GFK MOT HARMONISERINGSBYRAN — BUS (ONLINE BUS)

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (fjirde avdelningen)
den 24 november 2005

I mal T-135/04,

GfK AG, Niirnberg (Tyskland), foretritt av advokaterna U. Briickmann och
R. Lange,

sokande,

mot

Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyréan), foretrddd av T. Lorenzo Eichenberg, i egenskap
av ombud,

svarande,

* Rittegingssprak: tyska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans éverklagandendmnd var

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, Miinchen (Tyskland),

angiende en talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av harmoniserings-
byrans forsta sverklagandendmnd den 4 februari 2004 (irende R 327/2003-1) om ett
invandningsforfarande som inletts av innehavaren av ett tyskt figurmirke som
innehaller orddelen BUS och en figur som utgdrs av tre sammanflitade trianglar
mot registrering av gemenskapsordmérket Online Bus for tjanster som omfattas av
klass 35,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN
(fiarde avdelningen)

sammansatt av ordféranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: byradirektoren C. Kristensen,

med beaktande av den ans6kan som inkom till férstainstansrittens kansli den 8 april
2004,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till forstainstansrittens kansli den
29 september 2004,

efter férhandlingen den 8 juni 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 15 november 1999 en ansdkan om gemenskapsvarumirke till
Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) (harmoniseringsbyran) i enlighet med rédets férordning (EG) nr 40/94 av
den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgva, omréde 17, volym 2, s. 3) i dndrad lydelse.

Det varumirke som soktes registrerat var ordmérket Online Bus.

Varumérket soktes registrerat for tjinster som omfattas av klass 35 i Nicedverens-
kommelsen om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumirkesre-
gistrering av den 15 juni 1957, med éndringar och tilligg, och motsvarar féljande
beskrivning: "Utarbetande av statistik avseende ekonomi, marknadsféring, -studier
och -analyser, foretags- och organisationsradgivning, professionell foretagskonsul-
tation, insamlande och leverans av ekonomisk information.”
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Ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumdrken nr 57/2000 av den
17 juli 2000.

Den 6 oktober 2000 framstillde foretaget BUS — Betreuungs- und Unternehmens-
beratungs GmbH en invindning mot registrering av det sokta varumérket for
samtliga tjanster som avsigs i ansokan. Till stéd for sin invandning dberopade
foretaget risk for forvixling med det tyska varumirke som detta var innehavare av
och som registrerats den 12 september 1988 for bland annat "foretagsradgivning” i
klass 35. Genom denna registrering skyddades nedan &tergivna figurkénnetecken:

Eftersom sokanden hade begirt att bevisning skulle férebringas for att det aldre
varumirket verkligen hade anvints i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i férordning
nr 40/94 forebringade motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrdn bevisning
for att nedan dtergivna kdnnetecken hade anvints:

o, o
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Invindningsenheten bif6ll invindningen genom beslut av den 25 februari 2003.

Sokanden 6verklagade invdndningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyran den
29 april 2003 med stod av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Forsta overklagandendmnden vid harmoniseringsbyrén ogillade &verklagandet
genom beslut av den 4 februari 2004 (4rende R 327/2003-1), vilket delgavs
sokanden den 13 februari 2004 (nedan kallat det ifrigasatta beslutet). Over-
klagandenimnden ansag for det forsta att figurdelen bestdende av sammanflitade
trianglar och orddelen bus utgjorde tva utmirkande delar av det dldre varumirket.
Den anviéndning av kinnetecknet angdende vilken bevisning forebringats hade
sledes inte varit till skada for det registrerade varumirkets sirskiljningsformaga.
Overklagandenimnden konstaterade vidare att fi likheter forelag i visuellt
hinseende mellan de motstiende varumirkena, men att de var likartade i fonetiskt
hidnseende, vilket med hinsyn till att de ifrdgavarande tjénsterna var mycket
likartade medférde risk for forvixling hos den tyska allménheten.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigforklara det ifrégasatta beslutet,

— avsld den invindning som framstillts av motparten i forfarandet vid harmoni-
seringsbyréan, och

— férplikta harmoniseringsbyrén att ersiitta rittegingskostnaderna.
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Harmoniseringsbyran har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan, och

— forplikta sdkanden att ersitta rattegdngskostnaderna,

Omfattningen av sokandens yrkanden

Sokanden har under forhandlingen begréinsat sitt forsta yrkande till att avse
ogiltigforklaring av det ifrgasatta beslutet endast betriffande tjansterna "mark-
nadsstudier och -analyser” som anges i varumérkesansdkan.

Detta yrkande skall tolkas sa, att sokanden yrkar att det ifrdgasatta beslutet skall
ogiltigforklaras endast delvis (se, for ett liknande resonemang, dom av den
5 mars 2003 i mal T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrdn (Aggformad
tablett), REG 2003, s. 11-383, punkt 14). Ett sidant yrkande star i sig inte i strid mot
det forbud att vid forstainstansritten #ndra foremalet for tvisten i éverklagande-
ndmnden, som foljer av artikel 135.4 i forstainstansrittens rittegdngsregler (se, for
ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet Aggformad tablett,
punkt 15). Sokanden skall siledes anses ha &terkallat sin talan avseende
ogiltigforklaring av andra tjanster 4n "marknadsstudier och -analyser”.

11 - 4872



15

16

GEK MOT HARMONISERINGSBYRAN — BUS (ONLINE BUS)

Huruvida talan kan upptas till provning

Sokanden har i sitt andra yrkande i sak begért att forstainstansritten skall aligga
harmoniseringsbyran att avslé invindningen mot registrering av varumirket,

Forstainstansritten erinrar hdrvid om att harmoniseringsbyran enligt artikel 63.6 i
forordning nr 40/94 skall vidta de atgérder som krivs for att folja gemenskaps-
domstolens dom. Det ankommer dérfor inte pa forstainstansritten att rikta

foreligganden till harmoniseringsbyrén. Det aligger namligen harmoniseringsbyran

att ritta sig efter domslutet och domskilen i forstainstansrittens domar (se
forstainstansrittens dom av den 21 april 2005 i mal T-164/03, Ampafrance mot
harmoniseringsbyran — Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005, s. I1-1401,
punkt 24 och dédr angiven rittspraxis). Sokandens andra yrkande kan dérfor inte
provas i sak.

Provning i sak

Sokanden har aberopat tvd grunder till stéd for sin talan. Den férsta grunden avser
asidosittande av artikel 15.2 a och artikel 43.2 i forordning nr 40/94, Den andra
grunden avser asidosittande av artikel 8.1 b i samma férordning,
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Den forsta grunden: dsidosittande av artikel 15.2 a och artikel 43.2 i forordning
nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har hivdat att invindningen skall avslds med stod av artikel 43.2 andra
meningen i forordning nr 40/94, eftersom det éldre varumirket inte anvénts sd som
det registrerats.

Den relevanta bestimmelsen for bedomning av anvindning i en form som skiljer sig
fran den som registrerats av det tyska varumirke som aberopats i forevarande fall ar
26.3 § i Gesetz iiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tysk
varumirkeslag, BGBL 1994 I, s. 3082, och BGBL 1995 I, s. 156, nedan kallad
Markengesetz), om inforlivande i tysk ritt av artikel 10.2 i radets forsta direktiv
89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgava, omride 13, volym 17, s. 178).
Sokanden har #ven &beropat dom av den 13 april 2000 fran Bundesgerichtshof
(Tyskland) om tolkningen av den ovannidmnda bestdmmelsen i Markengesetz.

I forevarande fall skiljer sig det anvéinda kédnnetecknets sérskiljande delar fran det
registrerade varumérkets.

Forst och framst 1ngar orddelen ”Betreuungsverbund fiir Unternehmer und
Selbstindige e.V.” inte i det anvdnda kinnetecknet. Nér denna del saknas forstar
allménheten inte inneborden av bestdndsdelen bus, som ér en forkortning for den
tidigare innehavaren av det dldre varumirket.
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I det registrerade kédnnetecknet dr vidare bestindsdelen bus skriven med svarta
bokstdver och placerad under figurdelen bestiende av tre sammanflitade trianglar,
medan den i det anvinda kiinnetecknet &r sammansatt av vita bokstiver i ett annat
typsnitt som forts in i svarta rektanglar till véinster om den ovannimnda figurdelen.
Hirvid skall beaktas att den typografiska framstéllningen av bestandsdelen bus &r
skyddad i sig, eftersom det dldre varumérket 4r figurativt, Innehavaren har dirfor
inte lika stor frihet att anvéinda det i en annan form som om det hade varit fraga om
till exempel ett ordmérke.

Férgen hos den figurdel som bestér av tre sammanflitade trianglar 4r annorlunda i
det anvinda kinnetecknet, och detta kinnetecken inbegriper dessutom en
ytterligare bestiandsdel, néimligen en svart fyrkant.

Dessa skillnader medfor att sirskiljningsférmégan éndras hos det varumirke som
dberopats som hinder for registrering, varfér allménheten inte jimstiller det
anviinda kinnetecknet med detta varumairke.

Harmoniseringsbyran har hévdat att forordning nr 40/94 inte innehaller nigon
uttrycklig bestimmelse om anvéndning i annan form #n den registrerade av ett
nationellt varumérke som aberopats till stéd for invindning. Artikel 102 a i
direktiv 89/104 innehaller en harmoniserad bestimmelse som motsvarar artikel 15.2
a i forordning nr 40/94. Denna harmoniserade bestdimmelse bér dirfor tillimpas
med tillimpning av artikel 15.2 a i férordning nr 40/94 eller med motsvarande
bestimmelse i direktiv 89/104. Det &r uteslutet att séka ledning i nationell
lagstiftning, eftersom systemet fér gemenskapsvarumirken ir sjilvstindigt.

Sérskiljningsformagan hos det dldre varumérke som &beropats i forevarande fall har
inte genomgatt nagon fordndring i den anvéinda utformningen. Det kan bortses fran
att bestindsdelen "Betreuungsverbund fiir Unternehmer und Selbstindige e.V.”
tagits bort, eftersom denna bestindsdel inte endast dr av sekundir betydelse i
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visuellt hinseende, utan dessutom #r beskrivande. Utseendet pa bestiandsdelen bus
och figurdelen bestiende av tre sammanflitade trianglar atergivna som ett negativ
kan godtas som en vanlig variant av den registrerade formen, vilken inte inverkar pd
sirskiljningsformagan. Att en svart fyrkant lagts till &r utan storre betydelse,
eftersom det dr friga om en geometrisk grundfigur.

Med hénsyn till syftet bakom artikel 15.2 a i forordning nr 40/94 bor innehavaren av
ett varumirke slutligen forfoga éver ett visst handlingsutrymme nér han anvénder
detta, for att pa s sitt anpassa det skyddade kénnetecknets utseende till standard for
reklamskrift eller till tidens smak.

Forstainstansrittens bedomning

Artikel 43.2 i forordning nr 40/94 har foljande lydelse:

”Pa begiran av sokanden skall en innehavare av ett dldre gemenskapsvarumérke,
vilken gjort en invindning, légga fram bevis for att det dldre gemenskapsvarumérket
under en tid av fem ar fére dagen for offentliggérandet av ansékan om
gemenskapsvarumirke verkligen har anvints inom gemenskapen ... I avsaknad av
sédan bevisning skall invédndningen avslés.” '

Enligt artikel 43.3 i forordning nr 40/94 skall den ovannimnda bestdmmelsen |
tillimpas ndr det giller dldre nationella varumirken, varvid anvindningen i den
medlemsstat i vilken det #ldre nationella varumirket skyddas skall motsvara
anvindning i gemenskapen.
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Enligt artikel 15.2. a i foérordning nr 40/94 skall med bruk likstillas att
gemenskapsvarumirket anvinds ”i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte
fordndrar mérkets egenartade karaktir sa som det registrerats”.

Eftersom det varumirke som aberopats till stod f6r invindningen #r ett nationellt
varumérke, skall forstainstansritten forst och frimst avgrinsa foremalet for den
forsta grunden, i vilken s6kanden i sak har gjort gillande att verklagandenimnden
dsidosatt bestaimmelserna i artikel 43.2 jimforda med artikel 43.3 i férordning
nr 40/94.

Férstainstansritten preciserar vidare att det foljer av artikel 15.2 a jimford med
artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94 att bevisning for verkligt bruk av ett dldre
nationellt varumirke eller gemenskapsvarumirke, som ligger till grund for en
inviindning mot registrering av ett gemenskapsvarumérke, dven innefattar bevisning
for att det dldre varumérket anviints i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte
forindrar varumiérkets sirskiljningsférmiga sdsom det registrerats (se, for ett
liknande resonemang, forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal T-156/01,
Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrin — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
AIRE), REG 2003, s. 112789, punkt 44).

Sokandens hinvisning till nationell ritt 4r dérfor inte relevant.

Med beaktande av vad ovan anforts skall forstainstansritten beddma om den
anvinda formen av det dldre varumirket innehéller skillnader som forindrar
varumérkets sirskiljningsformaga
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Forstainstansritten noterar forst och fraimst att det éldre varumirkets tva former, det
vill sdga den registrerade och den anviinda, innefattar orddelen bus och en figurdel
som bestir av tre sammanflitade trianglar, vars sérskiljningsférméga parterna inte
bestritt.

Forstainstansritten konstaterar betriffande skillnaderna i utseende hos bestdndsde-
larna i den anvinda formen att vare sig i den typografiska framstillningen av
bestandsdelen bus eller firgerna i det dldre varumirket, svart och vitt, dr sarskilt
originella eller ovanliga i ndgon av de tv& formerna av detta. Variationen av dessa kan
dirfor inte paverka varumirkets sdrskiljningsformaga.

Férstainstansrétten erinrar betriffande uttrycket "Betreuungsverbund fiir Unter-
nehmer und Selbstindige e.V.” om att bedémning av sérskiljningsformagan och
huruvida en eller flera bestindsdelar #r dominerande med avseende pa ett
sammansatt varumirke skall grundas pa de inneboende egenskaperna hos var och
en av bestindsdelarna och pd hur dessa placerats i forhallande till andra
bestandsdelar i varumérket (se, for ett liknande resonemang, forstainstansrittens
dom av den 23 oktober 2002 i mél T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniser-
ingsbyran — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. 1I-4335, punkterna 33—
35).

Det ifrigavarande uttrycket ér i forevarande fall en lang orddel som &r skriven med
sma bokstiver och har en mindre framskjuten placering i nedre delen av
kénnetecknet. Dess betydelse (férbund for hjilp &t entreprenorer och enskilda
niringsidkare, registrerad forening) syftar p& de ifrdgavarande tjinsterna. Med
hénsyn till att denna bestindsdel ir beskrivande och har en undanskjuten placering i
kinnetecknet finner forstainstansritten att den inte dr sérskiljande.
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Denna slutsats #ndras inte genom sokandens argument att betydelsen av
bestdndsdelen bus gar forlorad nir bestindsdelen i fraga tas bort, eftersom denna
utgor en férkortning for den tidigare innehavaren av det #ldre varumérket. Det r
utrett att bestindsdelen bus har en inneboende sirskiljningsformaga. Aven om
omsittningskretsen uppticker att den &ven kan utgora en férkortning, paverkas dess
sarskiljningsforméga inte av att den férklarande delen tas bort.

Slutsatsen péverkas inte heller av sokandens under férhandlingen anférda argument
att den ifrdgavarande meningen avser en tidigare innehavare av kinnetecknet och
dirigenom individualiserar det #ldre varumirket. Aven om den ifragavarande
bestdndsdelen antas héinfora sig till den tidigare varumirkesinnehavarens namn,
inverkar denna omstindighet inte pd bedémningen av bestandsdelens beskrivande
innehall och dess placering i kinnetecknet, varav framgar att det saknar sarskilj-
ningsférmaga.

Den svarta fyrkanten i den anvénda formen, som saknas i den registrerade formen,
dr en av de geometriska grundfigurerna och saknar av den anledningen sirskilj-
ningsférméga. Denna slutsats péaverkas inte av fyrkantens placering i den anviinda
formen.

Av vad ovan anférts framgar att den anviinda formen av det dldre varumirket inte
skiljer sig i detaljer vilka forandrar varumirkets sirskiljningsférméaga i den mening
som avses i artikel 15.2 a jaimford med artikel 43.2 och 43.3 i férordning nr 40/94.
Overklagandenimnden hade dirfor fog for att finna det styrkt att invdndarens
varumirke verkligen anviints.

Talan kan dérfor inte bifallas p& den forsta grunden,
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Den andra grunden: Asidoséttande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94

Parternas argument

Sokanden har havdat att 6verklagandenimnden felaktigt har ansett att det éldre
varumirket domineras av orddelen bus, som dr gemensam for bada kdnnetecknen,
och att de motstdende kidnnetecknen var likartade.

Sékanden har gjort gillande att det dldre varumérket innehéller andra sirskiljande
bestandsdelar som #r utmérkande for helhetsintrycket av det. I synnerhet figurdelen
i det dldre varumirket, som forestiller en genomarbetad grafisk figur med stark
sarskiljningsférméga. I vissa fall har motparten i forfarandet vid harmoniserings-
byrén endast anvént figurdelen i det ldre varumirket. Den ér dérfor tminstone lika
betydelsefull som orddelen bus. Bestdndsdelen "Betreuungsverbund fiir Unterneh-
mer und Selbstindige e.V.” ar betydelsefull, eftersom betydelsen av férkortningen
bus framgar av denna.

Orddelen bus kan & andra sidan inte ensam vara en sirskiljande del i det dldre
varumirket, eftersom den har svag sirskiljningsfSrmaga med avseende pd de
ifrigavarande tjinsterna. Ett flertal varumirken som innehéller orddelen bus &r
registrerade i klass 35, och pa Internet anvinds uttrycket bus mycket ofta
tillsammans med uttrycket marketing (marknadsforing).

De motstiende kinnetecknen #r déarfor inte likartade. Det dldre varumérket
karaktiriseras i visuellt hiinseende av figurdelen, som saknas i det sokta varumirket.
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I fonetiskt hinseende ér det sokta ordmirket Online Bus betydligt lingre och skiljer
sig darfor fran ordet bus i det dldre varumirket. Eftersom bestdndsdelen online
placerats i borjan av ordkidnnetecknet bér det ges stérre betydelse i uttalshiinseende.
I begreppsmissigt hinseende for bestindsdelen bus i det dldre varumirket tankarna
till allménna kommunikationer, medan kiinnetecknet Online Bus avser omrédet for
automatisk databehandling. De motstiende kiinnetecknen #r darfor olika dven i
begreppsmissigt hiinseende.

Harmoniseringsbyran har aberopat domen i det ovannimnda mélet MATRATZEN
(punkterna 33 och 34) och invint att helhetsintrycket av ett sammansatt varumérke
kan domineras av en enda bestindsdel. Att de dominerande bestandsdelarna

overensstimmer leder till att de motstiende kiinnetecknen #r likartade.

Overklagandenimnden har med fog medgett att de motstiende varumirkena #r
mycket likartade med avseende pa den fonetiska jimférelsen, eftersom orddelen bus
dr dominerande i bada tva.

Stkandens argument med inneborden att bestdndsdelen bus har svag sirskiljnings-
forméaga har framstillts for forsta gingen vid éverklagandenimnden, vilket &r for
sent i den mening som avses i artikel 74.2 i férordning nr 40/94.

Detta argument stdds inte heller tillrickligt i undersékningen. Forteckningen Gver
de varumirken som innehaller bestandsdelen bus &r bevisning som saknar betydelse,
eftersom sirskiljningsformagan dven kan urvattnas som en f6ljd av anvindningen av
varumérken. Internetsékningen efter anvéindningen av beteckningen bus tillsam-
mans med beteckningen marketing saknar betydelse, forst och fréimst eftersom de
ifrigavarande tjinsterna endast delvis avser marknadsféring. Genom denna 6kning
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gér det inte heller att avgdra om besténdsdelen bus anvénds pa Internet i syfte att
sirskilja de ifrigavarande tjinsterna. Sokningen omfattar slutligen &ven bussektorn
som inte #r aktuell i forevarande mal, och den #r inte begrinsad till Tyskland som
utgor det relevanta omradet.

De motstiende kinnetecknen dr dessutom likartade i visuellt och begreppsméssigt
hinseende. '

I fraga om den visuella jamférelsen kinnetecknas det éldre varumérket inte genom
figurdelen. Vanligtvis litar allminheten till orddelen i ett sammansatt varumérke. I
forevarande mél kan figurdelen pa sin héjd tillmitas ett virde som kan jimforas med
virdet hos den dominerande bestdndsdelen bus.

Uttrycket bus utgér i bada kinnetecknen vid en begreppsmissig jaimforelse en vanlig
forkortning i Tyskland for bussar. I detta avseende foreligger begreppsmissig likhet
mellan de motstiende kiinnetecknen i analogi med forstainstansrittens dom av den
30 juni 2004 i mal T-186/02, BMI Bertollo mot harmoniseringsbyrin — Diesel
(DIESELIT) (REG 2004, s. I-1887), punkt 58, och av den 13 juli 2004 i mal T-115/03,
Samar mot harmoniseringsbyran — Grotto (GAS STATION) (REG 2004, s. 1-2939),
punkt 36.

Forstainstansrittens bedomning

Det framgar av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 att ett varumirke inte kan
registreras nir det, pa grund av att detta varumirke #r identiskt med eller liknar ett
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dldre varumirke och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena #r
identiska eller av liknande slag, foreligger en risk att allménheten forvixlar dem
inom det omréade dédr det dldre varumérket dr skyddat.

Enligt fast rittspraxis skall risken for forvixling bedémas vid en helhetsbedémning
mot bakgrund av hur allménheten uppfattar kinnetecknen och varorna eller
tjdnsterna i friga och med beaktande av samtliga relevanta omstindigheter i malet,
bland annat samspelet mellan kinneteckenslikheten och likheten mellan de varor
eller tjinster som avses (se forstainstansrittens dom av den 9 juli 2003 i mal
T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdin — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkt 33 och dir angiven
réittspraxis).

I férevarande mal har parterna inte bestritt dverklagandenimndens definition av den
relevanta omsittningskretsen och inte heller det faktum att det féreligger stor likhet
mellan de ifrgavarande tjinsterna (punkterna 25 och 26 i det ifrigasatta beslutet).
Sokanden har daremot hivdat att de motstiende varumirkena inte #r likartade och
att det inte foreligger risk for forvixling mellan dem. Beddmningen av forevarande
grund skall déarfor begrénsas till dessa tva aspekter.

Enligt fast réttspraxis skall helhetsbedémningen av férvixlingsrisken, vad avser
varumdrkeslikhet i visuellt, fonetiskt eller begreppsmissigt hiinseende, grundas pa
helhetsintrycket av varumirkena, bland annat med beaktande av deras sirskiljande
och dominerande bestandsdelar (se analogt, i friga om tolkningen av direktiv 89/104,
domstolens dom av den 11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-
6191, punkterna 22 och 23, och av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 25),
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Férstainstansriitten noterar i forevarande fall att en av bestindsdelarna, nimligen -
orddelen bus, dr identisk i de motstdende kinnetecknen.

Forstainstansritten anger hirvid att den omsténdigheten att en bestandsdel i
kénnetecknen ér identisk medfor att kinnetecknen skall anses likartade endast om
den #r den dominerande bestindsdelen i helhetsintrycket av vart och ett av
kinnetecknen pa ett sadant sitt att vriga bestdndsdelar hdrvid &r forsumbara
(domen i det ovanndmnda malet MATRATZEN, punkt 33).

Overklagandenimnden fann (punkt 22 i det ifrigasatta beslutet) att bestindsdelen
bus #r den dominerande bestindsdelen i det sokta varumirket och en av de
dominerande bestindsdelarna i det dldre varumirket.

S6kanden har hivdat att orddelen bus har svag sérskiljningsforméaga med avseende
pa de ifragavarande tjansterna och att den dérfor inte ensam kan vara sérskiljande
for de motstiende kdnnetecknen.

'

Sokanden har hirvid dels stott sig pa den faktiska omsténdighet som &beropats for
forsta gingen under forhandlingen, ndmligen att uttrycket bus avser ett slags
undersokning som anvinds vid marknadsundersokningar.

Denna omstindighet, som inte anférts tidigare vid ndgon av harmoniseringsbyrdns
instanser, kan emellertid inte beaktas av forstainstansritten. Det framgér ndmligen
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av artikel 74.1 in fine i forordning nr 40/94 att harmoniseringsbyréns provning i
drenden om relativa registreringshinder skall vara begriinsad till vad parterna har
dberopat och yrkat. Hérav f6ljer att harmoniseringsbyran inte dr skyldig att pa eget
initiativ beakta omsténdigheter som parterna inte har aberopat (férstainstansriittens
dom av den 15 februari 2005 i mal T-296/02, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrin
— REWE-Zentral (LINDENHOF), REG 2005, s. I-563, punkt 31). Hirav féljer att
harmoniseringsbyrdn inte kan klandras for nagot réttsstridigt férfarande med
avseende pa faktiska omstédndigheter som inte har &beropats vid denna.

Sokanden har & andra sidan aberopat resultat av undersokningar pa Internet och pa
databasen for varumirken Cedelex. Harmoniseringsbyran har inviint att bevisning
som forebringats for forsta gangen infor 6verklagandendmnden har aberopats for
sent,

Forstainstansrdtten erinrar hérvid om att det framgér av rittspraxis att dver-
klagandenémnderna, om inte annat foljer av artikel 74.2 i férordning nr 40/94, kan
bifalla ett 6verklagande antingen pa grundval av nya omstiindigheter som aberopats
av den part som Gverklagat eller pa grundval av ny bevisning som forebringats av
denne (forstainstansrittens dom av den 23 september 2003 i mal T-308/01, Henkel
mot harmoniseringsbyran — LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253,
punkt 26). Hirav foljer att denna bevisning skall tillatas.

De undersdkningsresultat som sokanden framlagt &r emellertid inte tillrickliga for
att fastsla att sarskiljningsférmagan hos uttrycket bus ir férsvagad med avseende pa
de berorda tjinsterna.

Den férteckning med resultat av en undersdkning som genomférts med hjilp av
sokmotorn Google, och enligt vilken uttrycket bus pé Internet mycket ofta patriffas
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tillsammans med uttrycket marketing, grundas p& en undersékning som definierats
med mycket allménna kriterier och som inte &r tillricklig for att styrka att
omsiittningskretsen associerar dessa tvd uttryck. Denna undersékning ger namligen
ingen uppgift om anvindningen av uttrycket bus inom det relevanta omradet for att
sirskilja de ifrdgavarande tjansterna.

Med avseende p& den undersbkning som gjorts i databasen Cedelex, &r den
omstindigheten att ett flertal varumirken i klass 35 innehéller bestandsdelen bus
inte ensam tillricklig for att faststdlla att sdrskiljningsférmégan hos denna
bestandsdel forsvagats pd grund av att den ofta anvéinds pé det berérda omradet.
Den ifrigavarande undersdkningen har inte gett ndgra upplysningar om vilka
varumirken som faktiskt anvinds med avseende pé& de ifragavarande tjénsterna.
Undersékningen innefattar vidare ett flertal varumirken i vilka allménna
kommunikationsféretag anvinder ordet bus i beskrivande syfte.

Den andra orddelen i det #ldre varumirket, "Betreuungsverbund fiir Unternehmer
und Selbstindige e.V.”, saknar sirskiljningsforméga och kan darfor limnas utan
avseende vid beddmningen av helhetsintrycket av detta varumirke (se ovan
punkterna 37-39). »

Orddelen online i det sékta varumirket kan inte anses vara sirskiljande. Det ar
niimligen frdga om ett vilkint uttryck som forknippas med Internetkommunikation.
Uttrycket ér deskriptivt, eftersom denna kommunikationsform kan anvéndas for att
tillhandahalla de ifrdgavarande tjéansterna. Det framgar emellertid av fast réttspraxis
att allménheten inte anser att en beskrivande bestindsdel som utgor en del av ett
sammansatt varumiérke dr sirskiljande och dominerande for helhetsintrycket av
varumirket (se forstainstansrittens dom av den 6 oktober 2004 i de férenade malen
T-117/03-T-119/03 och T-171/03, New Look mot harmoniseringsbyrdn —
Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection), REG 2004,
s. [1-3471, punkt 34 och dir angiven réttspraxis).
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Av vad ovan anforts foljer att 6verklagandendmnden rittsenligt har kunnat faststilla
att bestdndsdelen bus var dominerande i de bdda motstdende kinnetecknen.

Forstainstansritten skall, mot bakgrund av dessa overviganden, jimféra de
motstdende kdnnetecknen.

Forstainstansritten erinrar betriffande jimforelsen i visuellt hidnseende om att
overklagandendmnden i punkt 20 i det ifrgasatta beslutet funnit att det dldre
varumirket karaktariserades av bade orddelen bus och figurdelen bestiende av tre
sammanflitade trianglar. Denna beddmning motsigs inte i sékandens argumenta-
tion, enligt vilken figurdelen i det dldre varumirket har en sirskiljningsforméaga som
dr atminstone lika stor som sérskiljningsférmagan hos bestandsdelen bus.

Det #r visserligen riktigt att de motstdende kinnetecknen féreter en skillnad i
visuellt hiinseende som skall beaktas vid helhetsbedémningen av férvixlingsrisken,
men denna skillnad paverkar inte den visuella likhet som uppkommer genom att
bestandsdelen bus dr identisk. Denna bestdndsdel 4r dominerande i det sokta
varumérket, och i visuellt hinseende dr den en av de dominerande bestandsdelarna i
det dldre varumirket,

Med beaktande av att den enda dominerande orddelen i de motstiende
kénnetecknen &r identisk, finner forstainstansritten med avseende pa den fonetiska
jamforelsen att dessa kidnnetecken dr mycket likartade i fonetiskt hiinseende.
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Forstainstansritten finner betréiffande jaimforelsen i begreppsmissigt hinseende att
éverklagandenimnden med fog ansett att en sddan jimforelse inte ar méjlig mellan
de motstdende kinnetecknen.

Sokanden har visserligen gjort géllande att kinnetecknet Online Bus avser omradet
for automatisk databehandling. Férstainstansritten finner emellertid att denna
hiinvisning #ér knuten till bestindsdelen online i det sokta varumairket. Eftersom
denna bestindsdel saknar sérskiljningsformaga med avseende pa det sokta
varumérket, kan det inte vara till ledning for att faststélla detta varumirkes affarsidé.

Inte heller sékandens argument att det dldre varumérket innehaller en hénvisning
till bussar kan godtas, och det finns inte anledning att hérvid ta stillning till
harmoniseringsbyrans argument att detta géller bdda de motstdende varumirkena.
Det #r utrett att de berdrda tjinsterna saknar samband med allménna
kommunikationer. Det #r visserligen riktigt att den begreppsmissiga bedémningen
av ett kinnetecken inte paverkas av den omstindigheten att kiinnetecknets innebord
inte kan hénforas till de berérda tjéinsterna, men denna innebord skall dnda vara
tydlig si att omsittningskretsen omedelbart kan forstd den (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01,
Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrédn — Pash Textilvertrieb und Einzel-
handel (BASS), REG 2003, s. 11-4335, punkt 54). Med beaktande av arten av de
ifrdgavarande tjinsterna associerar omsittningskretsen i forevarande fall inte
spontant bestandsdelen bus till allménna transportmedel.

Férstainstansritten erinrar slutligen, vad avser helhetsbedémningen av de mot-
stdende kinnetecknen, om att det inte kan uteslutas att forvaxlingsrisk uppkommer
endast av det skilet att tvA varumirken ar fonetiskt likartade (domen i det
ovannimnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28, och forstainstansrittens
dom av den 15 januari 2003 i mal T-99/01, Mystery Drinks mot harmonisering-
sbyran — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 42).
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Med beaktande av vad ovan anforts och sirskilt med beaktande av den stora likheten
mellan de ifrdgavarande tjéinsterna och den stora fonetiska likheten mellan de
motstdende kénnetecknen, finner forstainstansritten att enbart den skillnad i
visuellt hinseende mellan dessa varumérken som utgdrs av figurdelen i det #ldre
varumirket inte kan foranleda annan bedémning 4n att férvixlingsrisk foreligger i
forevarande mal. Nir genomsnittskonsumenten stills infér de ifragavarande
varumérkena, kommer han nidmligen att sirskilt minnas orddelen bus, som
forekommer i bada varumiérkena och som #r dominerande for uttalet av dem.
Overklagandenimnden har siledes med fog dragit slutsatsen att forvixlingsrisk
foreligger mellan de tva motstillda varumirkena.

Talan kan dérfor inte bifallas pa den andra grunden.

Hirav fljer att talan skall ogillas.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i forstainstansrittens rittegéngsregler skall tappande part
forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniserings-
byrdn har yrkat att sékanden skall forpliktas att ersitta rittegangskostnaderna.
Eftersom sokanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas.
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Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (fjérde avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegangskostnaderna.

Legal Lindh Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 24 november 2005.

E. Coulon 4 H. Legal

Justitiesekreterare Ordférande
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