MERIC MOT HARMONISERINGSBYRAN - ARBORA & AUSONIA (PAM-PIM'S BABY-PROP)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (femte avdelningen)
den 7 september 2006”

I mal T 133/05,

Gérard Meric, Paris (Frankrike), féretriadd av advokaten P. Murzeau,

stkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och

modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Rassat, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendamnd var

Arbora & Ausonia, SL, Barcelona (Spanien),
* Rittegingssprik: franska.
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angéende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyréns forsta
overklagandenimnd den 17 januari 2005 i drende R 250/2004-1 angiende en
inviindning som framstillts av innehavaren av de nationella ord- och figurmirkena
PAM-PAM mot registrering av ordmérket PAM-PIM’S BABY-PROP (inviindnings-
forfarande nr B 505 067),

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och M. Svaby,

justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansdkan som inkom till férstainstansrittens kansli den 17 mars
2005,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till férstainstansriittens kansli den 15 juli
2005,

efter forhandlingen den 8 december 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sékanden ingav den 9 juli 2001 en ansékan om registrering av gemen-
skapsvarumirke till harmoniseringsbyrin i enlighet med radets férordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgiva, omrade 17, volym 2, s. 3), i dess dndrade lydelse.

Det sokta varumirket utgérs av ordkdnnetecknet PAM-PIM’S BABY-PROP.

De varor som registreringsansékan avsag omfattas av klass 16 i Nicedverenskom-
melsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumirkesregist-
rering av den 15 juni 1957, med &dndringar och tilligg, och motsvarar féljande
beskrivning: "blojor tillverkade av papper eller cellulosa (for engdngsbruk)”.

Ansokan om varumirkesregistrering offentliggjordes i Bulletinen for gemen-
skapsvarumdrken nr 7/02, av den 21 januari 2002.
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Den 19 april 2002 invidnde foretaget Arbora & Ausonia, SL (nedan kallat Arbora &
Ausonia) mot registrering av det s6kta varumérket, med stod av de tre dldre spanska
varumérken som aterges nedan:

— ordmiérket PAM-PAM nr 855 391, som registrerades den 7 oktober 1981 for
foljande varor i klass 25 i Nicedverenskommelsen: “alla typer av klider, sirskilt
bléjbyxor, skor”,

— figurmirket PAM-PAM nr 1 146 300, som registrerades den 7 maj 1991 for
"blgjor tillverkade av papper eller cellulosa (f6r engingsbruk)” som omfattas av
klass 16 i Niceoverenskommelsen,

— ordmirket PAM-PAM Servicio de Merchandising, SA nr 1 153 492, som
registrerades den 20 april 1988 for f6ljande varor i klass 5 i Nicedverens-
kommelsen: "menstruationsskydd, bindor, absorberande kompresser, bindlar
och tamponger f6r menstruation, steril gasbinda, absorberande bomull for
medicinskt bruk”.
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Invindningen grundades pi artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 och riktades mot
samtliga varor som avsigs med det s6kta gemenskapsvarumirket.

Invindningsenheten bif6ll genom beslut nr 289/2004 av den 9 februari 2004 den
invindning som Arbora & Ausonia framstillt, avslog ansékan om registrering av
gemenskapsvarumérke och beslutade att sokanden skulle ersiitta kostnaderna fér
forfarandet.

Som skl for sitt beslut, som grundades uteslutande pa det ldre figurmirket PAM—
PAM, angav invindningsenheten i huvudsak att de ifrdgavarande varuslagen var
identiska och att det forelag fonetiska likheter mellan de aktuella kiinnetecknen.
Invindningsenheten fann att det foreldg risk for att omsittningskretsen skulle
forvixla varumirkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Sékanden verklagade invéndningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran den
6 april 2004.

Den 19 november 2004 upplyste referenten parterna om att han hade for avsikt att
foresla 6verklagandendmnden att beakta inte endast det #ldre figurmirket PAM-
PAM, som var det enda som invindningsenheten granskat, utan iven de tva évriga
dldre varumirken som angavs i invindningen. Harmoniseringsbyran angav under
forhandlingen att parterna inte yttrat sig éver detta vid éverklagandenimnden.

Overklagandenamnden avslog verklagandet genom beslut av den 17 januari 2005
(nedan kallat det ifragasatta beslutet). Beslutet delgavs sékanden den 20 januari
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2005. Overklagandendmnden ansag i huvudsak att de anférda visuella och fonetiska
skillnaderna inte var sadana att det gick att bortse fran risken fér forvixling, bland
annat med beaktande av att visentliga likheter foreldg mellan det sokta varumérket
och det dldre ordmirket PAM-PAM, att varorna liknade varandra i mycket stor
utstrickning, samt med hénsyn till den ursprungliga sirskiljningsformagan hos det
dldre ordmirket PAM-PAM (punkt 28 i det ifragasatta beslutet). Overklagande-
ndmnden fann, efter att ha kommit till denna slutsats, att det inte var nodvindigt att
vidare underséka de tvd Gvriga varumirken som &beropats till stod for invind-
ningen.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansriitten skall

— "helt enkelt dndra” det ifrdgasatta beslutet,

— avsld den invindning som framstéllts av foretaget Arbora & Ausonia mot
registreringen av varumérket PAM-PIM’S BABY-PROP,

— forplikta Arbora & Ausonia att ersitta rittegingskostnaderna,

Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.
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Rittslig bedémning

Inledande anmdrkningar

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att sékanden inte var nérvarande vid
forhandlingen den 8 december 2005. 1 ett forsta telefaxmeddelande av den
7 december 2005 upplyste sokanden forstainstansritten om att “ett forhinder i
sista minuten inte [gjorde] det maojligt for [honom] att ndrvara”. Han angav att han
"villle] upplysa forstainstansritten omedelbart, fér att denna [skulle] kunna planera
forhandlingen” och han ville bli "underrittad om vilken dag domen [skulle] falla”. I
ett andra telefaxmeddelande av den 7 december 2005 upplyste sékanden om att han
onskade att forhandlingen "om detta vore méjligt” skulle skjutas fram till januari
eller februari paféljande ar och &beropade "ett helt personligt forhinder i sista
minuten”. Med beaktande av att meddelandena strider mot varandra, att forhand-
lingen var omedelbart forestdende och att sékandens begiran i vart fall var
otillrdckligt motiverad, beslutade femte avdelningen att inte bifalla begiran att
forhandlingen skulle skjutas upp.

Forstainstansritten finner vidare att det, trots att sékandens yrkanden formellt syftar
till att det ifragasatta beslutet skall dndras, tydligt framgdr av ansokans innehall att
sokanden genom forevarande talan i sak syftar till att det ifrigasatta beslutet skall
ogiltigforklaras, eftersom dverklagandendmnden felaktigt funnit att risk for forvix-
ling i den mening som avses i artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 féreligger mellan de
tvd motstdende varumairkena.

II - 2745



16

17

18

19

DOM AV DEN 7.9.2006 — MAL T-133/05

Prévning i sak

Sokanden har adberopat en enda grund avseende asidoséttande av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94. Kdnneteckenslikhet féreligger inte mellan det sékta varumérket
och de éldre varumirkena och de varor som avses &r inte av liknande slag. Enligt
sokanden kan det inte foreligga risk for att den spanska genomsnittskonsumenten
forvaxlar forevarande varumirken.

Harmoniseringsbyran anser tvdrtom att 6verklagandenimndens beslut inte &r
behiftat med nagon oriktighet.

Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 kan ett varumérke inte registreras
om det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar ett dldre varumérke och
de varor eller tjanster som omfattas av varumérkena &r identiska eller av liknande
slag — foreligger en risk att allménheten forvéxlar dem inom det omrade dir det
dldre varumarket dr skyddat. Med dldre varumirken avses dessutom, enligt artikel
8.2 a ii i férordning nr 40/94, varumérken som registrerats i en medlemsstat, for
vilka ansokan om registrering har gjorts tidigare dn ansokan om registrering av
gemenskapsvarumirke (férstainstansrittens dom av den 4 november 2003 i mal
T-85/02, Diaz mot harmoniseringsbyrin — Granjas Castellé (CASTILLO), REG
2003, s. 11-4835, punkt 27).

Med stod av den funktionella kontinuiteten mellan invéndningsenheten och
harmoniseringsbyrans 6verklagandenimnder (forstainstansrittens dom av den
23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrdn — LHS (UK)
(KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, point 25, och av den 30 juni 2004 i mal
T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrdn — Atofina Chemicals (BIOMATE),
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REG 2004, s. 1I-1845, punkt 33) omprévar overklagandenimnden alla relevanta
rittsliga och faktiska omstandigheter for att avgbra om ett nytt beslut, med samma
innehdll som det beslut som &r foremal for dverklagandet, rittsenligt kan antas vid
den tidpunkt dé 6verklagandet avgérs (forstainstansrittens dom i det ovannimnda
malet KLEENCARE, punkt 29, och av den 3 december 2003 i mal T-16/02, Audi
mot harmoniseringsbyran (TDI), REG 2003, s. 11-5167, punkterna 81 och 82).

Det &r i forevarande mal utrett att Arbora & Ausonia framstillt sin invindning pa
grundval av de tre &ldre nationella varumirken som anges ovan i punkt 5.
Invéindningsenheten fann att risk for forvéxling foreldg mellan det sokta varumérket
och det enda éldre figurmérket.

Efter att ha meddelat parterna att den hade for avsikt att beakta 4ven de tva 6vriga
dldre varumirken som angavs i invindningen, jimforde éverklagandenimnden
ddremot forst det sokta varumiérket och det idldre varumirket PAM-PAM
nr 855 391, eftersom det sistnimnda dven var ett ordmirke och, dirmed, stod
nidrmare det s6kta varumérket (punkt 22 i det ifrdgasatta beslutet). Foust efter att ha
funnit att risk for forvixling foreldg mellan dessa bada varumidrken fann
overklagandendmnden att det inte var nddvindigt att underséka om nagon risk
for forvéxling eventuellt forelag mellan det sékta varumirket och de bida 6vriga
dldre varumirkena (punkt 30 i det ifrigasatta beslutet).

Forstainstansritten erinrar om att talan vid rétten syftar till att préva lagenligheten i
de beslut som harmoniseringsbyrdns 6verklagandenimnder fattar (se, for ett
liknande resonemang, férstainstansrittens dom av den 5 mars 2003 i mal T-237/01,
Alcon mot harmoniseringsbyrdn — Dr Robert Winzer Pharma (BSS), REG 2003,
s. II-411, punkt 61, av den 6 mars 2003 i mal T-128/01, DaimlerChrysler mot
harmoniseringsbyran (Kylargaller), REG 2003, s. 1I-701, punkt 18, av den 3 juli 2003
i mil T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrin — Anheuser Busch
(BUDMEN), REG 2003, s. 1I-2251, punkt 67, och av den 22 oktober 2003 i mal
T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix), REG
2003, s. 11-4625, punkt 70). Enligt lydelsen i artikel 63 i férordning nr 40/94 &r
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forstainstansritten behorig att ogiltigforklara det ifrgasatta beslutet pa grundval av
"bristande behorighet, asidosittande av visentliga formforeskrifter, asidosittande av
fordraget, av denna forordning eller av négon rittsregel som giller deras tillimpning
eller rérande maktmissbruk”, i samband med artiklarna 229 EG och 230 EG.
Forstainstansrittens provning av lagenligheten i 6verklagandenimndens beslut skall
goras med beaktande av de rittsfrigor som tagits upp infor éverklagandenimnden
(se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av den 31 maj 2005 i mal
T-373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyrdn — Nuova Sala (PARMITALIA), REG
2005, s. II-1881, punkt 25).

Forstainstansritten skall diarfor underséka om 6verklagandendmnden hade fog for
att sla fast att risk for forvixling foreldg mellan det sékta varumérket och det dldre
ordmirket PAM-PAM (nedan kallat det ifrigavarande dldre varumirket).

Varuslagsjamforelsen

— Parternas argument

Sokanden har havdat att i motsats till vad dverklagandenimnden fastslagit #r de
varor som avses inte av samma eller liknande slag. S6kanden har gjort gillande att
de varor som avses i varumérkesansokan ir blojor for engangsbruk tillverkade av
papper eller cellulosa, avsedda for spidbarn, medan de varor som avses med det
dldre ifrdgavarande varumirket dr "blojbyxor fér barn, inte tillverkade av papper
eller cellulosa, utan av annat material (tyg, polyester, nylon etc)”, tvittbara och
ateranvindbara.

Sokanden har hirvid uppgett att "endast blgjor fér vuxna levereras med varumérket
PAM-PAM". Arbora & Ausonia har nimligen aldrig salufért bljor for spidbarn.
Detta ér styrkt, eftersom Arbora & Ausonia aldrig férebringat bevisning for att
foretaget tidigare salufért detta slags varor.
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Harmoniseringsbyrdn har hivdat att 6verklagandendmnden med fog faststillde att
de varor som avsigs med det sokta varumiérket och det ifrAgavarande ildre
varumdrket var "av atminstone mycket liknande slag”.

— Forstainstansrittens beddmning

Forstainstansritten erinrar inledningsvis om att 6verklagandenimnden i fére-
varande mal fastslagit att varorna var av samma eller &tminstone mycket liknande
slag.

For att beddéma likheten mellan berérda varu- och tjénsteslag skall samtliga
relevanta faktorer som ér kiinnetecknande for forhallandet mellan varorna eller
tjdnsterna beaktas, ddribland dessas art, de tilltinkta képarna, anvindningsomradet
samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (férstainstansrittens
dom i det i punkt 18 ndmnda malet CASTILLO, punkt 32, och av den 24 november
2005 i mal T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyran — LTJ Diffusion (Arthur et
Félicie), REG 2005, s. 1[-4891, punkt 33).

Varor kan vidare anses vara av samma slag nér de varor som avses med det #ldre
varumirket ingdr i en mer allmén kategori varor som anges i varumirkesansékan
(forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-388/00, Institut fiir
Lernsysteme mot harmoniseringsbyran — Educational Services (ELS), REG 2002,
s. I1-4301, punkt 53), eller nédr de varor som anges i varumérkesansdkan ingar i en
mer allmén kategori varor som avses med det éldre varumérket (forstainstanstittens
dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyran
— Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. 11-4359, punkterna 32 och 33, av den 12
december 2002 i mal T-110/01, Vedial mot harmoniseringsbyrain — France
Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkterna 43 och 44, och av den
18 februari 2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrain — Flabesa
(CONFORFLEX), REG 2004, s. 1I-719, punkterna 41 och 42).
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Forstainstansrétten erinrar om att varuslagsjamforelsen skall goras utifrén uppgiften
om de varor for vilka de ifrdgavarande varumérkena &r avsedda och inte utifran de
varor som varumirkena verkligen anvidnds for, med undantag fér om bevis pa
anvindning av det dldre varumérket, med anledning av en begéiran i den mening
som avses i artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94, férebringas endast for en del
av de varor eller tjanster for vilka varumérket registrerats. Vid prévning av
invindningen skall det dldre varumirket under sddana forhdllanden anses vara
registrerat endast for denna del av varorna eller tjansterna (se, for ett motsvarande
synsétt, domen i det ovan i punkt 29 nimnda mélet ELS, punkt 50, och domen i det
ovan i punkt 28 nimnda maélet Arthur et Félicie, punkt 35).

Overklagandenimnden har i forevarande mal med fog erinrat om att bevisning for
anvindning av de dldre varumérkena inte begirts och att den dérfor beaktat
uppgiften om de varor som avses.

Overklagandenimnden angav i punkt 27 i det ifragasatta beslutet att de varor som
angavs i ansokan var "blojor tillverkade av papper eller cellulosa (for engéngsbruk)”
for bade vuxna och spidbarn. Overklagandenimnden jimforde dessa varor med
vissa varor som avses med det ifrdgavarande dldre varumdrket, vilka enligt
overklagandendmnden é&r "blojbyxor for barn”.

Sokandens argument att Arbora & Ausonia inte salufr blojor fér spddbarn kan inte
godtas. Sokanden har niamligen ddrmed gjort géllande att bevisningen for verklig
anvindning av det dldre varumérket &r bristfillig. Bristande bevisning i detta
avseende kan emellertid leda till att en invindning avslas endast om den som ansokt
om registrering av ett varumérke i tid uttryckligen begirt bevisningen vid
harmoniseringsbyran (se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom av
den 17 mars 2004 i de forenade mélen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot
harmoniseringsbyran — Gonzélez Cabello och Iberia Lineas Aéreas de Espafia
(MUNDICOR), REG 2004, s. 1I-965, punkt 38, och av den 7 juni 2005 i mal
T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyran — REWE-Zentral (Salvita),
REG 2005, s. II-1917, punkt 77).
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Férstainstansritten erinrar om att det ifrdgavarande #ldre varumirket registrerats
for "alla typer av kldder, sérskilt bléjbyxor, skor”. Betriffande blojbyxor anges braga-
paiial infantil (blgjbyxor for barn) i den spanska originaltexten.

I varumirkesansokan anges "blgjor tillverkade av papper eller cellulosa (for
engdngsbruk)”. Overklagandenimnden hade fog for sin bedémning att denna
lydelse omfattade bade blgjor f6r vuxna och sidana avsedda fér spidbarn, eftersom
sokanden inte forebringat bevisning som gor det mojligt att anse att varumirkes-
ansokan skulle vara begrinsad till blgjor for vuxna eller for spidbarn.

Det ar dérfor visentligt att erinra om att de varor som avses med det #ldre
varumdrket, eftersom de sérskilt utgors av blgjor for spidbarn, ingdr i en mer allmiin
kategori varor som anges i varumirkesansékan och som omfattar bade blsjor for
spidbarn och blgjor for vuxna.

Forstainstansritten tilldgger att de angivna varorna ér av samma art (hygienartiklar),
har samma funktion eller dndamal (skydd for kldderna vid inkontinens) och saluférs
pd samma forséljningsstillen (i allménhet snabbkép eller apotek). Varorna ir
slutligen av sadant slag att de kan komplettera varandra, eftersom blojor for
engingsbruk som &r avsedda for sma barn kan liggas inuti dteranviindbara bl6jor av
tyg. Det rader darfor inget tvivel om att de kan tillverkas eller saluféras av samma
elconomiska aktorer.

Sokandens argument att varorna pé grund av olika sammansittning och anviindning
inte 4r av samma eller dtminstone liknande slag kan dirfor inte godtas. Dessa
skillnader kan ndmligen i forevarande mal inte anses visentligare én att de bada
berdrda varorna dr av samma art och har samma dndamal. Den konsument som
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stills infor blojor av cellulosa eller av tyg kan oavsett om de dr for engéngsbruk anse
att det dr fraga om varor av liknande slag (se, for ett liknande synsitt,
forstainstansréttens dom av den 21 april 2005 i mal T-164/03, Ampafrance mot
harmoniseringsbyrdn - Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005, s. 1I-1410,
punkt 53) som tillhér samma allménna sortiment och som kan ha samma
kommersiella ursprung (se, for ett motsvarande synsétt, domen i det ovan i punkt 18
nidmnda malet CASTILLO, punkterna 33-38).

Overklagandenimnden gjorde dirfor inte en felaktig beddmning nir den fann att de
varor som avses med de motstdende varumirkena var av samma eller i vart fall
liknande slag.

Kénneteckensjamforelsen

Forstainstansrétten erinrar inledningsvis om att tva varumérken liknar varandra om
det ur omsittningskretsens synvinkel forekommer dtminstone delvis likhet mellan
dem med avseende pd en eller flera visuella, ljudmissiga och begreppsmaéssiga
omstéindigheter (forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-6/01,
Matratzen Concord mot harmoniseringsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN),
REG 2002, s. 11-4335, punkt 30, och av den 22 juni 2005 i mal T-34/04, Plus mot
harmoniseringsbyran — Bélz och Hiller (Turkish Power), REG 2005, s. 1I-2401,
punkt 43).

— Parternas argument

Sokanden har hévdat att kédnnetecknen PAM-PAM och PAM-PIM’S BABY-PROP
tvirtemot vad Overklagandendmnden fastslagit inte 4r identiska. Mellan det
ifrdgavarande dldre varumirket och det sokta varumérket foreligger visuella,
ljudmissiga och begreppsmiissiga skillnader som ér betydligt storre &4n vad
overklagandendmnden fastslagit.
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Sokanden har harvid bestritt 6verklagandenimndens uppfattning att konsumenter-
nas uppmiérksamhet med nédvindighet koncentreras till ett varumirkes forsta del, i
forevarande mal orden pam-pim’s, och att de inte uppmirksammar den andra delen
baby-prop. Enligt sokanden dras konsumenternas uppmirksamhet i visuellt
hinseende tvirtemot till det originella eller sérskilda synintrycket av ett varumdrke.

For det forsta innehaller det sokta varumirket och det ifrdgavarande #ldre
varumérket inte samma antal ord och de #r dirfor olika i visuellt hiinseende.
Sokanden har dven aberopat en mer betydelsefull skillnad i visuellt och grafiskt
héinseende mellan det sékta varumirket PAM-PIM’S BABY-PROP och det ildre
figurmérket PAM-PAM, som ér det enda av de #ldre varumérkena som avser varor
som dven omfattas av klass 16.

Sokanden har for det andra anfért att det foreligger en fonetisk skillnad i det
forhallandet att stavelsen pim’s medfor att det sékta varumirket som #r avsett for
smébarn far ett mjukt intryck, medan det ifrigavarande #ldre varumirket PAM-
PAM later som en trumma,

Sokanden har i 6vrigt klandrat éverklagandendmnden for att ha bedémt pastidda
visuella och ljudmissiga likheter subjektivt. Den subjektiva sidan foljer av att
omradet for de dldre beaktade varumérkena (Spanien) sammanfaller med den plats
dér beslutet fattades.

Sokanden har for det tredje gjort géllande att de ifrdgavarande varumirkena inte r
lika i begreppsmissigt hinseende. Det sokta varumirket gor det mgjligt att
omedelbart avgora vilken vara som avses, nimligen bldjor for spidbarn, medan det
dldre ifragavarande varumérket inte har nagon sirskild innebérd. Det har dessutom
inte visats att den spanska genomsnittskonsumenten med nddvindighet forknippar
detta varumérke med blgjor f6r spidbarn.

11 - 2753



47

48

49

50

DOM AV DEN 7.9.2006 — MAL T-133/05

Harmoniseringsbyran har hdvdat att overklagandenimnden med fog faststillde
invindningsenhetens uppfattning att de ifrdgavarande kinnetecknen liknar var-
andra.

— Forstainstansrittens beddmning

Enligt rattspraxis skall helhetsbedémningen av forvixlingsrisken, vad giller de
ifrigavarande varumirkenas visuella, ljudmissiga och begreppsmissiga likhet,
grundas pa helhetsintrycket av dessa, bland annat med hénsyn till deras sirskiljande
och dominerande bestandsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. [-3819, punkt 25, férstainstans-
rittens dom av den 5 oktober 2005 i mal T-423/04, Bunker & BKR mot
harmoniseringsbyrén — Marine Stock (B.K.R.), REG 2005, s. 1I-4035, punkt 57).

Genomsnittskonsumenten uppfattar visserligen vanligtvis ett varumirke som en
helhet och &gnar sig inte &t att undersdka dess olika detaljer. I allmiinhet #r ett
kénneteckens dominerande och sérskiljande sérdrag emellertid enklast att minnas
(se, for ett motsvarande synsitt, forstainstansrittens dom i det ovan i punkt 29
namnda malet Fifties, punkterna 47 och 48, och av den 6 oktober 2004 i de férenade
malen T-117/03-T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyran —
Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004, s. II-
3471, punkt 39).

Overklagandenimnden fann i forevarande mal att orden pam-pim’s i det sékta
varumirket var sérskiljande for de varor som avségs och dominerande i férhéllande
till orden baby-prop (punkt 21 i det ifrigasatta beslutet).
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Forstainstansritten erinrar, sdsom verklagandenimnden med fog betonat, om att
konsumenterna littare minns orden pam-pim’s, som dels inte har nigon annan
sdrskild betydelse pd spanska dn ett uttryck pa barnsprak, dels placerats i borjan av
det sokta varumirket PAM-PIM’S BABY-PROP. Konsumenterna fister nimligen i
allménhet stérre uppmirksamhet vid ett varumairkes bérjan én vid dess slut (se, for
ett motsvarande synsitt, domen i det ovan i punkt 22 nimnda mélet BUDMEN,
punkt 47, och domen i det ovan i punkt 28 ndmnda malet Arthur et Félicie,
punkt 46). Uttrycket pam-pim’s &r dérfor betydelsefullt f6r den visuella och fonetiska
bedémningen av det dldre varumirket, eftersom det dr placerat i borjan av
varumirket, det vill siga dér det syns mest (se, for ett motsvarande synsitt,
forstainstansrittens dom av den 14 juli 2005 i mal T-312/03, Wassen International
mot harmoniseringsbyran — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), REG 2005,
s. 11-2897, punkt 41).

Uttrycket baby-prop i det sokta varumirket medfor inte att uppméirksamheten
vands bort frdn bestandsdelen pam-pim’s i sidan utstrickning att allménheten
uppfattar detta varumérke annorlunda i tillriicklig grad. Parterna har i detta
avseende med fog kommit dverens om att dverklagandendimnden inte begick ett
misstag nir den fastslog att den spanska genomsnittskonsumenten uppfattar ordet
baby i betydelsen spidbarn, Detta ord kan antas vara ett av de uttryck som i dagligt
tal anvéinds for blgjor for spadbarn (se, for ett motsvarande synsitt, domstolens dom
av den 20 september 2001 i mél C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmonise-
ringshyran, REG 2001, s. [-6251, point 43). Hérvid intar ssmmanséttningen av orden
baby och prop i slutet av det sokta varumirket endast en sekundér plats i den helhet
som kéinnetecknet utgor (se, for en liknande bedémning, domen i det ovan i
punkt 29 nimnda mélet HUBERT, punkt 53).

Av vad ovan anforts framgar att uttrycket pam-pim’s utgoér den dominerande
bestandsdelen av det sokta varumérket.

Forstainstansritten skall mot bakgrund av denna beddmning underséka om de
ifragavarande kiinnetecknen foreter likheter.
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Forstainstansritten erinrar forst och frimst om att 6verklagandenimnden i det
ifrégasatta beslutet visserligen fann att visuella och ljudmissiga likheter samt viss
likhet i begreppsmissigt hinseende féreldg mellan det ifragavarande ildre
varumirket och det sokta varumirket (punkterna 23 och 24 i det ifragasatta
beslutet) med beaktande av bland annat varumirkenas sérskiljande och domine-
rande bestandsdelar (punkt 25 i det ifrgasatta beslutet). Tviirtemot vad sékanden
hévdat, fann 6verklagandenimnden didremot inte att kinnetecknen var identiska.

I visuellt hiinseende #ir den dominerande bestindsdelen av det sékta varuméirket
"pam-pim’s” och det ifrigavarande #ldre varumirket PAM-PAM bada sammansatta
av tva ord forbundna med ett bindestreck. Orden innehéller vardera tre bokstiver,

varav tva dr identiska, placerade i samma ordning och p& samma plats,

Den skillnad som uppgetts i det ifrdgasatta beslutet mellan vokalerna a och i, samt
den omstandigheten att ett s foregéinget av en apostrof tillagts. 4r inte tillrickligt
betydelsefull for att #ndra bedémningen av den visuella likheten mellan det
ifragavarande #ldre varumirket och den dominerande delen i det sokta varumérket
(se, for ett motsvarande synsitt, domen i det ovan i punkt 29 nimnda malet ELS,
punkt 66).

P4 samma sitt innebdr den omstdndigheten att orden baby-prop lagts till i
varumdrkesansokan inte att denna bedémning #ndras, eftersom dessa ord intar en
sekundér plats i den helhet som kinnetecknet utgor.

Overklagandensgmnden hade darfor fog for att faststilla att likhet i visuellt
héinseende foreldag mellan det sokta varumirket och det ifrigavarande aldre
varumarket.
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Sokandens argument att det sokta varumirket och det ildre figurmérket #r olika &r
verkningslost, eftersom forstainstansriitten ovan i punkt 21 konstaterat att
overklagandendmnden med fog fattade sitt beslut pd grundval endast av det
ifrdgavarande dldre ordmirket och att det hirvid inte fanns anledning att undersska
ovriga aberopade éldre varumirken.

For det andra ar den ur fonetisk synpunkt dominerande bestandsdelen i det sokta
varumiérket "pam-pim’s” och det ifrdgavarande ildre varumirket PAM-PAM
sammansatta av tva enstaviga ord som bérjar pd samma konsonant — p — och
slutar pa samma konsonant — m. Den stavelse som utgér ansatsen, nimligen pam,
dr dessutom densamma i de béda varumérkena. Den enda uttalsskillnaden fér den
spanska allménheten utgdrs av att vokalen i mitten av den andra stavelsen ir ett a i
det ifragavarande dldre varumiérket och ett i i det sékta varumirket. Denna
underordnade skillnad innebdr inte att bedémningen dndras med avseende pa
ljudlikheten mellan de ifrdgavarande varumirkena,

Forstainstansritten har ovan angett att orden baby-prop som ingar i det sokta
varumirket intar en sekunddr plats i den helhet som kinnetecknet utgér. De
inverkar dérfor inte pa den stora ljudlikheten mellan den dominerande bestands-
delen i det sokta varumirket och det ifrdgavarande dldre varumirket (se, for ett
motsvarande synsitt, forstainstansriittens dom av den 11 maj 2005 i mal T-31/03,
Grupo Sada mot harmoniseringsbyran — Sadia (GRUPO SADA), REG 2005, s. II-
1667, punkt 62).

Sokandens pastdende att det ifragavarande éldre varumirket later som en trumma, i
motsats till det sokta varumirket som ger ett mjukt intryck, stéds inte av andra
uppgifter. Eftersom mjukheten i ljudet pam-pim’s inte dr styrkt, innebir pastdendet i
vart fall inte att réitten skall bortse fran ljudlikheten mellan det sékta varumirket och
det ifragavarande dldre varumirket.

Il - 2757



65

66

67

68

DOM AV DEN 7.9.2006 — MAL T-133/05

Overklagandendmnden hade saledes fog for att faststilla att en ljudlikhet forelag vid
en helhetsbedomning av det sokta varumirket och det ifragavarande ildre
varumdrket, eftersom likheterna mellan dessa ir storre én skillnaderna (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 51 nimnda mélet SELENIUM-ACE,
punkt 44).

Forstainstansrétten finner vidare att sékandens pastdende att $verklagandenamnden
varit subjektiv i sin beddmning av de visuella och ljudmaissiga likheterna inte stdds
av andra uppgifter.

Ur begreppsmaissig synpunkt har for det tredje kiinnetecknet PAM-PAM och den
dominerande bestindsdelen pam-pim’s i det sékta varumirket inte nigon tydlig och
bestimd semantisk innebérd for omsittningskretsen. Sasom éverklagandendmnden
med fog anfort har de ndmligen inte nigon annan betydelse pa spanska #n
barnjoller. Forstainstansrdtten erinrar om att orden baby-prop i det sokta
varumirket intar en sekundir plats i den helhet som kinnetecknet utgér. Aven
om omsittningskretsen kan uppfatta ordet baby i betydelsen spadbarn har ordet
prop ingen sérskild betydelse pa spanska. Vid en helhetsbedémning har det sokta
varumirket PAM-PIM’'S BABY-PROP inte nigon tydlig och bestimd betydelse.
Tvirtemot vad sdkanden hévdat gor varumérket det inte méjligt for omsttnings-
kretsen att avgora vilken vara som avses.

Det f6religger siledes inga skillnader i begreppsmissigt hiinseende som kan uppviga
de visuella och fonetiska likheterna mellan de ifrigavarande kinnetecknen.

Av vad ovan anforts foljer att $verklagandendmnden hade fog for att sla fast att de
ifrigavarande varumirkena liknar varandra.
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Risken for forvixling

— Parternas argument

Enligt sokanden foreligger ingen risk for forvixling mellan de ifrigavarande
varumirkena, eftersom den omsittningskrets som avses betriffande det ena
varumirket skiljer sig radikalt frin den omsittningskrets som avses betréiffande
det andra. De konsumenter som avses med det sokta varumirket bestir av unga
fordldrar, medan de konsumenter som berérs av blgjor for vuxna som levereras
under varumérket PAM-PAM bestar av pensionirer och ildre.

Enligt harmoniseringsbyrin utvisar en helhetsbedémning att risk fér férvixling
foreligger. Med beaktande av att de varor som avses v av liknande slag och av att
varumirkena liknar varandra dr spanska konsumenter bendigna att anta att varor
som forsetts med varumérket PAM-PIM’S BABY-PROP har samma kommersiella
ursprung som varor som saluférs under varumérket PAM-PAM.

— Forstainstansrittens beddmning

Risk for forvixling forveligger om det finns risk fér att allmidnheten kan tro att
varorna eller tjansterna i friga kommer frin samma foretag eller i forekommande
fall fran foretag med ekonomiska band (domstolens dom av den 29 september 1998 i
mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. [-5507, punkt 29, domen i det ovan i punkt 48
ndmnda mélet Lloyd Schuhfabrilk Meyer, punkt 17, och domen i det ovan i punkt 28
nimnda malet Arthur et Félicie, punkt 26).
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Vid prévningen av huruvida det foreligger risk for forvixling hos allménheten skall
en helhetsbedémning géras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet (dlomen i det ovan i punkt 48 nimnda malet SABEL, punkt 22, domen
i det ovan i punkt 71 nimnda maélet Canon, punkt 16, och domen i det ovan i
punkt 48 naimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18).

Vid denna helhetsbedémning férvintas genomsnittskonsumenten av de berérda
varorna vara normalt informerad och skiligen uppmirksam och medveten. Hans
uppmirksamhet kan variera beroende p4 vilken kategori av varor eller tjinster det ir
fraga om (domen i det ovan i punkt 29 nimnda malet ELS, punkt 47).

Mot bakgrund av ovan anforda overviganden finner forstainstansriitten i fore-
varande mal styrkt att likhet foreligger mellan det sokta varumirket och det
ifrigavarande éldre varumirket. Forstainstansritten erinrar vidare, vilket #ven
angetts i det ifragasatta beslutet, om att de varor som avses med de motstiende
varumérkena dr av samma slag. Att varorna dr av samma slag innebir att eventuella
olikheter mellan de ifrdgavarande kinnetecknen minskar i betydelse (se, for ett
motsvarande synsitt, domen i det ovan i punkt 22 nimnda malet BUDMEN,
punkt 59).

Det har betriffande omsittningskretsen ovan fastslagits att bade det ifrdgavarande
dldre varumairket och det sokta varumirket i synnerhet avser blojor avsedda fér
spadbarn. De tvd motstdende varumirkena har diarfér atminstone delvis samma
omsattningskrets,

Forstainstansritten erinrar om att det pd klidomridet dr vanligt att samma
varumdrke har olika form beroende pa vilken vara som avses. Det dr ocksa vanligt att
samma foretag anvinder undervarumirken, det vill siga kdnnetecken som hérrér
fran ett huvudvarumirke och som har en med detta gemensam dominerande
bestdndsdel, for att sirskilja sina olika produktionsserier (domen i det ovan i
punkt 29 ndmnda malet Fifties, punkt 49, domen i det ovan i punkt 22 nimnda
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milet BUDMEN, punkt 57, och domen i de ovan i punkt 49 nimnda férenade malen
NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 51). Mot denna
bakgrund dr det tdnkbart att omsittningskretsen uppfattar att de varor som avses
med de motstiende varumérkena visserligen hirrdr firdn tva skilda varusortiment
men att de kommer fran samma f6retag (se, for ett motsvarande synsitt, domen i det
ovan i punkt 29 nimnda malet Fifties, punkt 49, och domen i det ovan i punkt 28
nimnda malet Arthur et Félicie, punkt 68).

Med beaktande av vad ovan anforts finner forstainstansritten att den spanska
genomsnittskonsumenten kan tro att varor som forsetts med varumérket PAM-
PIM'S BABY-PROP och varor som salufors under varumérket PAM-PAM kommer
fran samma foretag, eller i forekommande fall frin foretag med ekonomiska band.

Overklagandenimnden hade siledes fog for att finna att risk for forvixling forelag
mellan de ifrdgavarande varumérkena.

Talan kan saledes inte bifallas péd den enda grunden avseende asidoséttande av artikel
8.1 b i férordning nr 40/94.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersétta riittegdngskostnaderna. Eftersom sékanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrins yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas,

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Vilaras Dehousse Svaby

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 7 september 2006.

E. Coulon M. Vilaras

Justitiesekreterare Ordférande
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