CM CAPITAL MARKETS MOT HARMONISERINGSBYRAN — CAJA DE AHORROS DE MURCIA {C™M)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 11 maj 2005 °

I mél T-390/03,

CM Capital Markets Holding SA, Madrid (Spanien), inledningsvis foretritt av
advokaterna N. Moya Fernéndez och J. Calderén Chavero, direfter av J. Calderén
Chavero och advokaten T, Villate Consonni,

stkande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av O. Montalto och I de Medrano
Caballero, bada i egenskap av ombud,

svarande,
* Rittegngssprak: spanska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyréns 6verklagandenimnd var

Caja de Ahorros de Murcia, Murcia (Spanien),

angdende en talan som vickts mot det beslut som har fattats av forsta
dverklagandenimnden vid harmoniseringsbyran den 17 september 2003
(irende R 244/2003-1) angiende ett invindningsforfarande mellan CM Capital
Markets Holding SA och Caja de Ahorros de Murcia,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(tredje avdelningen)

sammansatt av ordféranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och M.O. Czicz,

justitiesekreterare: bitridande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansdkan som inkom till forstainstansrittens kansli
den 24 november 2003,

med beaktande av den svarsinlaga som inkom till forstainstansréttens kansli
den 2 april 2004,

efter forhandlingen den 28 oktober 2004,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Caja de Ahorros de Murcia (nedan kallad Caja de Ahorros) ansékte
den 7 december 1999 vid harmoniseringsbyran, i enlighet med radets forordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumérken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgdva, omride 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, om
registrering som gemenskapsvarumérke av ett figurmirke i form av en réd kvadrat
6verstruken med ett gult streck, med bokstéverna "C” och "M” inuti i vitt, dtergivet
som foljer:

T N Y
. H

De varor och tjinster som ansdkan avsig omfattades av klasserna 1-42 i
Nicedverenskommelsen om internationell lassificering av varor och tjénster vid
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med dndringar och tilligg,
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Ansékan om varumérkesregistrering offentliggjordes den 23 oktober 2000 i
Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 84/2000.

Den 23 januari 2001 framstillde CM Capital Markets Holding SA en invéindning
mot det varumirke som ans6kan giller, med hdnvisning till de spanska
registreringarna nr 2 000 040, nr 2 000 041, nr 2 000 042 och nr 2 000 043 for
tjanster som omfattas av klasserna 35, 36, 38, och 42, avseende foljande figurmérke
(nedan kallat det dldre varumérket):

Invindningen grundades pa samtliga de tjénster som var skyddade av det éldre
varumirket och den var riktad mot en del av de varor och tjinster som avsags i
ansokan om gemenskapsvarumirke. Som grund for invéndningen &beropades de
grunder som avses i artikel 8.1 a, 8.1 b och 8.4 i forordning nr 40/94.

Genom beslut av den 27 januari 2003 godtog invéindningsenheten delvis inviind-
ningen, med avseende pé de tjinster som anségs vara identiska eller av liknande slag,
nimligen “Foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjénster” i klass 35,
"Férsikringsverksamhet; finansiella tjdnster; monetéra tjanster; bankverksamhet;
fastighetsmikleri” i klass 36, "Telekommunikation” i klass 38 och "Juridiska tjénster;
vetenskaplig och industriell forskning” i klass 42, med motiveringen att det foreldg
risk for att den spanska allminheten skulle forvixla dessa tjinster.

II - 1704




CM CAPITAL MARKETS MOT HARMONISERINGSBYRAN — CAJA DE AHORROS DE MURCIA {CM)

Den 25 mars 2003 dverklagade Caja de Ahorros invindningsenhetens beslut.

Genom beslut av den 17 september 2003 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet) bif6ll
forsta 6verklagandendmnden verklagandet och upphivde invindningsenhetens
beslut. Overklagandenimnden fastslog att de tva tecknen i fraga inte var av liknande
slag och att det inte forelag risk for forvixling,

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att férstainstansrittens skall

— ogiltigforklara det ifrdgasatta beslutet,

— som en f6ljd dédrav godta invindningen i dess helhet,

— forplikta invéindningsenheten vid harmoniseringsbyrén att avsl ansékan om
registrering av varumdrket i friga,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersitta rittegangskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansrattens skall

— ogilla talan,

— forplikta sokanden att ersiitta rittegingskostnaderna.

Sékanden har vid forhandlingen aterkallat sitt andra yrkande, om att invéindningen
skall godtas i dess helhet.

Riittslig bedomning

Huruvida s6kandens yrkanden kan provas i sak

Sokanden har genom sitt tredje yrkande begért att forstainstansrétten skall forelégga
invindningsenheten vid harmoniseringsbyrén att faststilla att varumérket i fraga
inte kan registreras. Hirigenom anhaller sékanden saledes i sak om att harmoni-
seringsbyran skall foreldggas att faststilla att det varumérke som ansokan géller inte
kan registreras for de ifrdgavarande varorna och tjénsterna.

Det skall i detta avseende erinras om att inom ramen for en talan som vickts vid
gemenskapsdomstolen mot ett beslut av en éverklagandendmnd vid harmoniser-
ingsbyran r den sistnimnda enligt artikel 63.6 i forordning nr 40/94 skyldig att
vidta de atgirder som krivs for att folja gemenskapsdomstolens dom. Det
ankommer dirfor inte pi forstainstansritten att rikta foreligganden till harmoni-
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seringsbyran. Det éligger namligen harmoniseringsbyran att riitta sig efter domslutet
och domskilen i forstainstansrittens dom. Sokandens yrkande att forstainstan-
sréitten skall féreldgga invindningsenheten vid harmoniseringsbyrén att faststilla att
varumdrket i friga inte kan registreras skall sdledes avvisas (forstainstansrittens dom
av den 31 januari 2001 i mal T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot
harmoniseringsbyran (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, av
den 23 oktober 2002 i dom T-388/00, Institut fiir Lernsysteme mot harmoniser-
ingsbyrén — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 19, och av
den 27 februari 2002 i mél T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyran
(EUROCOOL), REG 2002, s. 11-683, punkt 12).

Provning i sak

Sokanden har &beropat en enda grund, vilken avser en dvertridelse av artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94.

Parternas argument

S6kanden anser att dverklagandeniimnden gjorde en felaktig prévning av risken for
forvaxling,

Den har hévdat att 6verklagandenimndens bedémning avseende skillnaderna
mellan varumirkena dr felaktig. Aven om det #r riktigt att det #ldre varumirket
innehéller bestindsdelen "CM” och uttrycket "capital markets”, skall hénsyn &nda
inte tas till det sistnimnda, eftersom det #r fraga om ett generiskt uttryck for tjinster
som skyddas av det ildre varumirket.
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Den har dessutom gjort gillande att det varumérke som ansékan giller aterger den
mest sarskiljande delen av det &ldre varumirket, vilket medfér risk for forvixling, i
synnerhet genom att den reklam som gérs for tjénsterna i friga &r av fonetiskt slag,
varfor nimnda varumirkens skrivsitt och firg i detta fall saknar betydelse.

Sékanden har understrukit betydelsen av den fonetiska aspekten och dess dominans
i forhallande till varumirkets visuella aspekt pa grund av omfattningen av den
muntliga formedlingen av varumirket i reklam och vid konsumenternas forvérv. Det
gér inte att bortse frin den stora likheten mellan de motstiende varumérkenas
fonetiska aspekter.

Sokanden har ifrdgasatt den betydelse dverklagandendmnden fiste vid de mot-
stiende varumirkenas firg och skrivsitt, vilka endast dr av underordnad betydelse i
forhallande till den omstindigheten att bida varumérkena innehaller bestindsdelen
?CM” och har identiska eller snarlika tillimpningsomréden, vilket &r avgorande for
konsumentens helhetsbild av varumirkena i friga och kan medfora risk for
forvaxling.

Sokanden har hinvisat till ett tidigare beslut av harmoniseringsbyrdn av
den 4 september 2002 i drende R 223/2001-4, i vilket fjirde overklagandenédmnden
fann att det #ldre varumérket och varumérket "CM 1824” inte kunde anvindas
samtidigt, eftersom "CM” var det dominerande inslaget i bdda varumirkena, trots att
varumirkenas skrivsitt och atergivning skilde sig &t och fastén "CM” endast var en
av flera bestandsdelar. Overklagandenimnden papekade i beslutet att uttrycket
"capital markets” var hinforligt till alla de tjanster for vilka det dldre varumdrket var
skyddat, och att konsumenterna inte skulle uppfatta det som en bestandsdel av det
sistnimnda. Den fann séledes att en registrering i enlighet med den nya ansdkan
medforde risk for forvixling,
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Genom en 6verforing av de kriterier som lades fram i detta beslut pé forevarande
fall, skall det, enligt sokanden, understrykas att de motstiende varumirkenas
dominerande bestindsdel "CM” i fonetiskt avseende #r identisk, och att deras
tillimpningsomraden 4r identiska, vilket befister den risk fér association och
férvixling som foreligger dem emellan.

Harmoniseringsbyran har hévdat att overklagandenimnden varken gjorde sig
skyldig till en felaktig bedémning av faktiska omstindigheter eller till en felaktig
rittstillimpning, och att den korrekt tillimpade bestimmelserna och gemenskapens
rdttspraxis niér den avgjorde att tecknen i friga varken var identiska eller liknade
varandra och att det foljaktligen inte forelag nagon risk for forvixling i den mening
som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94.

Forstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall det varumirke som ansékan giller,
efter invéindning frén innehavaren av ett dldre varumirke, inte kunna registreras om
det — pd grund av att det &r identiskt med eller liknar det &ldre varumirket och de
varor eller tjinster som omfattas av varumirkena dr identiska eller &r av liknande
slag — foreligger en risk for att allménheten forvixlar dem inom det omrade dir det
dldre varumdrket dr skyddat.

Enligt artikel 8.2 a i i forordning nr 40/94 forstas med ildre varumirken sadana som
registrerats i en medlemsstat och for vilka ansdkan om registrering gjorts tidigare dn
ans6kan om gemenskapsvarumirke.

I forevarande fall dr det ldre varumérke som invindningen grundas pa registrerat i
Spanien. For att faststilla huruvida risk for forvixling foreligger mellan de
motstdende varumirkena, skall féljaktligen den uppfattning som omsittnings-
kretsen i Spanien har beaktas.
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Férstainstansritten godtar i detta avseende dverklagandenamndens definition av
omsittningskretsen. Overklagandendmnden har med ritta funnit att de tjénster som
omfattas av de i forevarande mal aktuella varumérkena ar avsedda for en viss
kategori personer, déribland dels personer med specialistkunskap, dels personer som
behover professionell radgivning i finansiella, juridiska eller kommersiella &renden,
sasom bland annat bankkunder och juristbyriers klienter. Det handlar foljaktligen
om en timligen specialiserad och vilinformerad anvindarprofil. Det skall &ven
papekas att sokanden inte har motsatt sig denna definition.

Risken for forviixling skall saledes beddmas i forhallande till en mycket uppmérksam
och medveten spansk konsument.

Enligt fast rittspraxis foreligger risk for forvixling om det finns en risk att
allménheten kan tro att varorna eller tjinsterna i fraga kommer frin samma foretag,
eller i forekommande fall fran foretag med ekonomiska band.

Enligt samma rittspraxis skall en helhetsbedémning goras av risken for forviixling
med ledning av omsittningskretsens uppfattning av ifrdgavarande kénnetecken,
varor eller tjinster, med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet,
bland annat samspelet mellan graden av likhet mellan kiinnetecknen och mellan de
varor eller tjinster som avses (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i
mal T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyran — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33, och dar
angiven rittspraxis).

Foér det forsta skall det papekas att det dr ostridigt att de tjinster som omfattas av
varumirkena i fraga &dr identiska.
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Under dessa omstindigheter beror utgingen av malet pa graden av likhet mellan
tecknen i fraga. Det skall siledes undersdkas huruvida graden av likhet mellan
tecknen i fraga 4r tillrickligt hég for att det skall kunna anses foreligga en risk for
forvixling mellan varumérkena.

Sasom framgdr av fast réttspraxis skall helhetsbedomningen av risken for forvaxling,
vad giller de motstdende varumirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga
likhet, grunda sig p& det helhetsintryck som varumérkena ger, bland annat med
hinsyn till deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar (se forstainstansrit-
tens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot
harmoniseringsbyrdn — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003,
s. [1-4335, och dir angiven rittspraxis).

De i forevarande fall motstdende varumérkena skall siledes jaimféras i visuellt,
fonetiskt och begreppsmissigt hinseende.

Vad giller, for det forsta, den visuella jimférelsen av varumirkena i fraga, skall det
erinras om 6verklagandenimndens konstaterande att tecknet i det #ldre varumirket
utgjordes av tva delar, nimligen dels uttrycket "capital markets” skrivet med svarta
vanliga bokstéver, dels bokstiverna "C” och "M” ovanpa varandra, medan det
varumirke som ansokan giller endast utgjordes av bokstiverna "C” och "M” i
standardiserade bokstéver i vitt, inuti en réd kvadrat verstruken med ett gult streck.
Overklagandeniamnden konstaterade dessutom i det ifragasatta beslutet att
bokstdverna "C” och "M"” i det varumirke som ansokan gller inte var placerade
ovanpd varandra utan i linje, att de var placerade i en kvadrat med stark farg och att
de var vita, medan bokstiverna i det ildre varumirket var svarta, Enligt
overklagandendmnden var de visuella intrycken av de bada varumdrkena helt olika
och skillnaden forstirktes av att det dldre varumirket innehdll uttrycket “capital
markets”.
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Det kan utan svarighet konstateras att de figurativa bestdndsdelarna i det varumérke
som ansokan giller utgor en sirskild grafisk helhet som skiljer sig frin den grafiska
helhet som det #ldre varumirket utgor. Sisom 6verklagandenimnden med rétta
angav ir bokstiverna "C” och "M” némligen inte placerade ovanpa varandra utan i
linje, och de #r placerade i en kvadrat med stark firg. De &r dessutom vita, medan
bokstiverna i det dldre varumaérket dr svarta,

Dessutom ir uttrycket "capital markets” av stor betydelse for det visuella intrycket av
det ildre varumirket, pa grund av dess initiala placering pa det mest synliga stillet.
Uttrycket kan av detta skil omedelbart uppfattas.

Betydelsen av uttrycket "capital markets” begrénsas f6rvisso genom att det har en
betydelse som piminner om de tjinster for vilka det dldre varumérket &r skyddat.
Det dominerande inslaget i de bada varumirkena ér saledes, trots olika skrivsitt och
framstillning, den gemensamma bestandsdelen "CM”. Den begrénsade betydelsen
av uttrycket "capital markets” innebir foljaktligen att det foreligger en viss visuell
likhet mellan de bdda varumérkena i fraga.

Denna visuella likhet &r emellertid endast av mindre betydelse. Bestandsdelen "CM”
framstills i skilda sammansittningar i de bada tecknen, i helt skilda firger och stilar.

Det framgar av dessa overviganden att &ven om de bida varumérkena har den
gemensamma bestindsdelen "CM”, foreligger det visuella olikheter som inte dr
obetydliga. Vad giller den visuella helhetsuppfattningen av tecknen i fraga innebér
saledes forekomsten av sirskilda bestandsdelar i vart och ett av dem att de ger olika
helhetsintryck.
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Sasom overklagandenimnden med riitta konstaterade liknar de ifragavarande
tecknen féljaktligen inte varandra i visuellt hinseende.

Vad dérefter giller den fonetiska jamforelsen skall det inledningsvis erinras om att
s6kanden har framhallit betydelsen av den fonetiska aspekten och dess dominans
over den visuella nir det handlar om hur varumdrket anvinds pa marknaden och i
reklam, Den har hivdat att det inte gar att bortse frén den stora fonetiska likheten
mellan de motstdende varumirkena,

Det kan konstateras att 6verklagandenéimnden inte gjorde nagon sirskild jamforelse
av de ifragavarande varumérkena i fonetiskt avseende.

I detta avseende pépekar forstainstansritten att tva varumérken allmint sett liknar
varandra om det ur omsittningskretsens synvinkel forekommer atminstone delvis
likhet dem emellan med avseende pa en eller flera relevanta aspekter (forstain-
stansrittens 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 25 november 2003 i mal T-286/02, Oriental Kitchen mot
harmoniseringsbyrdan — Mou Dybfrost (KIAP MOU), REG 2003, s. II-4953,
punkt 38).

I forevarande mal utgér bestindsdelen "CM” samtidigt den verbala delen i det
varumérke som ansokan giller och en av de verbala delar som ingér i det #ldre
varumdrket. Forstainstansritten konstaterar foljaktligen att det varumirke som
ans6kan giller 4r identiskt i fonetiskt avseende med en av bestindsdelarna i det #ldre
varumirket. Emellertid dr detta konstaterande enligt rittspraxis i sig inte tillrdckligt
for att dra slutsatsen att de tva aktuella varumirkena, som helhet betraktade vart och
ett for sig, liknar varandra,
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Sasom redan har papekats skall beddmningen av likheten mellan tvd varumérken
grunda sig pa det helhetsintryck de ger, bland annat med hénsyn till deras
sirskiljande och dominerande bestindsdelar (se analogt, 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. I-3819,
punkt 25).

Enligt réttspraxis kan ett sammansatt varumirke endast anses vara analogt med ett
annat varumirke som liknar eller #r identiskt med en bestindsdel i det sammansatta
varumirket om denna bestandsdel dr den mest framtridande i det helhetsintryck
som det sammansatta varumérket ger. Detta #r fallet nir denna bestindsdel som
sadan kan dominera den bild av varumirket som omsittningskretsen behéller i
minnet, vilket medfér att de andra delarna i varumirket &r forsumbara i
helhetsintrycket (domen i det ovan i punkt 43 niémnda malet MATRATZEN,
punkt 33).

Det har preciserats i rittspraxis att detta forhallningssitt inte innebér att endast en
bestandsdel i ett sammansatt varumirke skall jaimforas med ett annat varumérke.
Det rér sig tvirtom om att utfora en sadan jamforelse genom att undersoka de
aktuella varumirkena betraktade vart och ett for sig i sin helhet. Emellertid utesluter
inte detta att det helhetsintryck som omsittningskretsen behdller i minnet av ett
sammansatt varumérke under vissa forhallanden kan domineras av en eller flera av
dess delar (domen i det ovan i punkt 43 nimnda malet MATRATZEN, punkt 34).

Det skall i detta avseende dven erinras om att allminheten i allménhet inte anser att
en beskrivande bestindsdel i ett sammansatt varumirke utgdr en sérskiljande och
dominerande del av det helhetsintryck som varumirket ger (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 3 juli 2003 i mél T-129/01, Alejandro
mot harmoniseringsbyran — Anheuser—Busch (BUDMEN), REG 2003, s. 11-2251,
punkt 53, och av den 6 juli 2004 i mél T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot
harmoniseringsbyrén — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-0000,
punkt 51).
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I forevarande fall kan det konstateras att uttrycket “capital markets” har en
suggererande betydelse med avseende pa de tjinster som omfattas av det aldre
varumérket. Den dominanta bestandsdelen i det varumirket ir bestandsdelen "CM”.

Eftersom det varumirke som ansékan giller i fonetiskt avseende 4r identiskt med
det dldre varumdrket féreligger det en fonetisk likhet mellan tecknen i fraga.

Det skall forvisso noteras, sasom harmoniseringsbyran har gjort gillande, att
varumérkena i fraga uppvisar vissa fonetiska olikheter. For det forsta innehaller
némligen det dldre varumirket i spanskt uttal fem stavelser ("ca-pi-tal-mar-kets”)
och tvd fonem ("ce-eme”), medan det varumirke som ansékan géller endast
innehdller tva fonem ("ce-eme”). Fér det andra #r uttalet av de fem initiala
stavelserna i det dldre varumérket ("ca-pi-tal-mar-kets”) helt olikt uttalet av de tva
fonem som det varumirke som ansckan giller bestar av.

Det kan emellertid konstateras att dessa skillnader foljer av den omsténdigheten att
det &ldre varumirket utgdér en helhet med bestindsdelen "CM” och uttrycket
"capital markets”. Det skall i detta avseende erinras om att uttrycket ”capital
markets” har en suggererande betydelse med avseende pa de tjdnster som omfattas
av det dldre varumirket och att dess betydelse diirigenom blir mindre.

Det framgdr av dessa Gverviganden att tecknen i fraga vid en helhetsbedémning
uppvisar en viss fonetisk likhet,
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Vad giller, for det tredje, den begreppsmissiga jamforelsen av tecknen i fraga, skall
det anges att sdkanden har gjort gallande att uttrycket “capital markets” i det &ldre
varumirket inte skall beaktas, eftersom det rér sig om ett generiskt uttryck avseende
de tjanster for vilka detta varumérke ér skyddat.

Overklagandeniimnden gjorde inte ndgon semantisk jamforelse av tecknen i frdga i
det ifrigasatta beslutet. Inom ramen fér beddmningen av det dldre varumdrkets
sirskiljningsformaga angav den emellertid att det inte skulle bortses frin uttrycket
"capital markets”, vilket inte endast tjinar till att hinvisa till den sektor inom vilken
foretaget har sin verksamhet, utan #ven till att, tillsammans med bestdndsdelen
"CM", identifiera de tillhandahélina tjénsternas kommersiella ursprung, for att
konsumenterna skall kunna peka ut, omnimna och komma ihdg det &ldre
varumirket genom uttrycket “capital markets CM”, och inte endast genom
bestandsdelen "CM”.

Forstainstansritten vill i detta avseende forst framhélla den omsténdigheten att den
dominerande bestandsdelen i det #ldre varumirket & “CM”, eftersom “capital
markets” dr ett suggererande uttryck med avseende pa de tjanster som omfattas av
det éldre varumérket.

I forevarande fall konstaterar emellertid forstainstansritten, i likhet med harmoni-
seringsbyran, att uttrycket “capital markets” kan utgora en relevant bestindsdel med
avseende pa den begreppsmissiga bedémningen av varumérkena i fréga, dven om
det inte kan anses vara den dominerande bestandsdelen,

For det forsta framhaller forstainstansritten att om omséttningskretsen kénner till
betydelsen av uttrycket “capital markets” framstir varumérkena i friga for
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omséttningskretsen som begreppsmissigt olika, och om den inte kinner till
betydelsen, uppfattar den heller inte ett begreppsmissigt samband dem emellan,
eftersom bada varumirkena da skulle sakna innebérd for den.

For det andra, eftersom den dominerande bestandsdelen i det #ldre varumdrket, det
vill siga "CM”", inte i sig har ndgot semantiskt virde, foljer att betydelsen av uttrycket
“capital markets” stirks i begreppsmissigt hinseende, trots dess beskrivande
karaktdr med avseende pd de tjinster som omfattas av varumirket. Forstain-
stansrdtten noterar i detta avseende, i likhet med harmoniseringsbyran, att uttrycket
“capital markets”, som & en hdnvisning pa engelska till kapitalmarknaden, av
omsittningskretsen kan kopplas samman med den bestandsdel som féljer med
uttrycket, nimligen "CM”". Uttrycket "capital markets” kan siledes ge bestindsdelen
"CM” ett semantiskt virde, genom att den férknippas med finansmarknader.
Bestdndsdelen "CM” i det varumérke som ansokan giller har déremot inte i sig
ndgon mening.

Det skall for det tredje tilliggas att det inte &r helt uteslutet att omsittningskretsen
dr kapabel att uppfatta ett begreppsmissigt samband mellan det varumirke som
ansokan giller och det féretag som tillhandahaller de tjénster som varumdrket anget,
eftersom "CM” ér forkortningen av Caja de Ahorros firmanamn, Caja de Ahorros de
Muucia. Det skall i detta avseende beaktas att omsittningskretsen i forevarande fall
utgdrs av en kategori personer med specialistkunskap, vilket innebar att den &r
mycket uppmérksam och medveten,

Det f6ljer av dessa dverviganden att tecknen i fraga inte r begreppsmissigt lika.

Efter denna jimférelse, i visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt avseende, av de i
forevarande fall motstaende tecknen, skall det aterigen erinras om att det foljer av
domstolens rittspraxis att det dldre varumirkets sarskiljningsforméga, oavsett om
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den foljer av varumiirket i sig eller har uppkommit pé grund av att det dr kant, i
forekommande fall skall beaktas vid bedémningen av huruvida likheten mellan de
varor eller tjénster som ticks av de tvd varumérkena ér tillrdckligt stor for att det
skall uppsta en risk for férvixling (se analogt, domstolens dom av
den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkterna 18
och 24, och domen i det ovan i punkt 45 nimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkt 20). Domstolen har dessutom ansett att eftersom risken for forvixling ar
hégre ju storre det dldre varumdrkets sirskiljningsformaga visar sig vara (domen i
det ovan i punkt 45 nimnda malet SABEL, punkt 24), tnjuter varumirken som,
antingen i sig eller pi grund av att de &r kinda pa marknaden, har stor
sirskiljningsférmaga ett mera omfattande skydd &n varumérken med mindre
sarskiljningsformaga (se analogt, domarna i de ovannimnda mélen Canon, punkt 18,
och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Det skall i detta avseende noteras att sokanden inte har bestridit 6verklagande-
namndens bedémningar avseende det dldre varumirkets sarskiljningsforméga.
Overklagandenamnden har bekriftat att den godtar den analys som gjordes av Caja
de Ahorros, enligt vilken det ldre varumirkets sdrskiljningsférméga ér begrinsad.

Det ldre varumiirket har siledes inte nigon stor sérskiljningsformaga.

Inom ramen for helhetsbedomningen av risken for forvixling skall, sdsom foljer av
ovanstiende 6verviganden, hinsyn saledes tas till att risken for forvixling skall
beddmas i forhallande till en mycket uppmérksam och medveten spansk konsument,
till att de tjinster som omfattas av varumérkena i fraga &r identiska, till att tecknen i
fraga varken #r visuellt eller begreppsmassigt lika, men att det foreligger en viss
fonetisk likhet mellan de bada varumirkena och, slutligen, till att det &ldre
varumirket inte har stor sérskiljningsférmaga.
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Med hinsyn till samtliga dessa omstindigheter skall det papekas att graden av likhet
mellan de ifrdgavarande varumirkena inte #r tillrdckligt hog for att det skall kunna
anses foreligga risk for forvixling dem emellan. Utan att det 4r nédvindigt att préva
det argument som sbkanden har framfoért avseende den fonetiska aspektens
dominans dver den visuella, ricker det nimligen att konstatera att de visuella och
begreppsmissiga skillnaderna mellan tecknen i frdga under alla omstindigheter i
férevarande fall 4r av sidant slag att den fonetiska likhet som nimnts ovan
neutraliseras.

Denna slutsats stdds av den omstéindigheten att omsittningskretsen fr i hég grad
specialiserad inom omrédet fér de berdrda tjinsterna och foljaktligen kan vara i hog
grad uppmérksam vid valet av dessa tjinster.

Vad giller harmoniseringsbyrans pasttt varierande beslutspraxis erinrar forstain-
stansrdtten om att lagenligheten av de beslut som fattas av 6verklagandenimnderna
enbart skall bedémas p& grundval av forordning nr 40/94, sasom den har tolkats av
gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyrans tidigare
beslut (se domen i det ovan i punkt 48 nimnda malet CHUFAFIT, punkt 57, och diir
angiven rittspraxis). Argumentet avseende en eventuell diskrepans mellan det
ifragasatta beslutet och det beslut som fattats av fjirde overklagandenéimnden vid
harmoniseringsbyran i drendet R 223/2001-4 #r siledes verkningslost, och skall inte
beaktas.

Med hénsyn till vad som har anférts ovan hade éverklagandenimnden fog for sin
bedémning att det inte foreldg risk for forvixling mellan varumérkena i fraga.

Talan skall foljaktligen ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens réttegingsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byran har yrkat att sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna. Eftersom
sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyréns yrkande bifallas.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegingskostnaderna.

Jaeger Tiili Czicz

Avkunnad vid offentligt sammantréde i Luxemburg den 11 maj 2005.

Justitiesekreterare ] Ordférande

H. Jung M. Jaeger
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