DOM AV DEN 15.1,2003 — MAL T-99/01

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 15 januari 2003 *

I mal T-99/01,

Mystery drinks GmbH i likvidation, Eppertshausen (Tyskland), foretrdtt av
advokaterna T. Jestaedt, V. von Bomhard och A. Renck,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och
modeller), féretridd av A. von Miihlendahl, B. Weggenmann och C. Rehl Sgberg,
samtliga i egenskap av ombud,

svarande,

* Rétregangssprik: tyska.
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MYSTERY DRINKS MOT HARMONISERINGSBYRAN — KARLSBERG BRAUEREI (MYSTERY)

intervenient ar

Karlsberg Brauerei KG Weber, Homburg (Tyskland), féretritt av advokaten
R. Lange,

angdende en talan mot det beslut som fattats av tredje 6verklagandendmnden vid
Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster och
modeller) den 12 februari 2001 (drende R 251/2000-3), betriiffande registrering
av kdnnetecknet MYSTERY som gemenskapsvarumirke mot vilken invindning
gjorts for det nationella varumirket Mixery,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

sammansatt av ordféranden, R.M. Moura Ramos, samt domarna J. Pirrung och
AW.H. Meij,

justitiesekreterare: byradirektdren D. Christensen,

med beaktande av den ansékan som ingavs till férstainstansrittens kansli den
7 maj 2001,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
28 augusti 2001 av Byrdn for harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller),
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med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
17 augusti 2001 av intervenienten,

efter forhandlingen den 18 september 2002,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 25 oktober 1996, med stod av ridets forordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgdva, omrdde 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en ansékan
om registrering av ett figurmirke som gemenskapsvarumirke till Byrdn for
harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(nedan kallad harmoniseringsbyrin).

Det kinnetecken som ansokan giller dr det som terges nedan:
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De varor som ansdkan om varumirkesregistrering avser-omfattas av klasserna
29, 30 och 32 i Nicebverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjdnster vid registrering av varumirken av den 15 juni 1957, med dndringar
och tilldgg, och motsvarar for var och en av klasserna féljande beskrivning:

— ”Snacks, speciellt torkade frukter, nétter, potatischips och potatispinnar,”
s SP p P P p s
som omfattas av klass 29,

— ”Kakao, socker, honung, sirap och varor tillverkade av dessa material,
speciellt karameller och andra sotsaker; konditorivaror och godsaker; glass;
tuggummi,” som omfattas av klass 30.

— ”Icke-alkoholhaltiga drycker, med undantag for icke-alkoholhaltig 61,” som
omfattas av klass 32.

Denna ansokan offentliggjordes i Bulletinen for gemenskapsvarumarken nr 21/98
av den 23 mars 1998.

Den 16 juni 1998 framstillde Karlsberg Brauerei KG Weber (nedan kallat
intervenienten) en invindning mot registreringen av detta gemenskapsvarumairke
med stdd av artikel 42 i forordning nr 40/94. Den grund som dberopades till stod
for invindningen avsdg forvixlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i
forordning nr 40/94 mellan det sokta varumirket och ett idldre nationellt
varumirke som intervenienten innehar. Det ifrdgavarande ildre nationella
varumirket utgbrs av ordet Mixery, vilket har registrerats i Tyskland under
nr 395 02 709 och betecknar foljande varor: ”61 och drycker som innehdller 617,
som omfattas av klass 32.
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Invindningsenheten avslog invindningen genom beslut av den 4 februari 2000.

Den 3 mars 2000 dverklagade intervenienten invindningsenhetens beslut till
harmoniseringsbyrdn med st6d av artikel 59 i férordning nr 40/94.

Genom beslut av den 12 februari 2001 (nedan kallat det omtvistade beslutet) som
delgavs sokanden den 27 februari 2001 ogiltigforklarade tredje overklagande-
nimnden delvis invindningsenhetens beslut.

Overklagandenimnden ansag att det fanns en risk for férvixling mellan det dldre
varumirket och det varumirke som ansékan avser i friga om varor som omfattas
av klass 32. Den fann dock att ndgon sddan risk inte foreldg for varor som
omfattas av klasserna 29 och 30.

Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansritten skall

— ogiltigférklara det omtvistade beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta riattegangskostnaderna.
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11 Harmoniseringsbyrdn har yrkat att férstainstansritten skall

— beakta vad parterna har anfort och

— f6rdela rittegdngskostnaderna i enlighet med utgdngen av forfarandet och,
under alla omstindigheter, inte forplikta harmoniseringsbyrdn att ersitta
rittegdngskostnaderna.

12 Intervenienten har yrkat att forstainstansriitten skall ogilla talan.

13 Genom skrivelse av den 5 september 2002 informerade s6kandebolaget f6rsta-
instansrdtten om att det forsatts i konkurs. Av dess yttrande kan ritten sluta sig
till att det avser fullf6lja forfarandet. Sokanden var for 6vrigt inte nirvarande vid
forhandlingen.

Rittslig bedomning

Inledande anmdrkningar

1+ Harmoniseringsbyrdn har i sina yrkanden varken tagit stillning till stkandens
yrkanden eller till utgingen av det omtvistade beslutet.
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Harmoniseringsbyrdns yrkanden kan mot denna bakgrund inte prévas. Interve-
nienten har emellertid yrkat att talan skall ogillas. Férevarande tvist skall dérfor
provas i enlighet med artikel 134.4 i forstainstansrittens rattegdngsregler.

Huruvida artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 har dsidosatts

Parternas argument

Sékanden anser att ett varumirke som intervenientens, vars sirskiljningsférmaga
ir svag, miste dtnjuta ett begrinsat skydd. Den relevanta mélgruppen f6érknippar
nimligen varumirket Mixery med uttryck som mixen (blanda) eller mix
(blandning), vilka tyder p4 att drycken utgor en blandning eller en cocktail. Ett
sddant varumirke kan inte ens genom intensiv anvdndning uppna status som ett
?sarskilt starkt” varumarke.

Sékanden framhiller dessutom att intervenientens varumirkes renommé inte har
visats i tillracklig utstrackning.

Sokanden har dessutom gjort gillande att de argument och handlingar som visade
att varumirket Mixery ir allmint kint inte framlades inom ramen for invind-
ningsférfarandet. De kan dirfor inte for forsta gdngen liggas fram infor
overklagandenimnden. Sokanden har vidare hivdat att frigan huruvida ett
varumirke har hég sirskiljningsférmaga ar en rittsfriga. S6kanden anser sdledes
att det enligt artikel 74.1 andra ledet i férordning nr 40/94 inte krivdes nigot
bestridande fran sokandens del av de omstindigheter som for dvrige inte hade
lagts fram pa korrekt sitt.
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Vad giller jimforelsen mellan kidnnetecknen har sékanden gjort gillande
féljande:

.

— I typografiskt hinseende 4r de motstdende kidnnetecknen olika d& deras
centrala bokstiver IX respektive YST ir olika och dd den inledande
bokstaven M i MYSTERY dr utformad pd ett mycket stiliserat sitt.

— I fonetiskt hdnseende ir kdnnetecknen olika. Deras respektive stavelser skiljer
sig markant 4t: izet i Mixerys forsta stavelse dr kortare och klarare dn y:et i

MYSTERY och bokstiverna ST i MYSTERY:s andra stavelse uttalas
annorlunda dn x:et i Mixery, vilken konsonant sillan anvinds.

— I begreppsmiissigt hinseende ir de ifrdgavarande kinnetecknen, som har en
tydlig innebdrd, markant olika. I Tyskland leder ordet MYSTERY tanken till
ordet mysterium. Det dr didremot uppenbart att kinnetecknet Mixery
hinvisar till uttrycket mix (blandning) eller mixen (blanda).

Sokanden har tillagt att det visuella intrycket av varumirket dr visentligt
eftersom kunden, i affirerna, inte framfor sin bestillning av varan muntligen.
Endast en ytterst liten del av dessa drycker bestills pd etablissemang med hog
ljudnivd och dir en foregdende genomlisning av menyn utesluter f6rvixlings-
risken. Dessutom serveras drycken vanligen i flaska pa vilken varumirket finns.
Nir drycken tas pd fat dterfinns mirket pd kranen, pd glaset eller pd
glasunderligget.

Vad giller jimforelsen mellan varorna anser sokanden att de inte ir lika.
Icke-alkoholhaltiga drycker framstills inte pd samma stillen som 6l och de siljs
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pa tydligt skilda hyllor. Med hinsyn till de begrinsningar som sammanhinger
med 4lder och férande av fordon ligger dessutom den avgoranden skillnaden
mellan dryckerna i huruvida de innehdller alkohol. Konsumenten dr darfor
mycket uppmirksam pa detta.

Sokanden anser sammanfattningsvis att det inte féreligger ndgon forvixlingsrisk
mellan det varumirke som ansokan giller och det dldre varumirket.

Intervenienten har anfort att varumirket Mixery har hog sarskiljningsférmaga pa
grund av att det 4r allmint kint. Intervenienten har hirvid angett omstidndigheter
som kan ge stéd for att varumdrket dr allméint kéint.

Intervenienten har i motsats till sdkandens pastienden gjort giillande att
hinvisningen till en hog grad av sirskiljningsférméga redan aberopades inom
ramen for invindningsforfarandet. Overklagandenimnden har korrekt forstatt
detta pa si sitt att det var frdga om ett kint varumirke.

Intervenienten har framhallit att sékanden har avfort forvixlingsrisken i fonetiskt
hinseende genom en konstlad analys grundad pd en fragmentarisk analys av
varumirket. Vidare 4r argumentet om anvindning av dryckesmenyer inte
relevant eftersom det endast overfor forvaxlingsrisken till en annan niva.

Intervenienten har konstaterat att man inte kan hdvda att varorna inte r lika.
Intervenienten anser hirvid att det ir felaktigt att pasta att icke-alkoholhaltiga
drycker och blandningar baserade pa 6l framstills pd olika produktionsplatser.
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MYSTERY DRINKS MOT HARMONISERINGSBYRAN — KARLSBERG BRAUEREI (MYSTERY)

Intervenienten har slutligen gjort gillande att konsumenterna inte kan indelas i
tva olika kategorier. Det finns namligen ett stort antal konsumenter som de bida
varusorterna riktar sig till samtidigt.

Forstainstansrittens bedomning

Enligt artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 kan det varumirke som ansokan giller,
efter invdndning frin innehavaren av ett dldre varumirke, inte registreras ”om
det — pa grund av att det dr identiskt med eller liknar det dldre varumirket och
de varor eller tjdnster som omfattas av varumirkena dr identiska eller ir av
liknande slag — foreligger en risk for att allminheten forvixlar dem inom det
omrade dir det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumirket
associeras med det dldre varumairket”.

Enligt domstolens rittspraxis i friga om tolkningen av artikel 4.1 b i radets
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumérkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade
13, volym 17, s. 178), vars normativa innehdll i huvudsak dr identiskt med det i
artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, kan det foreligga en risk for férvixling om det
finns en risk att allmdnheten kan tro att varorna eller tjansterna i friga kommer
fradn samma féretag, eller i forekommande fall fran féretag med ekonomiska band
(domstolens dom av den 29 september 1998 i mdl C-39/97, Canon, REG 1998,
s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mil C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 17).

Enligt samma rittspraxis skall risken for forvixling hos allmidnheten avgéras
genom att det gors en helhetsbedémning med hinsyn till samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mél
C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de ovannimnda
mdlen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och dom av
den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40).
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Denna helhetsbedéomning forutsitter, sisom anges i sjunde skilet i
forordning nr 40/94, ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas och
sirskilt varumirkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjdnster som de
avser. Sdledes kan en lag grad av likhet mellan de varor eller tjdnster som avses
kompenseras av att varumirkena i hog grad liknar varandra eller vice versa
(domarna i de ovannimnda milen Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 19).

Dessutom ir det av avgdrande betydelse, vid helhetsbedémningen av forvixlings-
risken, pa vilket sitt genomsnittskonsumenten av den vara eller tjdnst som 4r i
friga uppfattar varumirket. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett
varumirke som en helhet och fgnar sig inte it att undersoka dess olika detaljer
(domarna i de ovannimnda mélen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedémning forvintas genom-
snittskonsumenten av varorna i friga vara normalt informerad samt skiligen
uppmirksam och upplyst. Hinsyn skall dessutom tas till det faktum att
genomsnittskonsumenten sillan har moéjlighet att gora en direkt jimférelse
mellan de olika varumirkena utan méste forlita sig pa en oklar bild som han har i
minnet. Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmarksamhet kan
variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjanster det dr friga om (domen
i det ovannimnda maélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Forstainstansritten papekar inledningsvis att overklagandendmnden i punkt 32 i
det omtvistade beslutet har funnit att intervenientens varumirke har en relativt
hog sdrskiljningsformaga.

Denna slutsats kan inte dras enbart utifrdn de uppgifter som aterfinns i det
omtvistade beslutet. Att ett varumirke har hog sirskiljningsformaga mdste
nimligen fastslds med hinsyn antingen till varumirkets inneboende egenskaper
eller till att det 4r allmint kint. Overklagandenimnden har visserligen
konstaterat dels att det dldre varumiirkets sirskiljningsférmdaga inte dr forsvagad
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pd grund av att det leder tanken till ett beskrivande uttryck, dels att det ir
tillrickligt originellt fér att tjina som varumirke. Overklagandenimnden har
emellertid inte ndrmare angett de inneboende egenskaper i varumirket som gor
att det anses ha relativt hog sdrskiljningsformdga. Forstainstansritten papekar
vidare, sdsom s6kanden i sak har gjort gillande, att uppgifterna fran interveni-
enten, diribland det enkla pdstiendet att varumirket dr “en kultdryck bland
ungdomar” samt en enda hinvisning till internetsidor om sponsring av ett
kvillsevenmang, efter registreringsansokan, inte kan anses tillrickliga for att
faststédlla att det dldre varumirket har hog sdrskiljningsférmaga pd grund av att
det dr allmint ként (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda
maélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 22 och 23).

Overklagandenimndens konstaterande att den invindande partens varumirke
hade relativt hog sdrskiljningsformdga kan siledes inte godtas. Det dr dirfér inte
nddvindigt att préva s6kandens andra punkter i friga om beddmningen av
huruvida varumirket dr allmint ként.

Det fel som dverklagandenimnden begtt dr dock i sig inte tillrickligt for att dess
beslut skall vara ogiltigt. Forvixlingsrisken mellan det varumirke som ansékan
géller och det dldre varumirket kan ndmligen faststillas utan hdnvisning till att
det dldre varumirket har hog sirskiljningsformdga. Forstainstansritten skall
ddrfor prova om det i det omtvistade beslutet, med undantag fér det ovannimnda
felet, korrekt fastslagits att forvixlingsrisk foreligger.

I forevarande fall omfattas dryckerna av klass 32 och utgér vanliga konsumtions-
varor. Det dldre varumirke som invdndningen grundats pd idr registrerat och
skyddat i Tyskland. Beddmningen av huruvida forvixlingsrisk foreligger skall
dirfor goras med utgingspunkt i den malgrupp som utgors av genomsnitts-
konsumenten i den medlemsstaten.
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Mot bakgrund av ovanstdende skall férstainstansritten géra en jamforelse for det
forsta mellan de berérda varorna och fér det andra mellan de motstiende
kinnetecknen. Syftet dr att avgora om registreringen av kdnnetecknet MYSTERY
kan ge upphov till risk for forvixling med det dldre varumarket Mixery.

Vad for det forsta giller jimforelsen mellan varorna erinrar forstainstansritten
om att man fér att bedéma om de aktuella varorna eller tjansterna liknar
varandra enligt domstolens rittspraxis skall beakta samtliga relevanta faktorer
som avser forhallandet mellan dem. Bland dessa faktorer ingdr bland annat deras
art, de tilltinkta képarna, anvindningsomrddet samt huruvida de konkurrerar
med eller kompletterar varandra (domen i det ovannimnda malet Canon,
punkt 23).

Overklagandenimnden har i detta héinseende konstaterat att det dldre varumar-
ket inte bara #r skyddat vad giller 61 utan ocksé vad giller blandade drycker som
innehéller 61 och som eventuellt 4r alkoholfria. Overklagandenimnden har dven
konstaterat att 6let och de andra dryckerna, sirskilt i skedena da de tappas pa
flaska och saluférs, kan hirrdra frin samma foretag och att de kan siljas sida vid
sida och ha samma mottagare. For konsumenterna kan blandade drycker -
baserade pd 6l dessutom ersitta sivdl 6l som icke-alkoholhaltiga drycker.
Overklagandenimnden har siledes med ritta funnit att de berérda varorna, som
omfattas av klass 32, dr lika.

Stkandens argument om den sirskilda uppmirksamhet som konsumenter riktar
mot dryckers alkoholhalt med tanke pd de begrinsningar som sammanhinger
med alder och bilkérning kan inte godtas. Sdsom overklagandenimnden har
konstaterat tenderar skillnaderna mellan vissa drycker vad giller alkoholhalten
(6l med lag alkoholhalt, alkoholfri 6l eller blandade drycker) att f6rsvagas.
Skillnaderna hindrar siledes inte konsumenten att anse att de tva varorna har
framstillts under kontroll av ett och samma foretag.
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Vad {6r det andra giller jamforelsen mellan varumirket och det kidnnetecken som
ansbkan giller framgar det av rittspraxis att helhetsbedémningen av férvixlings-
risken, vad giller de aktuella varumirkenas visuella, fonetiska och begrepps-
méssiga likhet, skall grunda sig pa det helhetsintryck som varumirkena ger, i
synnerhet med hansyn till deras sérskiljande och mest dominerande bestdndsdelar
(domarna i de ovannimnda malen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkt 25). Domstolen har dessutom ansett att det inte kan uteslutas att
forvixlingsrisk uppkommer endast av det skilet att tvd varumirken har en
fonetisk likhet (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda maélet
Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28).

Forstainstansritten gor ddrfér en jimforelse mellan kidnnetecknet MYSTERY,
som dterges i punkt 2 ovan, och varumirket Mixery, i visuellt, fonetiskt och
begreppsmiissigt hidnseende.

I visuellt hinseende konstaterar forstainstansritten, i likhet med 6verklagande-
nimnden, att det tvd kinnetecknen klart skiljer sig 4t grafiskt eftersom
kidnnetecknet MYSTERY ir ett figurmirke och sirskilt innehaller versalen M i
stiliserad form.

I fonetiskt hiinseende har éverklagandenimnden med hinsyn till uttalsreglerna i
tyska och i engelska, som ordet Mystery kommer frdn, konstaterat att de
Overensstimmande dragen i kidnnetecknens dominerande delar viger tyngre dn
skillnaderna diri och att kdnnetecknen darfor ar lika.

Sokandens argument om betydelsen av dessa skillnader kan i detta avseende inte
godtas. Sdsom intervenienten papekat har dessa skillnader i fonetiskt hiinseende
endast kunnat konstateras nir sokanden gjort en fragmentarisk analys, stavelse
for stavelse, utan att redogora for hur ordet i dess helhet uttalas.
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I begreppsmiissigt hiinseende har dverklagandenimnden konstaterat att trots att
kinnetecknen inte 4r lika i detta avseende ir deras suggererande betydelse inte
tillrdckligt direkt och exakt for att konsumenten skall uppfatta den omedelbart
och gor det siledes inte méjligt att med sikerhet sirskilja dem. Man kan harvid
inte utgd frin att malgruppen gor en sd noggrann analys av kinnetecknen att
denna eventuella betydelse kan upptickas.

Mot bakgrund av ovanstiende och i synnerhet den hoga graden av likhet mellan
varorna och den fonetiska likheten mellan kinnetecknen i friga finner forsta-
instansritten foljande. Overklagandenimnden har med ritta faststillt att det hos
den relevanta malgruppen finns en risk for forvixling i den mening som avses i
artikel 8.1 b i férordning nr 40/94 mellan det varumirke som ansokan giller och
det dldre varumirket. Sokandens argument att det visuella intrycket dr visentligt
foéranleder inte ndgon annan bedémning. Det krivs inte att forvaxling faktiskt
sker utan det ar tillrickligt att det finns en risk hdrfér. Eftersom varorna dven
konsumeras efter muntliga bestillningar ir den fonetiska hkheten i sig tillrdcklig
for att skapa en forvaxlingsrisk.

Mot denna bakgrund kan talan inte vinna bifall pd den grunden att artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94 har 4sidosatts. Talan skall dirfér ogillas.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.3 forsta stycket i rittegdngsreglerna kan forstainstansritten
besluta att vardera parten skall bira sin kostnad om parterna 6msom tappar
malet pa en eller flera punkter eller om sirskilda omstindigheter motiverar det.
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I forevarande fall har sokanden tappat mélet, har harmoniseringsbyran framstillt
yrkanden som inte kan prévas och har intervenienten inte yrkat att de skall
forpliktas att ersdtta rittegdnskostnaderna. Det finns dirfér anledning att
forordna att vardera parten skall bira sin rattegdngskostnad.

P4 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

foljande dom:

1) Talan ogillas.

2) Vardera parten skall bira sin rattegangskostnad.

Moura Ramos Pirrung Meij

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 15 januari 2003.

H. Jung R.M. Moura Ramos

Justitiesekreterare Ordférande
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