ALEJANDRO MOT HARMONISERINGSBYRAN — ANHEUSER-BUSCH (BUDMEN)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 3 juli 2003~

1 mal T-129/01,

José Alejandro SL, Alicante (Spanien), foretrddd av advokaten I. Temifio Ceni-
ceros,

sokande,

mot

Byran for harmoniscring inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller), foretradd av F. Lépez de Rego och J.E. Crespo Carrillo, bada i egen-
skap av ombud,

svarande,

* Rittegdngssprdk: spanska.
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intervenient vid forstainstansritten ir,

Anheuser-Busch Inc., Saint Louis, Missouri (Amerikas férenta stater), foretritt av
advokaten V. von Bomhard,

angdende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som fattats av forsta dver-
klagandenimnden vid Byrdn foér harmonisering inom den inre marknaden
(varumirken, monster och modeller) den 20 mars 2001 (drende R 230/2000-1) i
ett invindningsforfarande mellan Anheuser-Busch Inc. och José Alejandro SL,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden N.J. Forwood samt domarna J. Pirrung och A.W.
H. Meij,

justitiesekreterare: avdelningsdirektéren J. Palacio Gonzilez,

med hénsyn till det skriftliga férfarandet och efter férhandlingen den 22 januari
2003,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 7 maj 1996 en ansbkan om gemenskapsvarumirke till Byrin
f6r harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyran) i enlighet med rddets férordning (EG) nr
40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,

s. 1; svensk specialutgdva, omrade 17, volym 2, s. 3).

Det varumérke som registreringsansékan avsag var ordmirket BUDMEN,

De varor som ansdkan om varumirkesregistrering avsig omfattas av klasserna
10, 16 och 25 i Niceverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjdnster vid registrering av varumirken av den 15 juni 1957, med dndringar
och tilldgg, och motsvarar f6r var och en av klasserna f6ljande beskrivning:

— klass 10 ?ortopediska skor”,
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— klass 16 ”pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); plastmaterial for
emballering (ej ingdende i andra klasser) och emballeringsmaterial av papper
och kartong”,

— klass 25 ”klider, fotbeklidnader och huvudbonader”.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumiirken nr 14/98
av den 2 mars 1998.

Den 1 juni 1998 invinde intervenienten i enlighet med artikel 42 i forordning
nr 40/94 mot registrering av det sokta varumirket med avseende pa samtliga
varor som avsags i registreringsanstkan. Den grund som 4beropades till stéd for
invindningen var sddan férvixlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i férordning nr
40/94. Invindningen grundades p4 dldre nationella varumirken som registrerats i
Danmark (nr 6703.1993) f6r alla varor i klasserna 16 och 25; i Irland for dels
bocker, trycksaker, pappersvaror, skrivmaterial, kalendrar, gratulationskort,
skrivplattor, plastfickor och pdrmar, kontorsférnédenheter (utéver méobler),
etiketter, sjilvhiftande etiketter, affischer, spelkort, dukar och servetter av
papper, glas- och flaskunderlidgg, pappersfilter och ndsdukar, fotografier, vykort,
album, omslagspapper, avdragsbilder, alla omfattade av klass 16 (nr 151535),
dels klider, fotbeklidnader, huvudbonader, sweatshirts, T-shirts, kepsar och
strumpor som omfattas av klass 25 (nr 151537), och i Férenade kungariket for
dels bocker, trycksaker, pappersvaror, skrivmaterial, kalendrar, gratulationskort,
skrivplattor, plastfickor och pirmar, kontorsférnédenheter (utdver mébler),
etiketter, sjilvhiftande etiketter, affischer, spelkort, dukar och servetter av
papper, glasunderligg, pappersfilter och nisdukar, fotografier, vykort, album,
omslagspapper, avdragsbilder med undantag for klister och lim och varor med
samma beskrivning som klister och lim, vilka omfattas av klass 16 (nr 1458297),
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dels sweatshirts, T-shirts, kavajer, ponchos, solskirmar, tr6jor, koftor, overaller,
vistar, shorts, ytterklider, nattskjortor, morgonrockar, underkldder, halsdukar,
strand- och badkldder, kalsonger, hjilmar, skidoveraller, strumpbyxor, anoraker,
byxor, kjolar, blusar, slipsar, strumpor, liviemmar, handskar, kldnningar,
méssor, strandskor, stévlar, skor, morgontofflor och sandaler, alla omfattade
av klass 25 (nr 1458299). Dessa varumirken utgors av ordmirket BUD.

Invindningen godtogs delvis av harmoniseringsbyrans invindningsenhet, vilken
genom beslut av den 17 december 1999 avslog anstkan om registrering av det
varumirke som ansékan gillde med avseende pé varorna klider, fotbeklddnader
och huvudbonader, vilka omfattas av klass 25. Skilet var att kdnnetecknet BUD i
det ildre danska varumirket nr 6703.1993 var identiskt med den f6rsta stavelsen
i BUDMEN i det sokta varumirket och att de tvd varumirkena avsdg identiska
varor i klass 25, vilket kunde leda till risk for férvixling hos allmidnheten i
Danmark.

Den 21 februari 2000 overklagade sokanden invdndningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyrin med stéd av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Overklagandet ogillades genom beslut av den 20 mars 2001 (nedan kallat det
ifrigasatta beslutet) av férsta dverklagandenimnden. Beslutet delgavs s6kanden
den 27 mars 2001.

Overklagandenimnden ansdg att invindningsenhetens beslut var vilgrundat,
eftersom det fanns en risk fér férviixling hos allménheten pa grund av att de varor
som omfattas av det sokta varumirket och de varor som omfattas av de dldre
varumirken som registrerats i Danmark (nr 6703.1993), i Irland (nr 151537) och
i Forenade kungariket (nr 1458299) (nedan kallade de ildre varumérkena) dr
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identiska och att de motstillda kinnetecknen BUD och BUDMEN ir visuellt,
fonetiskt och begreppsmassigt likartade (punkterna 15 och 19—21 i det ifrigasatta
beslutet).

Forfarande och parternas yrkanden

S6kanden har vickt denna talan genom ansékan avfattad p4 spanska som inkom
till forstainstansrittens kansli den 11 juni 2001.

Genom meddelande av den 3 september 2001 invinde intervenienten, i den
mening som avses i artikel 131.2 forsta stycket i forstainstansrittens rittegdngs-
regler, mot att spanska skulle vara rittegingssprak i forfarandet vid forstain-
stansrdtten och begédrde att rittegdngsspraket skulle vara engelska. Sokanden
hdvdade hidrvid att engelska var angivet som andrasprik i varumirkesansékan i
den mening som avses i artikel 115.3 i férordning nr 40/94 och att forfarandet vid
invindningsenheten och 6verklagandenimnden forts pa engelska.

Forstainstansritten valde, med stod av artikel 131.2 tredje stycket i rittegdngs-
reglerna, spanska som rittegdngssprik, eftersom sékanden i enlighet med artikel
115.1 i forordning nr 40/94 hade ingivit den bestridda varumirkesansékan pa
spanska.

Harmoniseringsbyrdn inkom med sin svarsinlaga den 21 december 2001.
Intervenienten inkom med sin svarsinlaga den 2 januari 2002. Sékanden inkom
med replik den 8 april 2002. Harmoniseringsbyran inkom med duplik den 25 juni
2002.
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Som en processledningsatgird uppmanade forstainstansritten sékanden att uppge
vid forhandlingen vad denne ville uppnd med sina yrkanden.

Forhandlingen dgde rum den 22 januari 2003. Intervenienten var inte ndrvarande
vid férhandlingen. Intervenientens ombud hade meddelat forstainstansrétten att
det av skil som ldg utanfér dennes kontroll var omdjligt for denne att ndrvara.
Férstainstansritten ansdg det inte nddvindigt att anmoda intervenienten att avge
ett skriftligt yttrande dver den friga som stillts till sékanden.

Ordféranden pi andra avdelningen avslutade det muntliga forfarandet den
26 mars 2003.

Sekanden har yrkat att forstainstansritten skall

— dndra det ifrigasatta beslutet och bifalla talan och ansékan om gemen-
skapsvarumirke for alla varor i klass 25,

— iandra hand dndra det ifrdgasatta beslutet och bifalla talan och anstkan om
gemenskapsvarumirke for fotbeklidnader, och

— forordna att rittegingskostnaderna skall delas.
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Harmoniseringsbyrdn har yrkat att férstainstansritten skall

— ogilla sékandens talan,

— forplikta s6kanden att ersitta rittegingskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att frstainstansritten skall

— ogilla talan och faststilla det ifrdgasatta beslutet,

— forplikta sokanden att ersitta rittegingskostnaderna, diribland interve-
nientens.

Under férhandlingen angav sokanden att denne med termen &dndra avsig
ogiltigforklaring av det ifrigasatta beslutet.

Huruvida sdkandens yrkande kan tas upp till sakprévning

I den andra delen av sitt forsta och andra yrkande har sékanden begirt att
forstainstansritten skall bifalla ansékan om gemenskapsvarumirke for alla varor
iklass 25, och i andra hand enbart fér fotbeklddnader. Sokanden har siledes i sak
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hemstdllt att harmoniseringsbyrdn skall liggas att registrera det sokta
varumirket f6r de ifrdgavarande varorna.

Forstainstansrétten erinrar hdrvid om att harmoniseringsbyrén enligt artikel 63.6
i forordning nr 40/94 ir skyldig att vidta de atgdrder som krivs for att folja
gemenskapsdomstolens dom. Det ankommer dirfor inte pa forstainstansritten att
rikta foreligganden till harmoniseringsbyrdn. Det aligger nidmligen harmoniser-
ingsbyran att ritta sig efter domslutet och domskélen i fOrstainstansrittens
domar. Sokandens yrkanden om att ansbkan om gemenskapsvarumirke skall
bifallas for alla varor i klass 25, och i andra hand enbart f6r fotbeklidnader, skall
saledes avvisas (f6rstainstansrittens dom av den 31 januari 2001 i mal T-331/99,
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrin (Giroform), REG
2001, s. 11-433, punkt 33, och av den 27 februari 2002 i mal T-34/00, Eurocool
Logistik mot harmoniseringsbyrin (EUROCOOL), REG 2002, s. 1I-683, punkt
12).

Yrkandet om ogiltigférklaring av det ifragasatta beslutet

Sokanden har dberopat en enda grund, nidmligen att artikel 8.1 b i forordning
nr 40/94 har dsidosatts.

Parternas argument

Sokanden har betriffande jimférelsen av de motstillda kdnnetecknen bestritt
overklagandendmndens konstaterande i punkt 19 i det ifrigasatta beslutet att
kinnetecknen BUD och BUDMEN foreter visuella likheter, eftersom den enda
skillnaden mellan dem &r stavelsen MEN i det sokta varumirket. Sékanden har
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hirvid hivdat att de visuella skillnaderna mellan de bdda varumirkena &r
uppenbara med hinsyn till att de ifrigavarande kdnnetecknen inte innehaller
ndgra bilder, att de har en enda stavelse gemensam och att den sista stavelsen i det
kinnetecken som avses i varumirkesansokan medfor en klar visuell olikhet.

Avseende den fonetiska jamforelsen mellan de ifrdgavarande kidnnetecknen har
sokanden hivdat att den andra stavelsen MEN i det sokta varumirket, vilken
ovillkorligen uttalas hérbart och tydligt p4 alla Europeiska unionens sprik, ir av
avgorande betydelse for uttalet av kdnnetecknet BUDMEN som gor det maijligt
att forbigd den fonetiska likheten mellan de ifrdgavarande varumirkena. Det
ildre nationella varumirket BUD uttalas dessutom kort, koncist och hért, medan
det sokta varumirket BUDMEN uttalas lingre.

Vad slutligen avser jamforelse av kdnnetecknen ur begreppssynpunkt, har
sokanden hivdat att ordet BUDMEN inte betyder ndgot pa engelska och danska,
vilka #r den relevanta mélgruppens sprak, eftersom det 4r friga om ett pahittat
ord som satts samman av en slumpmaissig eller fantasifull kombination av tva
stavelser som ger det sokta varumirket sdrskiljningsférmaga.

Sokanden anser i 6vrigt att 6verklagandendmnden, i punkt 21 i det ifrigasatta
beslutet, felaktigt fastslagit att genomsnittskonsumenten skulle kunna uppfatta
det ifrigasatta varumirket som en variant av de dldre nationella varumirkena,
eftersom den sirskiljande bestidndsdelen i de ifrdgavarande varumirkena dr BUD,
och genomsnittskonsumenten skulle dirmed kunna uppfatta MEN som anvénd-
ningsomrddet. Enligt sokanden #r det nimligen vare sig nodvindigt eller
tillrickligt att anvinda ordet MEN tillsammans med den sirskiljande bestdnds-
delen i ett varumarke for att ange att varor som omfattas av klass 25 ir avsedda
for min. Varumirken som avses ange anvindningsomridet for en vara som
omfattas av klass 25 dr tvdrtom vanligen sammansatta av en sirskiljande
bestindsdel foljd av ndgot av uttrycken “fér min”, *for kvinnor” eller *for
barn”. T sin replik har sdkanden framlagt handlingar for att styrka att
kinnetecken som sammansatts av ordet MEN inte anvinds for vissa kinda
varumirken for herrkldder.
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Sokanden har inte bestritt 6verklagandenimndens pdstdende i punkt 15 i det
ifrigasatta beslutet, att de varor som de dldre nationella varumirkena dar
registrerade fér dr identiska med de varor som det sokta varumdrket avser.

Sokanden har avseende villkoren for saluféring av de ifrdgavarande varorna
anfort att intervenientens varor i klass 25 levereras som reklammaterial i
forbindelse med &lmirket BUD. Sékanden har stétt detta pdstdende med
handlingar som bilagts ansékan. S6kanden har ddrutéver hdvdat att intervenien-
ten inte har visat att denne anvint sitt varumirke for fotbeklidnader, vilket utgér
sokandens framsta intresseomride. Sékanden har i detta hinseende till ans6kan
bilagt sju forklaringar frin féretridare for olika handlare avseende att det inte
finns ndgon risk for foérvixling mellan de ifrigavarande varumirkena och
avseende det sokta varumirkets sdrskiljningsférméga.

Sokanden har dessutom anfért att domstolen i dom av den 14 september 1982 i
mal 144/81, Keurkoop (REG 1982, s. 1-2853; svensk specialutgiva volym 6,
s. 491), punkt 24, angav att de exklusiva rittigheter som ett varumirke ger inte
kan dberopas pi ett oskiiligt sdtt nir varumirkets huvudsakliga dndamal inte
dventyras. I repliken har sékanden hivdat att denna princip tydligt legat till grund
for systematiken i forordning nr 4094 och i radets forsta direktiv 89/104/EEG av
den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(EGT L 40, s. 1; svensk specialutgiva, omrdde 13, volym 17, s. 178) och att den
underférstatt kan uttydas ur harmoniseringsbyrans beslut.

Sékanden har slutligen &beropat registreringen av sitt spanska varumirke
nr 1.984.896 BUDMEN., Det spanska patent- och varumirkesverkets beslut att
godkinna detta varumirke, efter det att intervenienten invint med avseende pé
det ildre nationella varumirket BUD, visar enligt s6kanden att konsumenterna
inte forvixlar de motstillda varumérkena ndr dessa finns pd marknaden
samtidigt. Mingden registrerade gemenskapsvarumirken och internationella
och nationella varumirken i klass 25 som innehdller kédnnetecknet BUD
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(varibland varumirkena BUDGIE och BUDDYZ registrerade i Férenade kunga-
riket, och varumirket BUDDY registrerat i Danmark, vilka avser varor i klass 25)
utvisar att intervenienten varken har monopol pd eller exklusiv ritt till
kdnnetecknet BUD.

Harmoniseringsbyran har inledningsvis angett att den avhaller sig frin att uttala
sig i de delar av tvisten som med hinsyn till sin natur enbart avser meningsutbytet
mellan s6kanden och intervenienten och att harmoniseringsbyrans argument
endast hinfor sig till frigan om tillimpningen av bestimmelserna om
gemenskapsvarumirken som den anser det nédvindigt att klargora.

Harmoniseringsbyrdn anser betriffande jimforelsen av varumirkena att de
motstillda varumirkena liknar varandra ur visuell, fonetisk och begreppsmassig
synpunkt. Avseende den sistnimnda anser harmoniseringsbyran att kidnnetecknet
BUDMEN riskerar att delas upp i delarna BUD och MEN. Enligt harmoniser-
ingsbyrdn dr delen MEN beskrivande och saknar sdrskiljningsférmdga i den
meningen att den 4syftar anvindningsomridet fér de varor som det sokta
varumirket avser.

Harmoniseringsbyran anser siledes att dverklagandenimnden, med en korrekt
tillimpning av lagstiftningen och gemenskapens rittspraxis pd omradet, haft fog
for sitt beslut att forvixlingsrisk foreligger mellan de motstillda varumirkena.

Enligt intervenienten var invdndningsenhetens och dverklagandenimndens still-
ningstagande, att forvixlingsrisk foreldg mellan de ovannimnda varumirkena,
vilgrundat. De ifrdgavarande varumirkena dr nimligen visuellt, fonetiskt och
begreppsmiissigt likartade. Intervenienten anser hirvid att suffixet MEN i det
s6kta varumirket BUDMEN inte bara av engelsksprékiga, utan dven av danska
konsumenter, uppfattas som en beskrivande del sisom en angivelse av den
manliga naturen hos eller det manliga indamadlet f6r de klider, fotbeklidnader
och huvudbonader som avses med det sokta varumirket. Intervenienten har
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dirfor hivdat att suffixet MEN kommer i andra hand efter den dominerande
delen BUD, vilken uppfattas som ursprungsangivelse f6r varorna.

Forstainstansriittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 skall det varumirke som ansokan giller,
efter invindning frin innehavaren av ett dldre varumirke, inte kunna registreras
”om det — pa grund av att det ir identiskt med eller liknar det dldre varumirket
och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena ir identiska eller dr av
liknande slag — foreligger en risk for att allminheten forvixlar dem inom det
omride dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken f6r att varumirket
associeras med det dldre varumirket”. Med &ldre varumirken avses dessutom
enligt artikel 8.2 a ii i forordning nr 40/94 varumirken som registrerats i en
medlemsstat, for vilka ansékan om registrering har gjorts tidigare dn ansékan om
registrering av gemenskapsvarumairket.

Enligt domstolens praxis i friga om tolkningen av artikel 4.1 b i direktiv 89/104,
vilken i huvudsak har samma normativa innehall som artikel 8.1 b i férordning
nr 40/94, foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk att allménheten kan tro
att varorna eller tjinsterna i friga kommer frin samma féretag, eller i
forekommande fall frin féretag med ekonomiska band (domstolens dom av den
29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av
den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-
3819, punkt 17, forstainstansriittens dom av den 23 oktober 2002 i mal
T-104/01, Claudia Oberhauser mot harmoniseringsbyrdn — Petit Liberto
(Fiftics), REG 2002, s. I1-4359, punkt 25).

Enligt denna rittspraxis skall det vid provningen av huruvida det foreligger
forvixlingsrisk hos allminheten goras en helhetsbedémning av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mal
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C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 16191, punkt 22, domarna i de ovannimnda
mdlen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och dom av
den 22 juni 2000 i mél C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40,
och domen i det ovanndmnda madlet Fifties, punkt 26).

Denna helhetsbedomning forutsitter ett visst samspel mellan de faktorer som
beaktas, ddribland likheten mellan varumirkena och likheten mellan de varor
eller tjinster som de avser. Sdledes kan en lig grad av likhet mellan de varor eller
tjdnster som avses kompenseras av att varumirkena i hdg grad liknar varandra
och omvint (domarna i de ovannimnda méilen Canon, punkt 17, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i
sjunde skilet i férordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bor
tolkas i forhllande till f6rvixlingsrisken och att denna risk maste bedémas mot
bakgrund sirskilt av i hur hég grad varumérket 4r kint p marknaden och graden
av likhet mellan varumirket och kinnetecknet samt mellan de ifrigavarande
varorna eller tjinsterna.

Fragan hur varumirkena uppfattas av genomsnittskonsumenten av ifrigavarande
varor eller tjidnster dr av avgérande betydelse vid helhetsbeddmningen av
forvixlingsrisken. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumirke
som en helhet och dgnar sig inte 4t att undersoka dess olika detaljer (domarna i de
ovanndmnda mélen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).
samband med denna helhetsbedémning antas genomsnittskonsumenten av de
berérda varorna vara normalt informerad samt skiligen uppmirksam och
upplyst. Hinsyn skall dven tas till den omstindigheten att genomsnittskon-
sumenten endast sdllan har mojlighet att gora en direkt jimforelse mellan de olika
varumdrkena, utan madste forlita sig pd den oklara minnesbild som han har av
dessa. Det skall dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhet kan
variera beroende pd vilken kategori av varor eller tjinster det 4r friga om (domen
i det ovannidmnda madlet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Med hinsyn till att de dldre varumirkena &r registrerade i Danmark, Irland och
Foérenade kungariket och till att de ifrdgavarande varorna 4r avsedda for 16pande
konsumtion (klédder, fotbeklidnader och huvudbonader), skall bedémningen av
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forvixlingsrisken goras i forhallande till en malgrupp sammansatt av genom-
snittskonsumenter frin dessa tre medlemsstater (se, for ett liknande resonemang,
forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-388/00, Institut fiir
Lernsysteme mot harmoniseringsbyran, Educational Services (ELS), REG 2002, s.
1-4301, punkt 48).

Mot bakgrund av vad som anforts ovan skall {6rstainstansritten kontrollera
overklagandenimndens jimforelse mellan dels de berérda varorna, dels de
motstillda kdnnetecknen.

Overklagandenimnden ansdg att de varor som avses med de ildre nationella
varumirkena och som omfattas av klass 25 4r identiska med varorna kldder,
fotbeklidnader och huvudbonader som angivits i varumérkesansdkan (punkt 15 i
det ifrdgasatta beslutet). Sokanden har inte bestritt verklagandenimndens
péstiende i denna del.

Det dr ddrmed ostridigt mellan parterna att de varor som omfattas av de
motstillda varumirkena dr identiska.

Betridffande jimforelsen mellan kinnetecknen framgdr det av rittspraxis att
helhetsbedomningen av foérvixlingsrisken, vad giller de aktuella varumirkenas
visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmissiga likhet, skall grunda sig pd det
helhetsmtlyck som varumirkena ger, i synnerhet med hidnsyn till deras
sirskiljande och dominerande bestdndsdelar (domarna i de ovannimnda mélen
SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). Forstainstansrétten
gor dirfor en jimforelse mellan de motstillda kénnetecknen i férevarande fall
avseende visuell likhet, ljudlikhet och begreppsmiissig likhet.

Overklagandenimnden har i punkt 19 i det ifrigasatta beslutet med fog angivit att
bada kinnetecknen 4r ordmérken som skall skrivas som vanligt och med versaler.
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De ildre varumirkena omfattar en enda stavelse om tre bokstiver. Det sokta
varumirket utgdrs av tva stavelser om vardera tre bokstéver.

Betriffande jimforelsen av den visuella likheten konstaterar forstainstansritten
att den forsta stavelsen BUD i det sokta gemenskapsvarumirket motsvarar den
enda stavelsen i det kidnnetecken som utgdr de dldre varumirkena och att den
enda skillnaden utgérs av att det sokta gemenskapsvarumirket innehaller en
andra stavelse MEN. Sdsom intervenienten med ritta har anfort skall suffixet
MEN anses vara underordnat bestdndsdelen BUD, eftersom den kommer i andra
hand i kinnetecknet. Forstainstansritten anger i ovrigt att det sokta varumdrket
innesluter hela det kdnnetecken som utgor de dldre nationella varumirkena.

Vad avser jimforelsen av ljudlikheten har &verklagandenimnden angett att de
bada kinnetecknen bérjar med samma bokstiver och att de uttalas pd samma
sitt, eftersom den andra stavelsen i det s6kta gemenskapsvarumarket 4r mindre
horbar 4n den forsta stavelsen. Overklagandenimnden menade dirfor att
varumirkena dr likartade med avseende pd ljud (punkt 20 i det ifrigasatta
beslutet).

Forstainstansritten konstaterar att bestdndsdelen BUD, som #r den enda
bestdndsdelen i de dldre nationella varumirkena, dven utgor den forsta stavelsen
i det sokta varumirket, att denna del betonas och att den sdledes dr den
dominerande i férhallande till den andra stavelsen MEN.

Med hinsyn till att den dominerande stavelsen i det sokta varumirket ir identisk
med de ildre nationella varumirkena drar forstainstansritten slutsatsen att det
var befogat av 6verklagandendmnden att finna att de ifrdgavarande varumérkena
foreter visuell likhet och ljudlikhet.
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Betriffande jimforelsen av den begreppsmissiga likheten mellan de motstéllda
varumirkena anger férstainstansritten, sdsom harmoniseringsbyran och interve-
nienten med fog har hivdat, att bestindsdelen MEN utgérs av det engelska ordet
*men® (mén) och kan f6rstds s3 i den engelsksprikiga delen av gemenskapen och i
de medlemsstater dir, sisom i Danmark, kunskaperna i engelska dr mycket
utbredda. Vid sidana omstindigheter dr det mycket troligt att malgruppen anser
att varumirket BUDMEN ir hirlett frin kidnnetecknet BUD.

Forstainstansritten anmérker i detta hinseende att, mot bakgrund av de
skillnader som vanligtvis finns mellan klider for min och for kvinnor, en
upplysning om att kliderna dr avsedda fér manliga konsumenter utgdr ett
visentligt kdnnetecken fér varorna i fraga, vilket den relevanta malgruppen tar
hinsyn till (forstainstansrittens dom av den 27 februari 2002 i mal T-219/00,
Ellos mot harmoniseringsbyran (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 34).

Suffixet MEN i det stkta varumirket dr ddrfor dgnat att ha en innebord som &r
suggestiv eller till och med beskrivande for den relevanta malgruppen i den
meningen att de klider, fotbeklidnader och huvudbonader som det ovannidmnda
varumirket omfattar dr avsedda fér en manlig kundkrets. Det skall i detta
avscende anmirkas att allminheten i allminhet inte anser att en beskrivande
bestandsdel i ett sammansatt varumirke utgdr en sirskiljande och dominerande
del av det helhetsintryck som varumirket ger.

Hirav foljer att forsta stavelsen BUD i begreppsmiissigt hénseende skall anses
utgdra den dominanta bestdndsdelen av det s6kta varumarket.

Vid hethetsbedémningen av foérvixlingsrisken skall det beaktas att genomsnitts-
konsumenten endast bevarar en oklar minnesbild av varumérket och tillméter den
framtradande delen i varumérket en dvervigande betydelse, vilket gor det mojligt
for konsumenten att vid ett senare kép identifiera det valda varumérket. Nar
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genomsnittskonsumenten finner kliddesplagg som forsetts med varumirket
BUDMEN ir det troligt eller uppenbart att det finns risk for att dessa varor
antas ha samma kommersiella ursprung som klidesplagg som saluférs under det
dldre varumirket BUD (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda
malet Fifties, punkt 48).

Betriffande de omstindigheter under vilka de ifrigavarande varorna saluférs, ir
sokandens argument, att de dldre nationella varumirkena férknippas med ol
medan det s6kta varumirket endast syftar pd fotbeklidnader, betydelseldst.
Intervenienten har ndmligen i férevarande mal inte dberopat det eventuella
renommé som de dldre varumirkena kan ha avseende 61, och intervenienten har
heller inte visat att varumirkena har uppnétt nigot anseende med avseende pd de
varor som de registrerats f6r och i synnerhet avseende klider. Sdsom interve-
nienten med fog har anfort, saknar hinvisningen till den nuvarande anvindningen
av dessa varumirken och till att dessa kan associeras med det sokta varumirket
relevans under dessa forhallanden.

Forstainstansritten skall diremot bedéma de objektiva forhallanden under vilka
varumirkena kan konfronteras pi marknaden. Férstainstansritten pdpekar
hirvid att det inom kliddbranschen 4r vanligt att samma varumirke har olika
utformning beroende pa vilken vara som avses. Det ir ocksd vanligt att samma
foretag anvinder undervarumirken (kidnnetecken som hirrér frin ett huvud-
varumdrke och som har en med detta gemensam dominerande del) for att sirskilja
sina olika produktionsserier (dam, herr, ungdom). Vid dessa omstindigheter dr
det tinkbart att den relevanta malgruppen tror att kliderna som avses med de
motstillda varumirkena visserligen hirror fran tva skilda varusortiment men att
de kommer frdn samma foretag (se, for ett liknande resonemang, domen i det
ovannidmnda mdlet Fifties, punkt 49). Overklagandenimnden gjorde dirmed en
riktig bedémning di den fastslog att allminheten kunde komma att tro att de
varor som avsdgs med varumirket BUDMEN utgjorde en del av en ny
produktserie som salufordes av innehavaren av varumirket BUD eller av ett
foretag som var ekonomiskt knutet till detta (punkt 22 i det ifrdgasatta beslutet).
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Med hinsyn till det slags varor som avses med de motstillda varumirkena ir
olikheterna mellan kinnetecknen i friga inte tillrickliga f6r att undanréja risken
for forvixling hos mélgruppen.

Denna slutsats bekriftas genom samspelet mellan de olika faktorer som skall
beaktas vid hethetsbedémningen av férvixlingsrisken. Det dr ostridigt att de varor
som avses med det sdkta varumirket och de som omfattas av de ildre nationella
varumiérkena 4r identiska. En f6ljd av denna varuslagsidentitet 4r att eventuella
olikheter mellan de ifrdgavarande kinnetecknen minskar i betydelse. Sdsom
domstolen har angivit kan det namligen finnas en risk f6r férvixling trots att det
foreligger en lag grad av likhet mellan varumirkena, om de varor eller tjdnster
som omfattas av dessa liknar varandra i stor utstrickning och om det dldre
varumirket har stor sirskiljningsférmiga (domarna i de ovannimnda malen
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 21, och ELS, punkt 77).

Denna slutsats motsdgs inte av sdkandens Gvriga argument.

Vad forst betriffar sékandens pastiende att det ifrdgasatta beslutet inte stdr i
overensstimmelse med beslutspraxis vid invindningsenheten och 6verklagande-
nimnderna vid harmoniseringsbyran, konstaterar forstainstansritten frimst att
sokanden inte har visat pd nigot saklidge som varit jimforbart med forevarande
mdl. Férstainstansritten erinrar direfter om att lagenligheten av de beslut som
fattas av overklagandenimnderna skall bedémas enbart pd grundval av f6rord-
ning nr 40/94, i den tolkning gemenskapsdomstolarna givit denna, och inte mot
bakgrund av 6verklagandenimndernas tidigare beslutspraxis (forstainstansréittens
dom av den 5 december 2000 i mal T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniser-
ingsbyrdn (electronica), REG 2000, s. 11-3829, punkt 47, och av den 5 december
2002 i mal T-130/01, Sykes Enterprises mot harmoniseringsbyrin (REAL
PEOPLE, REAL SOLUTIONS), REG 2002, s. 1I-5179, punkt 31). Argumentet
att det ifrigasatta beslutet inte star i 6verensstimmelse med harmoniseringsbyrins
beslutspraxis saknar dirfér betydelse.
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Vad direfter avser sokandens péstiende att det spanska patent- och varumir-
kesverket beslutat att godkdnna dennes spanska varumirke nr 1.984.896
BUDMEN, efter det att intervenienten invint med avseende pd det ildre
nationella varumirket BUD och att detta beslut utvisar att konsumenterna inte
forvixlar de motstillda varumirkena nir dessa finns pid marknaden samtidigt,
konstaterar forstainstansritten att de #ldre varumirkena i férevarande maél,
sdsom harmoniseringsbyrdn och intervenienten har angett, dtnjuter skydd i
Forenade kungariket, Irland och Danmark. Spanien utgér dirfér inte det
relevanta omradet f6r bedémning av risken for foérvixling av de motstillda
varumirkena. Argumentet att varumirkena finns samtidigt i denna medlemsstat
dr darfor irrelevant.

Vad for det tredje giller de av sdkandens pastienden som grundas pd att det finns
gemenskapsvarumirken och internationella och nationella varumirken som
registrerats f6r varor i klass 25 och som innehdller kinnetecknet BUD, vilket
enligt sokanden utvisar att intervenienten varken har monopol p3 eller exklusiv
ritt till detta kdnnetecken, ér det tillrickligt att ange att dessa varuméirken, som
harmoniseringsbyrdn har hivdat, inte har ndgot som helst samband med
forevarande mal. Dessa pdstienden saknar siledes fullstindigt relevans for
bedomningen av risken f6r forvixling mellan de i férevarande mal motstillda
varumirkena.

Sokanden har utifrin domen i det ovannimnda mélet Keurkoop slutit sig till
argumentet att de exklusiva rittigheter som ett varumirke ger inte kan dberopas
pa ett oskiligt sitt ndr varumirkets huvudsakliga indamal inte iventyras.
Forstainstansritten finner att detta argument saknar relevans. Méjligheten att pd
grundval av ett dldre varumirke invinda mot registrering av ett gemenskaps-
varumirke, for att undvika risken att allminheten férvixlar varumérkena i den
mening som avses i artikel 8.1 b i f6rordning nr 40/94, omfattas av det sirskilda
foremalet for varumirkesrdtten i den tolkning gemenskapsdomstolarna givit
detta, ndmligen varumirkesinnehavarens ritt att motsitta sig all anvindning av
varumirket som kan forvanska ursprungsgarantin (domstolens dom av den 11
juli 1996 i mal C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl.,
REG 1996, s. 1-3457, punkt 48, och av den 23 april 2002 i mal C-143/00,
Boeringer Ingelheim m.fl., REG 2002, s. 1-3759, punkterna 12 och 13).
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Av vad anforts foljer att Sverklagandenimnden hade fog fér att finna att det fanns
en risk for forvixling mellan den ifrigasatta varumirkesansékan BUDMEN och
de ildre nationella varumirkena.

Det ovan forda resonemanget kan tillimpas i sin helhet pd alla de varor som det
sokta varumirket avser, nimligen kldder, fotbeklidnader och huvudbonader.
Forstainstansritten anger i detta avseende att, med hénsyn till att de varor som
avses med de motstillda varumérkena dr identiska, beddmningen av férvixlings-
risken #r likadan avseende samtliga varor som berdrs av det s6kta varumirket.
Hirav foljer att 6verklagandenimnden hade fog for att finna att férvixlingsrisk
forelag betriffande samtliga varor som avses med det sokta varumirket,
inbegripet fotbeklidnader som avses i sdkandens andrahandsyrkande.

De handlingar som har bifogats anstkan, sékandens replik och intervenientens
svarsinlaga, och som inte har framlagts vid overklagandenimnden kan inte
beaktas med hénsyn till att talan vid férstainstansritten syftar till att, i den
mening som avses i artikel 63 i férordning nr 40/94, prova lagenligheten av de
beslut som 6verklagandenimnderna vid harmoniseringsbyrin fattar. Forstain-
stansrdttens uppgift 4r ndmligen inte att prova de faktiska omstidndigheterna pa
nytt mot bakgrund av bevisning som for férsta gdngen har férebringats vid denna.
Att godta sidan bevisning skulle dessutom strida mot artikel 135.4 i
rittegdngsreglerna, enligt vilken parternas inlagor inte kan 4ndra féremilet for
tvisten i overklagandenimnden. Den nya bevisning som sdkanden och interve-
nienten lagt fram for forsta gingen vid forstainstansritten skall dérfor avvisas,
utan att det dr nodvindigt att préva dess bevisvirde (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 12 december 2002 i mal T-247/01,
eCopy mot harmoniseringsbyrdn (ECOPY), REG 2002, s. II-0000, punkt 49).

Av det ovan anforda foljer att talan skall ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegdngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rdttegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrin och interve-
nienten har yrkat att sékanden skall forpliktas att ersitta rittegdngskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat mdlet, skall harmoniseringsbyrans och interve-
nientens yrkanden bifallas.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Forwood Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 3 juli 2003.

H. Jung N.J. Forwood

Justitiesekreterare Ordférande
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