DOM AV DEN 3.3.2004 — MAL T-355/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 3 mars 2004~

I mal T-355/02,

Miilhens GmbH & Co. KG, Kéln (Férbundsrepubliken Tyskland), foretritt av
advokaten T. Schulte-Beckhausen,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av S. Laitinen och L. Rampini, bida i
egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegdngssprak: engelska.
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MUHLENS MOT HARMONISERINGSBYRAN — ZIRH INTERNATIONAL (ZIRH)

Zirh International Corp., New York, New York (Amerikas forenta stater),
foretritt av advokaten B. Nuseibeh,

angdende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av andra
overklagandenimnden vid Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumiirken, ménster och modeller) den 1 oktober 2002 (irende R 657/2001-2)
angdende ett invindningsférfarande mellan Miilhens GmbH & Co. KG och Zirh
International Corp.,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjirde avdelningen)

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

justitiesekreterare: byrddirektor J. Plingers,

med hinsyn till det skriftliga forfarandet och efter forhandlingen den 22 oktober
2003,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Zirh International Corp. (nedan kallat den andra parten vid harmoniserings-
byrdn) ingav den 21 september 1999 en ansékan om registrering av ett
gemenskapsvarumairke till Byrdn fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyrdn) i enlighet med radets
forordning (EEG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumarken
(EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3) i 4ndrad
lydelse.

Det varumirke for vilket registrering sokts 4r ordkinnetecknet ZIRH.

De varor och tjinster som ansokan avsdg ingdr i klasserna 3, 5 och 42 i
Niceoverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjdnster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg.

Denna ansbkan om gemenskapsvarumirke offentliggjordes i Bulletinen for
gemenskapsvarumirken nr 27/2000 av den 3 april 2000.
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Den 24 maj 2000 framstillde s6kanden en invindning med stéd av artikel 42 i
forordning nr 40/94 mot denna ansékan avseende samtliga varor och tjinster som
avsags i ans6kan. Grunden for invdindningen var att det forelig ett ildre
figurmidrke som registrerats som gemenskapsvarumirke, vilket avbildas nedan,
och som innehdll orddelen ”sir” (nedan kallat det dldre varumirket). Detta
varumirke omfattade varor som ingdr i klass 3 i den mening som avses i
Nicedverenskommelsen och som motsvarar féljande beskrivning: ”Parfymer,

eteriska oljor, kosmetika, tandpulver, -krdm och -pastor, tvil, hirvirdspreparat”.

Den andra parten vid harmoniseringsbyrdn avgrinsade den 2 oktober 2000
klasserna for de varor och tjinster som omfattas av varumirkesansdkan pa
foljande sitt:

— "tvdl; parfymerivaror; eteriska oljor; kosmetika; hirlotioner; aftershavelo-
tioner; baby-, kropps- och ansiktspuder; baby- och harschamponeringsmedels
harbalsam; rakbalsam, -kridm, -gelé och -lotion; lippbalsam och -glans; bad-
och duschgelé; hudkrdm och -lotion; deodoranter och antiperspiranter;
skrubbkridmer for ansikte; harfriseringspreparat; kroppsolja; parfymer;
hudrengéringskrim och -lotion; fuktande medel fér huden; hud-, deodorant-
och toalettval; samt solblockerings- och solskyddspreparat”, som ingdr i klass
3,

— “hygienisk vard och skénhetsvdrd; harfrisering; skénhetssalongverksamhet;
kosmetisk forskning och utveckling; forskning och utveckling av parfymer”,
som ingdr i klass 42.
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Sokanden vidhéll sin invindning avseende samtliga varor och tjdnster som ingér i
klasserna 3 och 42. ‘

Invindningsenheten vid harmoniseringsbyran avslog invindningen genom beslut
av den 29 juni 2001 huvudsakligen eftersom de visuella och begreppsmissiga
skillnaderna mellan kinnetecknen var mer pétagliga dn den fonetiska likheten
mellan dem. Det foreldg siledes inte ndgon risk for forvixling av varumirkena.

Sokanden 6verklagade invindningsenhetens beslut till harmoniseringsbyran den
10 juli 2001 i enlighet med artikel 59 i forordning nr 40/94 och yrkade att det
skulle ogiltigforklaras.

Genom beslut av den 1 oktober 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet),
avslog andra éverklagandenimnden vid harmoniseringsbyrin 6verklagandet och
bekriftade invindningsenhetens beslut pd samma grunder. Den ansag att
skillnaderna mellan de tvd varumirkena var uppenbart mer pétagliga dn de
fonetiska likheter mellan dessa tvd varumirken som kan foreligga pd vissa av
Europeiska unionens officiella sprik, dven om de ifrigavarande varorna och
tjdnsterna salufors genom samma distributionskanaler eller pd samma forsilj-
ningsstillen.

Forfarande och parternas argument

Sokanden har genom ansdkan, som #r avfattad pd tyska och som inkom till
forstainstansrittens kansli den 4 december 2002, vickt férevarande talan.
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MUHLENS MOT HARMONISERINGSBYRAN — ZIRH INTERNATIONAL (ZIRH)

Den andra parten vid harmoniseringsbyrdn har, genom skrivelse av
den 6 januari 2003, i den mening som avses i artikel 131.2 forsta stycket i
forstainstansrittens rittegingsregler, invidnt mot att tyska dr rittegdngssprak i
forfarandet vid forstainstansritten och begirt att rittegdngsspraket skall vara
engelska. Den har framhallit att engelska, i egenskap av andrasprik for ansékan
om gemenskapsvarumirke i den mening som avses i artikel 115.3 i férordning
nr 40/94, var handliggningssprdk vid invdndningsenheten och 6verklagande-
nidmnden.

Med stéd av artikel 131.2 tredje stycket i forstainstansrdttens rittegdngsregler,
har férstainstansritten beslutat att engelska skall vara rittegdngssprik, eftersom
ansdkan om registrering som ingivits till harmoniseringsbyran var p4 engelska.

Harmoniseringsbyrin har den 13 maj 2003 inkommit med sin svarsinlaga till
forstainstansrittens kansli. Den andra parten vid harmoniseringsbyrdn har inte
inkommit med ndgon svarsinlaga.

Forstainstansritten (fjirde avdelningen) har beslutat att inleda det muntliga
forfarandet pad grundval av referentens rapport.

Parterna utvecklade sin talan och svarade pa forstainstansrittens muntliga fragor
vid férhandlingen den 22 oktober 2003.

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet, och
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— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta rittegingskostnaderna.

Harmoniseringsbyrdn har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna.

Bed6mning

Parternas argument

Sokanden har till stéd for sin talan som enda grund &beropat att artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 har dsidosatts.

Sokanden har anfort att det i det omtvistade beslutet inte har gjorts en tillrickligt
ingdende bedomning av risken for forvixling av de tvd varumirkena. Den har
gjort gillande att det, enligt domstolens rittspraxis, skall géras en helhetsbedém-
ning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid provningen av
huruvida det foreligger en risk att allmidnheten forvixlar varumirkena. Denna
helhetsbedomning grundas pd att det foreligger ett visst samspel mellan de
faktorer som skall beaktas, diribland varumirkenas likhet och likheten mellan de
varor eller tjdnster som de ticker (domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819).
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Sokanden har pdstétt att de varor som omfattas av de tv3 varumirkena delvis dr
identiska eller av liknande slag. Dessutom anser sékanden att de varor som
omfattas av det dldre varumdrket dven liknar de tjdnster som avses i ans6kan om
registrering av varumirket ZIRH. Likhet mellan varor och tjdnster anses foreligga
nir allménheten kan uppfatta att de ifrdgavarande varorna och tjinsterna hirror
frdn samma foretag. S& ir fallet i forevarande mal, eftersom tillverkarna av de
varor som omfattas av de tvd varumirkena ofta tilliter kunderna att anvinda
dessa varors varumirke for att sirskilja deras tjinster..

Sokanden har vidare anfért att det foreligger en tillricklig grad av likhet mellan de
varor som omfattas av det tidigare varumirket och de varor och tjinster som
omfattas av det s6kta gemenskapsvarumarket och att en del av de ifrdgavarande
varorna till och med 4r identiska eller mycket lika.

Helhetsbedémningen av risken for foérvixling, vad giller de ifrdgavarande
varumirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga likheter, skall grunda sig
pa det helhetsintryck som varumirkena ger, med beaktande bland annat av deras
sirskiljande och dominerande bestdndsdelar.

Enligt sokanden ir i forevarande fall orden “sir” och *zirh” fonetiskt sett i stort
sett identiska och under alla omstindigheter mycket lika. Den har vidare gjort
gillande att denna likhet dven foreligger nidr de bdda uttrycken uttalas pa
engelska. Denna likhet 4r dnnu mer framtridande pd andra sprik, bland annat pa
franska, spanska och tyska.

Sokanden har gjort gillande att forsdljningen av de ifrdgavarande varorna inte
uteslutande sker pd grundval av visuella aspekter. Vad betriffar villkoren f6r
saluféring av de ifrigavarande varorna, sker ndmligen en betydande del av
forsiljningen av parfymer och kosmetika genom parfymerier, frisorsalonger och
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skonhetssalonger, dir kunderna inte har moéjlighet att sjdlva plocka sina varor.
Dirutover efterfrigas manga varor efter muntliga rekommendationer. Sddana
varor siljs slutligen dven via postorder och information betridffande sidan
forsiljning limnas per telefon.

Sokanden anser dirfor att harmoniseringsbyrins bedémning, enligt vilken
skillnaderna mellan de tvd varumirkena idr mer pdtagliga 4n den fonetiska
likheten mellan dem och att det foljaktligen inte foreligger ndgon risk for
forvixling, dr oriktig. Med hinvisning till domen i det ovanndmnda mélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, har den anfort att en enda typ av likhet, i forevarande fall
fonetisk likhet, ar tillricklig for att visa att det foreligger risk for férvixling av de
tvd varumirkena.

Sokanden har dven kritiserat harmoniseringsbyrin for att inte ha beaktat den
princip enligt vilken orddelen i de varumirken som bestdr av sdvil en orddel som
en figurdel allméint sett dominerar och dr utmdrkande for varumirket i sin helhet.
1 forevarande fall utgor orddelen den dominerande delen av det dldre varumirket,
eftersom figurdelen — vapnet — endast 4r dekorativ.

Harmoniseringsbyrdn har medgivit att de varor som ingdr i klass 3 och som
omfattas av det sokta gemenskapsvarumairket 4r av liknande slag eller identiska
med de varor som omfattas av de ildre varumirket. Den har dven medgivit att det
finns ett samband mellan de tjinster som avses i ansfkan om gemenskapsvaru-
mirke och som ingdr i klass 42 och de varor som omfattas av det dldre
varumirket och som ingar i klass 3. Foljaktligen foreligger det en lig grad av
likhet mellan dessa tjinster och stkandens varor. Dessa varor dr emellertid
vanligtvis synliga fér kunden vid kopet.

Vad betriffar den visuella jimforelsen av de ifrigavarande kidnnetecknen, har
harmoniseringsbyrdn erinrat om att det s6kta gemenskapsvarumirket dr ett
ordkinnetecken medan det dldre varumarket ar ett figurmirke som bestar av ett
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ord och flera figurdelar. Vapnet i detta dldre figurmirke skall beaktas vid
jimforelsen, eftersom konsumenterna vid bedémningen av ett sidant sammansatt
varumdrke uppfattar varumirket som en helhet och inte urskiljer dess olika delar
separat. I forevarande fall drar vapenskolden, pa grund av dess storlek och relativt
dominerande placering ovanfér orddelen, till sig blickarna lika mycket eller mer
in orddelen. Den anser att figuren har viss sirskiljningsformiga mot bakgrund av
dess fantasifullhet och att ingen direkt eller underférstidd hdnvisning gors till de
ber6rda varorna.

Vad betriffar den fonetiska likheten har harmoniseringsbyrdn bekriftat att de
ifrAgavarande varumirkena, i ett flertal medlemsstater, fonetiskt sett ir lika. I ett
flertal medlemsstater uttalas det dldre varumirket sannolikt pa engelskt vis: [serr],
eftersom ”sir” dr ett vilkint engelskt uttryck som dven den icke engelsksprikiga
allminheten kidnner till. Det skall tilliggas att dven om det sokta gemenskaps-
varumirket kan uttalas pa olika sdtt pa vissa sprak, dtminstone i engelsksprakiga
linder och i Spanien, ir skillnaderna inte sérskilt stora.

Harmoniseringsbyrdn anser att varumirkena begreppsmissigt ir olika, eftersom
det ildre varumirket uppfattas innebdra en hinvisning till den mest kinda
betydelsen av det engelska uttrycket, medan det sokta gemenskapsvarumarket
uppfattas som ett pahittat uttryck.

Harmoniseringsbyran har slutligen gjort gillande att s6kandens ovan i punkt 20
angivna tolkning av domen i det ovanndmnda madlet Lloyd Schuhfabrik Meyer r
felaktig. Fonetisk likhet innebir inte nodvindigtvis att det foreligger risk for
forvixling. En viss likhet i ett avseende som skall beaktas kan tvdrtom uppvigas
av uppenbara skillnader i 6vriga avseenden for att utesluta att risk for forvixling
foreligger, sdsom i f6revarande fall.
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Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall det varumirke som ans6kan giller,
efter invindning frin innehavaren av ett dldre varumirke, inte registreras ”om det
— pd grund av att det ir identiskt med eller liknar det dldre varumirket och de
varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir identiska eller r av liknande
slag — foreligger en risk for att allminheten férvixlar dem inom det omrade dir
det dldre varumirket dr skyddat”. Hiri “inbegrip[s] risken for att varumérket
associeras med det dldre varumirket”. Med dldre varumirken avses dessutom
enligt artikel 8.2 a i, i forordning nr 40/94, gemenskapsvarumirken for vilka
ansdkan om registrering inlimnats fore ansokan om registrering av ett annat
gemenskapsvarumirke.

I forevarande fall 4r det dldre varumirket ett gemenskapsvarumirke och det
relevanta omridet vid bedémningen av risken for forvixling utgors sdledes av
hela Europeiska unionen.

Det finns skil att erinra om att i enlighet med andra skilet i férordning nr 40/94
innebidr gemenskapsordningen fér varumirken att foretag genom ett enda
forfarande kan forvdrva gemenskapsvarumirken som 4tnjuter samma skydd
och fir rittsverkan i hela gemenskapen och att principen om gemenskapsvaru-
mirkens enhetliga karaktir skall gilla om inget annat féreskrivs i denna
forordning. Samma princip foljer av artikel 1.2 i férordning nr 40/94. I denna
foreskrivs att gemenskapsvarumirket skall ha en enhetlig karaktdr”, vilket
innebir att det ”skall ha samma rittsverkan i hela gemenskapen”.

Aven om det i artikel 8 i férordning nr 40/94 inte finns nigon bestimmelse som &r
jimforlig med bestimmelsen i artikel 7.2 enligt vilken det r tillrdckligt att det
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foreligger ett absolut registreringshinder endast i en del av gemenskapen for att
registreringen av ett varumirke skall kunna hindras, skall detsamma gilla i
forevarande fall. Hirav f6ljer att det foreligger hinder f6r registreringen dven om
relativa registreringshinder finns i endast en del av gemenskapen.

Eftersom de ifrdgavarande varorna och tjinsterna dr dagligvaror och sedvanliga
konsumenttjinster, utgdrs malgruppen av europeiska genomsnittskonsumenter
som #r normalt informerade samt skiligen uppmirksamma och upplysta.

Det 4r ostridigt att de varor och tjinster som avses i varumirkesansékan, mot
vilken s6kanden har framstillt en invindning, delvis r av liknande slag och delvis
dr identiska i forhallande till de varor och tjdnster som omfattas av det dldre
varumirket.

Det féljer av domstolens rittspraxis angdende tolkningen av rddets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym
17, s. 178), och av forstainstansrittens rittspraxis angdende férordning nr 40/94
att det foreligger férvixlingsrisk om det finns en risk att allmidnheten kan tro att
varorna eller tjinsterna i friga kommer frdn samma féretag eller i férekommande
fall frdn foéretag med ekonomiska band (domstolens dom av
den 29 september 1998 i mdl C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29,
domen i det i punkt 20 ovan nimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 17,
och forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01, Oberhauser
mot harmoniseringsbyrdn — Petit Liberto (Fifties)) REG 2002, s. 11-4359,
punkt 25). Vid provningen av huruvida det foreligger en risk att allmédnheten kan
forvixla varumirkena skall det goras en helhetsbedémning av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (se domstolens dom av den 11 november 1997 i
mdl C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de i punkterna
39 respektive 20 nimnda milen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 18, dom av den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000,
s. [-4861, punkt 40, och domen i det i punkt 39 ovan nimnda madlet Fifties,
punkt 26).
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Denna bedémning grundas pd ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas,
daribland likheten mellan varumirkena och likheten mellan de varor eller tjinster
som de avser. Sdledes kan en 1ig grad av likhet mellan de varor och tjanster som
avses uppvigas av att varumirkena i hog grad liknar varandra och omvint
(domarna i de i punkterna 39 respektive 20 ovan nimnda madlen Canon,
punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Marca Mode, punkt 40).
Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skilet i forordning
nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bor tolkas i forhallande till
forvixlingsrisken och att denna risk méste bedémas mot bakgrund sirskilt av i
hur hog grad varumirket dr kdnt pd marknaden och graden av likhet mellan
varumirket och kidnnetecknet samt mellan de ifrdgavarande varorna eller
tjansterna (domen i det i punkt 39 ovan nimnda maélet Fifties, punkt 27, och
forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-
Van Heusen mot harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
(BASS), REG 2003, 5. 1-4335, punkt 45).

Vidare dr det av avgorande betydelse vid helhetsbedémningen av forvixlings-
risken hur genomsnittskonsumenten av de ifrdgavarande varorna eller tjdnsterna
uppfattar varumirket. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varu-
miérke som en helhet och dgnar sig inte &t att undersoka dess olika detaljer
(domarna i de ovan i punkterna 39 respektive 20 ndmnda méalen SABEL,
punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna
helhetsbedomning férvintas genomsnittskonsumenten vara normalt informerad
samt skiligen uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall dven tas till den
omstindigheten att genomsnittskonsumenten endast sillan har méjlighet att gora
en direkt jamforelse mellan de olika varumirkena, utan méste forlita sig pd den
oklara minnesbild som han har av dessa. Det skall dven beaktas att genomsnitts-
konsumentens uppmairksamhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor
eller tjanster det dr frdga om (domen i det i punkt 20 ovan nimnda mélet Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Det f6ljer av domstolens rittspraxis att helhetsbedémningen av forvixlingsrisken,
vad giller de aktuella varumirkenas visuella, fonetiska och begreppsmaissiga
likhet, skall grunda sig pd det helhetsintryck som varumirkena ger, med
beaktande bland annat av deras sirskiljande och dominerande bestindsdelar
(domarna i de ovan i punkterna 39 respektive 20 ovan nimnda mdilen SABEL,
punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).
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Det dr mot bakgrund av dessa 6verviganden som det skall prévas om graden av
likhet mellan de ifrdgavarande varumirkena ir si hog att det skall anses att det
foreligger en risk f6r forvixling dem emellan.

Vad betriffar den visuella jimférelsen av de bida varumirkena, féreligger det
icke obetydliga visuella skillnader, dven om den andra och den tredje bokstaven i
de bada varumirkenas orddelar, det vill siga bokstiverna ”ir”, 4r desamma. De
forsta bokstdverna, nidmligen ”s” respektive *z”, ir olika. Dessutom bestar
ndmnda orddelar av olika antal bokstiver, eftersom bokstiverna ”ir” foljs av
bokstaven ”h” i det stkta gemenskapsvarumirket. Vidare atf6ljs ordtecknet i det
dldre varumirket av en heraldisk figur under det att det sokta gemenskapsvaru-
market uteslutande utgérs av ett ordtecken bestdende av vanliga bokstiver. Vid en
helhetsbedémning av den visuella likheten mellan de ifrigavarande kinnetecknen,

medfér varje kidnneteckens sirdrag att de ger upphov till olika helhetsintryck.

Vad betriffar den fonetiska likheten, har det inte bestridits av harmoniserings-
byrdn att de orddelar som innefattas i de tvd varumirkena ir lika pa vissa av
Europeiska unionens officiella sprak. I punkt 26 i sin svarsinlaga har harmoni-
seringsbyrdn med fog anfort att det idldre varumiirket i ett flertal medlemsstater
sannolikt kommer att uttalas pa engelska, [serr], eftersom ”sir” ir ett vilkint
engelskt uttryck, som dven den icke engelsksprakiga allménheten kan antas kidnna
till. Aven om det sokta gemenskapsvarumarket kan uttalas pa olika sitt pa vissa
sprak, kan det konstateras, sisom harmoniseringsbyrin har medgivit, att de
ifragavarande varumirkena fonetiskt sett dr lika, dtminstone i engelsksprakiga
linder och i Spanien, eftersom skillnaderna mellan det engelska respektive det
spanska uttalet inte dr sirskilt stora.

Vad betriffar den begreppsmissiga jimférelsen av de bida varumirkena, har
sokanden inte ifrdgasatt harmoniseringsbyrns bedémning i denna del. S3som
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harmoniseringsbyrdn med fog har gjort gillande, foreligger det inte ndgon
begreppsmissig likhet, eftersom det forefaller sannolikt att genomsnittskon-
sumenten i medlemsstaterna kommer att tinka pd det engelska ordet ”sir” pd
grund av att detta uttryck dr vilkint i Europa. Eftersom uttrycket *zirh” inte har
nigon uppenbar betydelse i de elva officiella sprikomrddena i Europeiska
unionen, uppfattar allminheten foljaktligen detta ord som en neologism. Det
foreligger siledes inte ndgon begreppsmissig likhet mellan de tvd varumirkena.

Det foreligger med andra ord varken ndgon visuell eller begreppsmissig likhet
mellan varumirkena SIR och ZIRH. Fonetiskt sett dr de ifrigavarande
varumirkena lika i vissa linder. Hirvid skall det papekas att det enligt fast
rittspraxis inte kan uteslutas att forvixlingsrisk uppkommer endast av det skilet
att tvd varumirken har en fonetisk likhet (domen i det i punkt 20 ovan nimnda
malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och férstainstansrittens dom av den
15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrdn —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. 11-43, punkt 42).

Sdsom redan har anférts ovan i punkterna 39 och 42 skall det goras en
helhetsbedémning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet mot
bakgrund av det helhetsintryck som de ifrigavarande varumirkena ger, med
beaktande bland annat av deras sirskiljande och dominerande bestdndsdelar.

Enligt forstainstansrittens rittspraxis kan de begreppsmissiga skillnaderna
mellan de ifrigavarande varumirkena forta verkan av de fonetiska likheterna.
For att nimnda verkan skall fortas forutsitts det att dtminstone ett av.
varumirkena har en klar och bestimd inneb6rd fér de personer som utgor
malgruppen, si att innebdrden omedelbart kan forstds av dessa personer (domen i
det ovan i punkt 40 nimnda malet BASS, punkt 54).
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S4 4r i férevarande mél fallet betriffande orddelen i det dldre varumirket SIR,
sasom det har konstaterats i punkt 46. Denna bedémning paverkas inte av att
ordtecknet inte beskriver ndgot kinnetecken hos de varor for vilka detta
varumérke har registrerats. Denna omstindighet hindrar nimligen inte de
personer som utgdr malgruppen frin att omedelbart férstd innebérden av denna
orddel i det dldre varumirket. Det ricker nimligen att ett av de ifrdgavarande
varumirkena har en sddan innebérd fér att det, om det andra varumirket saknar
en sddan innebord eller har en helt annan innebérd, i hég grad skall forta verkan
av de fonetiska likheter som finns mellan varumirkena (se, for ett liknande
resonemang, domen i det i punkt 40 ovan nimnda mélet BASS, punkt 54).

Att verkan fortas i forevarande fall bekriftas av att det dven foreligger visuella
skillnader mellan varumirkena SIR och ZIRH. Det skall i detta sammanhang
pédpekas att, sisom harmoniseringsbyrdn med fog har anfért, graden av fonetisk
likhet mellan tvd varumirken har mindre betydelse om varorna saluférs pa ett
sddant sitt att de personer som utgdr méilgruppen vid kép vanligtvis dven
uppfattar varumirket, som varorna omfattas av, visuellt (se, for ett liknande
resonemang, domen i det ovan i punkt 40 nimnda mélet BASS, punkt 55).

S4 dr fallet betriffande de ifrdgavarande varorna i férevarande fall, till skillnad
frén vad sdkanden har anfért. S6kandens argument att forsiljningen av de varor
som omfattas av det dldre varumirket inte uteslutande sker pi grundval av
visuella aspekter och att en betydande distributionskanal fér sékandens varor
utgors av parfymerier, frisorsalonger och skénhetssalonger, paverkar inte denna
beddmning.

Sokanden har inte visat att dess varor vanligtvis saluférs pd ett sidant sétt att
varumdrket inte dr synligt for allméinheten. S6kanden har endast anfort att det
foreligger en traditionell distributionskanal genom parfymerier, frisdrsalonger och
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skonhetssalonger, s att kunderna inte har mojlighet att sjilva plocka varorna
utan erhiller dem genom en f6rsiljare.

Aven vid antagandet att parfymerier, frisérsalonger och skonhetssalonger kan
utgora betydande distributionskanaler for sékandens varor, dr det klarlagt att
varorna dven pi dessa forsiljningsstillen allmint sett stills fram pa hyllor s att
konsumenterna har méjlighet att se dem. Aven om det inte dr uteslutet att de
ifrdgavarande varorna dven kan tillhandahdllas efter muntlig bestéllning, kan
detta forsiljningssitt inte anses utgdra det normala forsiljningssittet for dessa
varor.

Mot bakgrund av dessa omstindigheter fastslds att graden av likhet mellan de
ifrdgavarande varumirkena inte dr sd hog att det kan anses att allmdnheten kan
tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer frdn samma foretag eller i
forekommande fall frin foretag med ekonomiska band.

Med hinsyn till skillnaderna mellan de 1fragavarande varumarkena, péverkas
denna bedémning inte av att de varor och tjinster som avses i varumirkesan-
sokan, mot vilken sékanden har framstillt en invindning, delvis dr av liknande
slag och delvis ir identiska i férhallande till de varor och tjdnster som omfattas av
det dldre varumarket.

Hirav foljer att 6verklagandenimnden med fog har fastslagit att det inte
foreligger nagon risk for forvixling mellan det s6kta gemenskapsvarumirket och
det dldre varumirket.

Av detta foljer att talan inte kan vinna bifall pd denna grund. Ndgon annan grund
har inte 8beropats. Talan skall ddrfér ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sékanden
skall f6rpliktas att ersdtta rittegdngskostnaderna. Eftersom s6kanden har tappat
malet, skall svarandens yrkande bifallas.

P4 dessa grunder bestutar

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Tiili Mengozzi Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammantridde i Luxemburg den 3 mars 2004.

H. Jung V. Tiili

Justitiesekreterare Ordférande
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