlingen den 9 mars 2004, med undantag av Helene Debuschewitz mfl,,
som inte instéllde sig.
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Sokanden har yrkat att férstainstansritten skall

— faststalla att det ifrdgasatta beslutet strider mot artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 och ogiltigforklara detsamma,

— faststiilla att det finns en forvixlingsrisk mellan gemenskapsvarumaérket
CHUFAFIT, som registreringsansokan giller for klasserna 29 och 31, det
spanska varumérket nr 1778 419 CHUFI, som skyddar varor i klass 29, och det
spanska figurmirket nr 2 063 328 CHUFI, som skyddar varor i klass 31;

— avsld ansbkan om registrering som gemenskapsvarumirke nr 1 021 229
CHUFAFIT for klasserna 29 och 31, och

— forplikta harmoniseringsbyran och, i férekommande fall, andra parten vid
harmoniseringsbyrén, att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.
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Helene Debuschewitz m.fl. har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Rittslig bedomning

Genom sin talan har sokanden yrkat att forstainstansritten dels skall véigra registrera
det gemenskapsvarumirke som anstkan gller, dels skall ogiltigforklara det
ifrgasatta beslutet.

Yrkandet att forstainstansritten skall vigra registrera det gemenskapsvarumdrke
som ansoékan giller

Som tredje yrkande tycks sokanden i huvudsak ha yrkat att forstainstansritten skall
forplikta harmoniseringsbyrdn att végra registrera det varumirke som anstkan
géller.

Férstainstansrétten erinrar i detta hinseende om att harmoniseringsbyran i enlighet
med artikel 63.6 i férordning nr 40/94 skall vidta de &tgarder som krévs for att folja
gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer darfor inte pa forstainstansritten att
rikta foreligganden till harmoniseringsbyrén. Det dligger ndmligen harmoniserings-
byrén att ritta sig efter domslutet och domskélen i denna dom (forstainstansrittens
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dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyrén (Giroform), REG 2001, s. 1I-433, punkt 33, av den 27 februari
2002 i mal T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyra, (EUROCOOL),
REG 2002, s. II-683, punkt 12, och av den 3 juli 2003 i mal T-129/01, José Alejandro
mot harmoniseringsbyran, Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. 11-2251).
Sokandens tredje yrkande skall dirfor avvisas.

Yrkandet att det ifrdgasatta beslutet skall ogiltigforklaras

Som férsta och andra yrkanden har sékanden i huvudsak yrkat att det ifrigasatta
beslutet skall ogiltigférklaras. Till stéd for sin talan har sékanden aberopat en enda
grund, ndmligen att artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 har asidosatts. Denna grund
bestar av tvd delar. Den forsta delen 4r att det i det ifrigasatta beslutet inte har
beaktats att det spanska varumirket CHUFI 4r allmint kiint och vilrenommerat
liksom att det har hog sérskiljningsférmaga. Den andra delen &r att bedémningen att
det inte foreligger ndgon forvixlingsrisk mellan de motstdende kinnetecknen ir
felaktig.

Férstainstansrétten papekar inledningsvis att sokanden, efter den invindning om
réttegdngshinder som harmoniseringsbyrdn framfort i sina inlagor, vid forhand-
lingen franfoll den forsta delen av sin grund, vilket forstainstansvitten forde till
forhandlingsprotokollet.

Forstainstansratten skall saledes préva huruvida dverklagandeniamndens bedémning
i det ifrigasatta beslutet att det inte finns nagon forvixlingsrisk mellan de
motstdende kénnetecknen #r felaktig.

II - 2083



26

27

28

29

DOM AV DEN 6.7.2004 — MAL T-117/02

Parternas argument

Sékanden har hivdat att de tva motstiende kinnetecknen har visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter som borde ha lett forsta overklagandenidmnden till
slutsatsen att det foreligger en forvéxlingsrisk.

For det forsta, vad giller de motstiende kénnetecknens visuella likheter, har
sékanden gjort gallande att varumérket CHUFI praktiskt taget &r identiskt med den
inledande delen av mirket CHUFAFIT. Eftersom allménheten huvudsakligen
uppmirksammar den inledande delen av ett gemenskapsvarumirke dr de tva
varumirkena foljaktligen visuellt lika. Stkanden har &ven understrukit att
konsumenten litt associerar de tvAd motstiende varumdrkenas ursprung till ett
och samma foretag eftersom innehavare av allmint kinda varumérken pa
livsmedelssektorn ofta anvinder den inledande delen av sina varumirken for att
skapa andra varumérken med samma inledande del.

Sékanden har vidare hivdat att gemenskapsvarumirket CHUFAFIT, som anstkan
giller, inte skiljer sig fonetiskt fran varumirket CHUFI eftersom det terger det
sistnamnda helt och hallet. Enligt sékanden forbisag éverklagandendmnden, nér den
undersokte de tva tecknens stavningsstruktur, att varumirket CHUFI helt och hallet
ingdr i tecknet CHUFAFIT. Sokanden har tillagt att forvixlingsrisken forvérras
genom att det dldre varumirket aterges i det tecken som ansokan géller.

P4 det begreppsmissiga planet slutligen anser sékanden att om varumérkena CHUFI
och CHUFAFIT leder tanken till begreppet chufa, den ingrediens som jord-
mandelmjolk framstills av, borde detta forhllande pé grund av den gemensamma
bestandsdelen chuf ha lett éverklagandenimnden till slutsatsen att det finns en
forviixlingsrisk mellan de tva varumérkena. S6kanden har dessutom papekat att det
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ifrdgasatta beslutet inte #r forenligt med harmoniseringsbyrans avgorande i 4rendet
FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3). I det beslutet fann den tredje 6verklagande-
némnden att det foreldg en begreppsmissig likhet pa grund av att de tva motstaende
varumirkena hade samma innebérd och 13g néra det spanska begreppet flexion.

Sokanden anser for Gvrigt att det i det ifrdgasatta beslutet inte har tagits hénsyn till
konsumenternas liga uppmirksamhetsniva, vilken borde ha beaktats for att avgora
huruvida likheten mellan de tvé varumirkena kan ge upphov till forvixlingsrisk, Nér
det giller varumérken vilka skall sirskilja livsmedel eller masskonsumtionsvaror
skall man utga frén den ouppmirksamme genomsnittskonsumenten., I férevarande
fall & denne konsument enligt s6kanden, nir han utfor sina inkép, benigen att
associera det varumaérke som ansékan géller till det dldre varumirket CHUFI, det vill
sdga varumdrket for den i Spanien mest silda jordmandelmjotken. CHUFI ingér helt
och héllet i tecknet CHUFAFIT och dess inledande fonem sammanfaller med det
nimnda tecknets inledande fonem.,

Efter att ha anmiérkt att sokanden inte har ifrigasatt 6verklagandenimndens
bedémning att de varor som de tvd varumirkena avser #r identiska har harmoni-
seringsbyrdn genmilt att det var korrekt att genom det ifrigasatta beslutet avsla
invéndningen efter en visuell, fonetisk och begreppsmissig bedémning av de
motstdende tecknen. Harmoniseringsbyran anser i huvudsak att de motstiende
tecknen dr visuellt och fonetiskt olika, i synnerhet pa grund av att deras
stavningsstruktur skiljer sig at, Harmoniseringsbyrén har vidare, pa det begrepps-
méssiga planet, gjort gillande att bestandsdelen chuf, som hos den spanska
allménheten leder tanken till ingrediensen chufa, &r beskrivande fér de varor som
skyddas av de tvd varumirkena. Tecknens sérskiljande formaga ligger foljaktligen,
enligt harmoniseringsbyrén, inte i prefixet chuf utan snarare i de tvé pahittade
tecknens avslutande delar: For tecknet CHUFI &r det "i” som har tillagts och for
tecknet CHUFAFIT dr det "afit” som tillagts. Det #r #ven pi grund av att
bestdndsdelen CHUF ar av beskrivande karaktdr som s¢kanden, enligt harmoniser-
ingsbyrén, inte kan ha monopol p4 en sddan bestandsdel for de varor som #r aktuella
i forevarande fall och inviinda mot att ett gemenskapsvarumirke som innehaller en
sddan bestandsdel skall registreras.
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I fraga om argumentet angiende den tredje dverklagandenédmndens beslut i drendet
FLEXICON/ELEXON, har harmoniseringsbyrin medgett att de tvd dverklagande-
nimndernas stillningstagande vid en forsta anblick skiljer sig at. Harmoniserings-
byrin anser emellertid att fragan huruvida forvaxlingsrisk foreligger, med
jakttagande av gemenskapsrittspraxis, skall avgoras frén fall till fall. Harmoniser-
ingsbyran har i detta hinseende papekat att det finns en avgorande skillnad mellan
srendet FLEXICON/FLEXON och forevarande fall. Medan de inledande delarna
(flex) och de avslutande delarna (on) var identiska i det f6rsta fallet #r det endast den
inledande delen chuf som 4r gemensam i forevarande mal.

Harmoniseringsbyran har slutligen bestritt sdkandens pdstdende att de aktuella
varorna (firska nétter, bearbetade nétter och jordmandelmjolk) &r masskonsum-
tionsvaror eller atminstone varor som kan jimforas med 6l, vin eller andra
alkoholhaltiga drycker. Enligt harmoniseringsbyran finner konsumenten inte nigon
specialavdelning for dessa varor. Harmoniseringsbyran anser under alla férhallanden
att en skiligen uppmirksam och upplyst genomsnittskonsument som har fattat
beslutet att kopa de aktuella varorna kan gora étskillnad pd de bada varumérkena.
Stalld infor dessa tva svaga mirken associerar konsumenten snarare bestdndsdelen
chuf till ingrediensen chufa, 4n till ett av de tvé varumérkena. Att hivda motsatsen
skulle enligt harmoniseringsbyran innebéra att innehavaren av ett varumdrke sisom
CHUFI, som beskriver varan chufa, och som precis uppnar den sérskiljningsforméga
som krivs for att overvinna provningen av de absoluta registreringshindren, fick
monopol pi alla andra varumérken som innehéller bestandsdelen chuf, avseende
ingrediensen chufa.

Helene Debuschewitz m.fl. har framfort tvivel rorande huruvida de aktuella varorna
4r identiska, Diremot har de hénvisat till samtliga harmoniseringsbyréns argument
avseende jamfdrelsen av de motstaende tecknen.

Férstainstansrittens bedomning

Férstainstansritten erinrar till en borjan om att det varumérke som ansékan giller
enligt artikel 8. 1 b i forordning nr 40/94 inte skall registreras om innehavaren av ett
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dldre varumirke framstiller en invindning och varumirket "pa grund av att det #r
identiskt med eller liknar det #ldre varumirket och de varor eller tjdnster som
omfattas av varumirkena #r identiska eller #r av liknande slag — [och det didrfor]
foreligger en risk att allméinheten férvixiar dem inom det omrade dir det dldre
varumérket dr skyddat”, Det anges vidare att forvixlingsrisken "inbegripe[r] risken
for att varumirket associeras med det dldre varumirket”.

I férevarande fall &r det utrett att de &ldre varumirkena #r registrerade i Spanien,
Vid beddmningen av de villkor som avses i foregiende punkt &r det foljaktligen
allméinheten i denna medlemsstats uppfattning som skall beaktas. Malgruppen
utgors foljaktligen av en spansktalande allménhet.

Enligt domstolens rittspraxis angaende tolkningen av ridets direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar
(EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgava, omrade 13, volym 17, s. 178) och
fOrstainstansrittens rittspraxis angaende forordning nr 40/94, kan det foreligga en
risk for forvixling om det finns en risk att allméinheten kan tro att varorna eller
tjdnsterna i friga kommer fran samma foretag, eller i forekommande fall frén foretag
med ekonomiska band (domstolens dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97,
Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i méal C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, férstainstansrittens dom
av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrin —
Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. 11-4359, punkt 25, och av den 22 oktober 2003 i
maél T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix),
REG 2003, s. 1I-4625, punkt 39),

Risken fér forvixling hos allménheten skall bedémas genom en helhetsbedémning
med hénsyn till samtliga relevanta omstindigheter 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 mélen Canon, punkt 16; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG
2000, s.. 1-4861, punkt 40, samt domarna i de ovannémnda malen Fifties, punkt 26,
och Starix, punkt 40).
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Denna helhetsbeddmning forutsiitter ett visst samspel mellan de omsténdigheter
som beaktas och, i synnerhet, varumérkenas likhet och likheten mellan de varor eller
tjanster som de avser. Saledes kan en lig grad av likhet mellan de varor eller tjanster
som avses kompenseras av att varumirkena i hog grad liknar varandra eller vice
versa. Samspelet mellan dessa omstéindigheter har uttryckts i sjunde skalet i
férordning nr 40/94, enligt vilket begreppet likhet skall tolkas med hinsyn till risken
for forvixling, vilken i sin tur beror pé ett flertal faktorer och miéste beddmas sérskilt
mot bakgrund av i hur hog grad varumirket dr kint pa marknaden, vilken
associering det anvinda eller registrerade kinnetecknet ger upphov till och graden
av likhet mellan mirket och tecknet samt mellan de varor eller tjinster som avses
(domen i det ovanniamnda malet Starix, punkt 41).

Slutligen har det intryck som varumirket gor hos genomsnittskonsumenten av den
kategori vara eller tjinst som 4r i frdga avgorande betydelse vid helhetsbeddmningen
av risken for forvixling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumirke som en helhet och #gnar sig inte &t att undersoka dess olika detaljer
(domarna i de ovannamnda malen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning forvintas den bertrda
produktkategorins genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst. Hansyn skall dock dven tas till det faktum att
genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att gora en direkt jamforelse mellan
de olika varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar bild som han har i minnet.
Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmérksamhet kan variera
beroende pa vilken kategori av varor eller tjénster det dr frdga om (domen i det
ovannimnda malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Betriffande vilken konsument som skall anvindas som rikimirke finner
forstainstansritten att eftersom de varor som avses av det gemenskapsvarumérke
som ansokan giller utgdrs av livsmedel for direktkonsumtion, i synnerhet som
huvudbestindsdel i jordmandelmjélk (pa spanska, ” horchata ”), och sdkandens dldre
varumirken &r skyddade i Spanien, utgdrs den malgrupp som bedémningen av
huruvida forvixlingsrisk foreligger skall avse av genomsnittskonsumenten i denna
medlemsstat.
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Férstainstansritten kan inte instdimma i sékandens kritik att 6verklagandenimnden i
det ifrdgasatta beslutet inte har tagit hénsyn till konsumentens liga uppmirksam-
hetsnivad. Aven om o6verklagandenimnden inte har angett huruvida de aktuella
varorna hor till kategorin masskonsumtionsvaror, sisom sékanden har hiavdat, har
den emellertid i punkt 20 i det ifrigasatta beslutet slagit fast att tecknen var
tillrdckligt olika for att forhindra att forvéixling uppstar, &ven hos en ouppmarksam
konsument. Inom ramen fér sin helhetsbedémning av risken for forvixling mellan
de motstdende tecknen har &verklagandenimnden saledes hinfort sig till en
konsument med en ldg uppmérksamhetsniv for att avgora huruvida det kan finnas
risk for forvixling hos en sidan konsument.

Vad giller jamforelsen av varorna finner forstainstansritten att de varor som avses
av det varumérke som ansékan giller, nimligen ”bearbetade nétter” och "firska
nétter”, vilka omfattas av klasserna 29 respektive 31, utgér en del av den mer
omfattande varukategori som ticks av de #ldre varumirkena och som omfattas av
samma Kklasser. S6kanden har inte heller ifrgasatt dverklagandenimndens bedém-
ning (punkterna 12 och 13 i det ifrdgasatta beslutet) att de varor som avses i ansékan
om registrering som gemenskapsvarumirke och de varor som skyddas genom de
dldre varumdérkena #r identiska. De aktuella varorna skall siledes anses vara
identiska,

I friga om jamforelsen av de motstiende tecknen framgér det av domstolens och
forstainstansriittens rittspraxis att helhetsbedémningen av risken for forvixling, vad
giller de aktuella varumérkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, skall
grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, bland annat med hinsyn till
deras sirskiljande och dominerande bestindsdelar (domarna i de ovannimnda
médlen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, samt
forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van
Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
REG 2003, s. 11-4335, punkt 47).
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I forevarande fall papekar forstainstansritten att 6verklagandenémnden har jAmfort
det ordmirke som ansékan giller med sékandens dldre varumirke registrerat under
nummer 1 778 419. Overklagandenimnden har begrinsat sin provning av
forvixlingsrisken mellan det ordmirke som ansékan giller och sokandens
figurmérke (registrerat under nr 2 063 328) till orddelen i det nimnda varumérket.
Detta tillviigagingssitt ar korrekt. Orddelen i sokandens dldre figurmérke framstar
som den dominerande bestandsdelen i detta tecken, en bestandsdel som ensam kan
formedla en bild av detta varumirke som malgruppen behaller i minnet. De andra
delarna i varumirket, det vill sédga det avbildade avldnga glaset placerat mitt i
bokstaven u i figurmérket, dr darfér forsumbara i helhetsintrycket (forstainstans-
rattens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01, Matratzen Concord mot
harmoniseringsbyrin — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 11-4335,
punkt 33). Forstainstansritten papekar for ovrigt att varken sokanden eller andra
parten vid harmoniseringsbyran har ifrigasatt overklagandenimndens tillvigagangs-
sitt.

Férstainstansritten skall dock, genom en visuell, fonetisk och begreppsmissig
jaimforelse mellan de motstaende tecknen, préva huruvida 6verklagandendmnden
hade skal att anse att det inte foreligger nigon forvixlingsrisk mellan de aktuella
varumérkena.

Overklagandenamnden har i ett sammanhang gjort en visuell och fonetisk
jamforelse av de motstéende tecknen. Den fastslog foljande:

» Aven om tecknen i visuellt och fonetiskt héinseende har den forsta stavelsen CHU
gemensam #&r varumirkena CHUFL och CHUFAFIT, sett i ett helhetsperspektiv,
visuellt olika. De skrivs olika. De #ldre varumirkena bestdr av tva stavelser, medan
det gemenskapsvarumirke som ansokan galler bestdr av tre. Tecknet CHUTIT &r
kortare och, sett i sin helhet, fonetiskt mer vélljudande, genom de framtridande
vokalerna U-I, &n tecknet CHUFAFIT, som avslutas mer abrupt genom stavelsen FIT
niir det uttalas och som bestir av tre vokaler som tillsammans ger ljudet U-A-L"
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I friga om den visuella jimforelsen finner forstainstansritten att de motstiende
tecknen inte bara har prefixet chuf gemensamt utan ocksa bokstaven i. Dessa tecken
har siledes fem gemensamma bokstéiver, varav fyra utgér deras inledande del. De
motstéende tecknen uppvisar dock flera visuella skillnader som konsumenten, med
hénsyn till att de nimnda tecknen inte #r sd linga, kan uppmirksamma i samma
grad som den inledande delen. Ordtecknen skrivs olika och bestir av olika antal
bokstaver, nimligen fem bokstdver vad giller sokandens #ldre bokstéver och atta
bokstiver vad giller det gemenskapsvarumirke som ansbkan giller. Tecknens
stavningsstruktur skiljer sig siledes &t eftersom soékandens &ldre varumirkens
struktur dr mycket kort. Dessutom bidrar den centrala placeringen av bok-
stavskombinationen f, a och f i det gemenskapsvarumirke som ansokan giller och
férekomsten av bokstaven t i slutet till att det varumérke som ansokan giller ger ett
annat visuellt intryck 4n s6kandens #ldre varumirken. Inom ramen for den visuella
bedémningen av samtliga tecken #r dessa skillnader foljaktligen, #ven om de inte &r
betydande, tillrickliga for att utesluta visuell likhet mellan de motstiende tecknen.

Vad giller den fonetiska jamforelsen ér dverklagandenimndens bedémning korrekt.
Det skall visserligen framhallas att de motstaende tecknen har dels en identisk
stavelse, chu, och dels ett delvis likt suffix, namligen fi i de #ldre varumérkena och fit
i tecknet CHUFAFIT. Férstainstansritten erinrar emellertid om att de motstiende
tecknens stavningsstruktur skiljer sig 4t genom att de &ldre varumirkena har tva
stavelser (chu och fi) och det gemenskapsvarumirke som ansokan giller har tre
stavelser (chu, fa och fit). Sdsom 6verklagandenimnden och harmoniseringsbyran
har papekat skall enligt de spanska betoningsreglerna den sista stavelsen fit i det
varumérke som ans6kan giller avslutas abrupt med bokstaven t, som aterfinns i
denna betonade stavelse, och hela betoningen faller foljaktligen p& den. Denna
betoning medfor saledes en fonetisk skillnad vad giller uttalet i forhallande till den
sista stavelsen fi i de dldre varumérkena. Aven om tecknet CHUFI helt innesluts i
tecknet CHUFAFIT ér detta dtergivande inte fullstindigt eftersom de tva stavelserna
som utgdr det dldre varumérket CHUFI har separerats i tecknet CHUFAFIT genom
bokstéverna f och a. Att dessa bokstaver har férts in mellan den férsta gemensamma
stavelsen och de motstiende tecknens suffix ger ett annat fonetiskt intryck dn de
dldre varumérkena. Av samtliga dessa fonetiska skillnader féljer att det ofullstindiga
atergivandet av tecknet CHUFI i det tecken som utgor det varumirke som ansékan
giller inte innebir att de motstiende tecknen #r fonetiskt lika.

II - 2091



50

51

52

53

DOM AV DEN 6.7.2004 — MAL T-117/02

Vad giller den begreppsméssiga jamforelsen har overklagandenimnden i huvudsak
funnit att bestandsdelen chuf, som dr gemensam for de motstiende tecknen och
som leder tanken till jordmandel (chufa, p& spanska), beskriver den vara av vilken
drycken horchata (jordmandelmjolk) framstills och kan saledes inte skilja
varumirkena at. Overklagandenimnden har medgett att det &r en gemensam
svaghet hos de béda tecknen och anser att, inom ramen for en jimforelse av de
motstiende tecknen, &r varumirkenas inledande del av mindre betydelse &n deras
avslutande delar, vilka gor det mojligt for konsumenten att uppfatta att dessa ord &r
varumérken och inte beskrivande uttryck.

Férstainstansritten papekar i detta hénseende att malgruppen i allménhet inte
uppfattar en beskrivande bestdndsdel som utgdr en del av ett sammansatt
varumirke som en sirskiljande bestdndsdel, som dominerar det intryck som detta
ger (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet BUDMEN,
punkt 53, se dven forstainstansrittens dom av den 18 februari 2004 i mal T-10/03,
Koubi mot harmoniseringsbyran — Flabesa (CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719,
punkt 60).

I frevarande fall har sékanden, dven om den medgett att deras varumérken CHUFI
begreppsmissigt leder tanken till jordmandel (chufa pa spanska), hivdat att dess
varumirken kan ha sirskiljningsformaga pa grund av det renommé de har forvérvat
i Spanien eller pa grund av att de ar allmint kinda dér. Sdsom har konstaterats i
punkt 24 ovan avstod sékanden vid forhandlingen fran att gora géllande sina
varumirkens renommé eller det forhallande att de #r allmént kinda.

Forstainstansritten konstaterar att prefixet chuf, som &r gemensamt for de
motstiende tecknen, beskriver jordmandel, som pa spanska spraket heter chufa,
och som i forevarande fall anviinds for att framstilla den populéra dryck, kénd under
namnet horchata (jordmandelmjslk), som sokanden siljer sérskilt i Spanien. Genom
det helhetsintryck som de motstaende tecknen ger skulle malgruppen foljaktligen
uppfatta bestindsdelen chuf som en beskrivande del avseende de varor som de
motstiende tecknen avser och inte som en bestandsdel som gor det mojligt att
urskilja dessa varors kommersiella ursprung. Bestindsdelen chuf saknar saledes
sirskiljningsformaga och skall inte anses som en dominerande bestandsdel i det
helhetsintryck som de motstiende tecknen ger.
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s¢ Didremot & det, sasom harmoniseringsbyrén har anfért, inom ramen for det
helhetsintryck som de motstiende intressena ger, de avslutande delarna av dessa
tecken som gér det mdjligt fér malgruppen att uppfatta de sistnimnda som
péhittade uttryck och inte enbart som beskrivande sidana. Det skall emellertid
framhallas att ur begreppssynpunkt har varken suffixet fit i det gemenskapsvaru-
mérke som ansdkan giller eller bokstaven i i sbkandens #ldre varumsrken nigon
bestimd betydelse pa spanska. P4 det begreppsmissiga planet saknar siledes
jimférelsen av dessa bestandsdelar betydelse. De visuella och fonetiska skillnaderna i
dessa bestandsdelar 4r inte desto mindre tillréickliga for att i helhetsbedémningen av
de motstédende tecknen utesluta risk fr att malgruppen férvixlar dessa tecken. Om
man dessutom skulle anta, sasom sékanden &beropade forst vid forhandlingen, att
suffixet fit i det varumirke som ansékan gller hinvisar till den engelska termen fit,
som har en betydelse som hénfér sig till en viltrinad person och att en betydande
del av malgruppen har tillrdckliga kunskaper i engelska for att uppfatta den
inneborden, vilket sékanden for &vrigt inte har formatt visa, anser forstainstans-
ritten féljande. Den innebérden beskriver inte nédviindigtvis en av egenskaperna
hos de varor som avses med detta varumérke och dessutom kan den inte heller
utesluta all risk for forvixling mellan de motstaende tecknen, Ett sidant argument,
som syftar till att ifrdgasitta att det gemenskapsvarumérke som ansokan giller har
sérskiljningsformaga, omfattas under alla forhallanden inte av féremélet for detta
forfarande, vilket foremal, sésom féljer av bedémningen i punkterna 22 och 23 — 25
ovan, endast giller ett relativt registreringshinder, némligen risken for forvixling
mellan de motstiende tecknen.

55 Det var sdledes med ritta som &verklagandenimnden, inom ramen foér helhets-
beddmningen av de motstdende tecknen, fann att skillnaderna mellan dessa tecken
var tillvickliga for att utesluta forvixlingsrisk hos malgruppen.

ss  De olika argument som sokanden har &beropat féranleder inte nigon annan
bedémning,
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Vad for det forsta giller harmoniseringsbyréns pastatt varierande beslutspraxis och
hanvisningarna till nationella spanska avgéranden avseende tecken och nationella
registreringar som skiljer sig frén dem i forevarande mdl, erinrar forstainstansritten
om att lagenligheten av de beslut som fattas av 6verklagandendmnderna enbart skall
beddmas pa grundval av forordning nr 40/94, sasom den har tolkats av
gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyréans tidigare
beslut (forstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mél T-32/00, Messe
Miinchen mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000. s. 11-3829, punkt 47 ;
och av den 5 december 2002 i mal T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniser-
ingsbyran (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. II-5179, punkt 31,
samt domen i det ovannimnda malet BUDMEN, punkt 61). Argumentet avseende
en eventuell diskrepans mellan det ifragasatta beslutet och det beslut som fattats av
tredje 6verklagandenimnden vid harmoniseringsbyrdn i drendet FLEXICON/
FLEXON skall saledes inte beaktas. Vad vidare giller hidnvisningarna till de spanska
nationella avgorandena gor sig samma beddmning gillande (fSrstainstansréttens
dom av den 9 juli 2003 i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran
— Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821,
punkt 53, och av den 4 november 2003 i mél T-85/02, Diaz mot harmoniserings-
byran — Granjas Castellé (CASTILLO), REG 2003, s. 1I-4835, punkt 37).

Férstainstansritten finner for det andra skl att #ven underkédnna sokandens
argument avseende att innehavare av allmént kénda varumérken har som
handelspraxis att utnyttja den inledande delen av sina varumirken for att skapa
foljdvarumirken som innehaller denna del. Sokanden kan ndmligen inte aberopa att
dess #ldre varumarken ir allmént kinda eftersom den vid forhandlingen har avstétt
fran att gora gillande detta, vilket har angetts i punkt 24 ovan. Sésom harmoni-
seringsbyran har gjort gillande kan sokanden inte invéinda mot att motparten vid
harmoniseringsbyrin anvinder bestandsdelen chuf for varorna och pa det relevanta
territoriet eftersom, sdsom redan har slagits fast i punkt 54 ovan, malgruppen inte
uppfattar att denna del urskiljer det kommersiella ursprunget for de varor som
skyddas av sékandens dldre varumérken.

Vad slutligen giller sokandens invindningar angdende associationsrisk mellan de
motstaende tecknen pa grund av anvindningen av det gemensamma prefixet chuf,
erinrar forstainstansritten om foljande. Associationsrisken #r ett specialfall av
forvixlingsrisken och karaktdriseras av den omstindigheten att varumérkena i fraga
visserligen inte direkt kan forvixlas av den relevanta mélgruppen, men de kan
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uppfattas som tvé varumirken med samma innehavare (forstainstansrittens dom av
den 9 april 2003 i mal T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrin — Kolene (NU-
TRIDE), REG 2003, s. I1-1589, punkt 60, och dér angiven rittspraxis). Detta kan
srskilt vara fallet d& tva varumirken forefaller tillhéra en serie varumirken skapade
utifrn en gemensam grund (domen i det ovannimnda malet NU-TRIDE, punkt 60).
Forstainstansritten finner att s inte kan vara fallet i forevarande mal eftersom
prefixet chuf ar av beskrivande karaktir och foljaktligen inte kan skapa associa-
tionsrisk mellan de motstaende tecknen hos malgruppen.

Av ovanstéende foljer att &ven om de varor som avses av de motstaende tecknen i
férevarande fall &r identiska &r skillnaderna mellan de nimnda tecknen tillréckliga
for att undanrdja en risk for forvixling hos malgruppen.

Talan skall foljaktligen inte bifallas pa den grunden att artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 har &sidosatts, och talan skall dérfor ogillas i sin helhet.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegingsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegngskostnaderna, om detta har yrkats, Harmoniseringsbyrdn och
Helene Debuschewitz m.fl. har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta
rattegdngskostnaderna, Eftersom sbkanden har tappat malet skall deras yrkande
bifallas.
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P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (forsta avdelningen)
foljande dom
1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 6 juli 2004.

H. Jung B. Vesterdorf

Justitiesekreterare Ordférande
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