DOM AV DEN 24.11.2005 — MAL T-346/04

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (tredje avdelningen)
den 24 november 2005

I mal T-346/04,

Sadas SA, Tourcoing (Frankrike), foretritt av advokaten A. Bertrand,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumiirken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral och
G. Schneider, bada i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyréns éverklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansritten, var

* Rattegingssprak: franska,
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LT]J Diffusion SA, Colombes (Frankrike), foretritt av advokaterna F. Fajgenbaum
och S. Lederman,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans forsta
dverklagandenimnd den 7 juni 2004 (drende R 393/2003-1) om ett invéindnings-
forfarande mellan Sadas SA och LT] Diffusion SA,

meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

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

justitiesekreterare: byradirektoren 1. Natsinas,

med beaktande av ansokan som inkom till forstainstansrittens kansli den 17 augusti
2004,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till forstainstansrittens kansli den
31 januari 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 20 januari 2005,

efter forhandlingen den 6 juli 2005,
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foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Sokanden ingav den 9 september 1996, med stéd av radets forordning (EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumédrken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgava, omrade 17, volym 2, s. 3), i dndrad lydelse, en ansékan om registrering
av ett gemenskapsvarumirke till Byran fér harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran).

Det varumirke for vilket registrering sokts dr ordkdnnetecknet ARTHUR ET
FELICIE.

De varor som registreringsansokan avsig omfattas av klasserna 16, 24 och 25 i
Nice6verenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster vid
varumirkesregistrering av den 15 juni 1957, med #&ndringar och tilligg, och
motsvarar, med hinsyn till den inskrinkning sékanden gjort under invindnings-
forfarandet, foljande beskrivning:

— Klass 16: "Postorderkatalog.”
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— Klass 24: "Vivnader for textil anviindning; séngklider och borddukar.”

— Klas. 25: "Kléder, fotbeklddnader (ej ortopediska); huvudbonader, samtliga varor
dr avsedda fér barn och siljs via postorder och specialbutiker som siljer varor ur
katalogen.”

Ansokan offentliggjordes i Bulletinen fér gemenskapsvarumirken nr 24/98 av den
6 april 1998.

Intervenienten framstéllde den 2 juli 1998 med st6d av artikel 42 i férordning
nr 40/94 en invindning mot registrering av det sékta varumérket. Invindningen
grundades dels pa den franska registreringen nr 17 731 av den 16 juni 1983, vilken
fornyats den 14 juni 1993, dels pé den internationella registreringen nr 539 689 av
den 31 maj 1989, som gillde i Tyskland, Osterrike, Spanien och Benelux. De bada
dldre figurmirkena har foljande utseende:

Invindningen omfattade en del av de varor som avsigs i ansékan om
gemenskapsvarumirke, namligen varor i klasserna 24 och 25. Den grundades pa
alla de varor som omfattades av de &ldve varumirkena, nimligen "textilier, bade
konfektionskldder och skriddarsydda klidder inklusive stovlar, skor och tofflor”, som
ingér i klass 25.
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De grunder som anforts till stod for inviindningen dr de som avses i artikel 8.1 a och
b i forordning nr 40/94.

Invindningsenheten avslog inviindningen genom beslut av den 8 oktober 1999
(nedan kallat invindningsenhetens beslut av den 8 oktober 1999). Invéndningsen-
heten fann att de motstdende kinnetecknen varken var identiska eller liknade
varandra. Eftersom intervenienten inte hade gjort gillande ndgra omstindigheter
som kunde paverka beddmningen av forvixlingsrisken, till exempel handlingar som
mdjliggjorde en bedémning av hur kiinda de éldre varumirkena var i de berérda
linderna, fann invindningsenheten vidare att det inte kunde foreligga négon
forvixlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, oavsett i
vilken utstrickning de varor som omfattades av respektive varumirke var identiska
eller av liknande slag. Det var siledes inte nodvéndigt att jamfora varorna.

Den 7 december 1999 6verklagade intervenienten invindningsenhetens beslut av
den 8 oktober 1999 hos harmoniseringsbyrén i enlighet med artiklarna 57-62 i
forordning nr 40/94.

Tredje 6verklagandenimnden avslog genom beslut av den 19 juni 2002 over-
klagandet vad giller tillimpningen av artikel 8.1 a i forordning nr 40/94 och
ogiltigforklarade invindningsenhetens beslut av den 8 oktober 1999 i den del det
innebar ett avslag pd invindningen pa grund av att det inte foreldg ndgon
forvixlingsrisk mellan de motstende varumirkena. Tredje éverklagandenamnden
fann att det forelag betydande likheter mellan dessa och aterforvisade drendet till
invindningsenheten fér att denna skulle préva huruvida det forelag en forvixlings-
risk och dirvid beakta bland annat en jimforelse av varorna, inskrdnkningen av
forteckningen 6ver de varor som sdkanden &beropat liksom betydelsen av de nya
handlingar som parterna gett in och som enligt 6verklagandenéimnden kunde tillatas
ligga till grund for bedomningen.
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Genom beslut av den 22 april 2003 (nedan kallat invindningsenhetens beslut) bif6ll
invandningsenheten delvis invindningen. Invindningsenheten fann for det forsta att
de aktuella varumirkena inte var identiska och att artikel 8.1 a i férordning nr 40/94
inte var tillimplig. Invindningsenheten fann for det andra att det férelig en
forvixlingsrisk, vilken inbegrep en risk fér association, betriffande varorna i
klass 25. Invdndningsenheten fann likasd att det #ldre franska varumirket var
tamligen vilkédnt pa den franska marknaden.

Den 18 juni 2003 dverklagade s6kanden invindningsenhetens beslut hos harmoni-
seringsbyran med st6d av artiklarna 57-62 i férordning nr 40/94.

Forsta 6verklagandendmnden avslog dverklagandet genom beslut av den 7 juni 2004
(nedan kallat det ifrdgasatta beslutet). Med hiinsyn till att de aktuella varumérkena
foreter betydande likheter, att respektive varor ér identiska, att det aldre varumérket
i sig har hog sarskiljningsférmaga och att det ér vilként pa marknaden, fann forsta
overklagandendmnden att orden "et” och "Félicie”, som ingick i det sokta
varumirket, inte kunde undanrdja den forvixlingsrisk som kunde uppstd hos
franska konsumenter avseende varor som omfattas av klass 25.

Parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att forstainstansrétten skall

— dndra det ifrigasatta beslutet,
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— ogiltigférklara invindningsenhetens beslut, och

— forplikta intervenienten att ersitta rittegdngskostnaderna,

Harmoniseringsbyrén har yrkat att forstainstansrétten. skall

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersiitta rittegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att forstainstansrétten skall

— faststilla det ifrdgasatta beslutet,

— faststilla invéindningsenhetens beslut, och

— forplikta sokanden att ersitta rittegdngskostnaderna i enlighet med artikel 81 i
forordning nr 40/94.

IT - 4900



17

18

20

SADAS MOT HARMONISERINGSBYRAN — LT] DIFFUSION (ARTHUR ET FELICIE)

Huruvida handlingar som getts in férst vid forstainstansriitten skall tillatas

Intervenienten har gjort gillande att bilagorna 15 och 21-30 till ansékan &r nya
handlingar, eftersom de inte getts in vid harmoniseringsbyran, De skall dirfor
avvisas.

Bilagorna 22~24, 26 och 27 utgbrs av utskrifter frin webbplatser, vilka gjordes efter
det administrativa forfarandet vid harmoniseringsbyrén. I bilaga 25 redogors det for
resultaten av en undersokning som undersdkningsforetaget Ipsos (nedan kallad
Ipsosunderstkningen) genomférde mellan den 22 och den 28 juli 2003. Denna
undersdkning aterfinns inte i den administrativa akten. Bilaga 16, innehallande
resultaten av en sékning pa Internet den 17 juni 2003, har heller inte ingetts till
harmoniseringsbyran.

Dessa handlingar som getts in forst vid forstainstansritten far dirfor inte beaktas.
Talan vid forstainstansrétten syftar ndmligen till att, i den mening som avses i artikel
63 i férordning nr 40/94, prova lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyrans
overklagandendmnder har fattat, och forstainstansritten skall dérfor inte bedéma de
faktiska omsténdigheterna pa nytt mot bakgrund av handlingar som getts in férst vid
forstainstansritten, Ovannidmnda handlingar skall siledes avvisas utan att det r
nédvindigt att beddma deras bevisviirde (forstainstansrittens dom av den 18 februari
2004 i mal T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyran — Flabesa (CONFORFLEX),
REG 2004, 5. II-719, punkt 52, av den 29 april 2004 i mal T-399/02, Eurocermex mot
harmoniseringsbyran (En ¢lflaskas form), REG 2004, s. 11-1391, punkt 52, av den
10 november 2004 i mél T-396/02, Storck mot harmoniseringsbyran (Formen pi en
karamell), REG 2004, s. 1I-3821, punkt 24, och av den 21 april 2005 i mal T-164/03,
Ampafrance mot harmoniseringsbyrdin — Johnson & Johnson (mon BeBé),
REG 2005, s. 1I-1401, punkt 29).

I bilagorna 15 och 21 éterfinns ett beslut av férsta éverklagandenimnden av den
25 juli 2001 respektive ett avgérande av tribunal de grande instance de Paris av den
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23 januari 2004. Aven om dessa handlingar getts in for forsta gingen vid
forstainstansritten, ar de inte bevisning i dess ritta bemirkelse utan rér harmoni-
seringsbyrans beslutspraxis och nationell rittspraxis som en part, dven efter
forfarandet vid harmoniseringsbyran, har rétt att dberopa.

Bilagorna 28-30, vilka utgdrs av handlingar som enligt f6rstainstansrittens
rittegangsregler skall inges, det vill sdga ett utdrag ur handelsregistret avseende
sokanden, en kopia av sokandens ombuds identitetshandlingar och ombudets
fullmakt, skall ddremot tillatas.

Provning i sak

Sékanden har till stod for sin talan i huvudsak anfort en grund som ror
asidosiittande av artikel 8.1 b i férordning nr 40/94.

Sokanden har frimst gjort gillande att dverklagandendmnden underlit att beakta ett
flertal omstindigheter som borde ha foranlett den att sla fast att det inte forelag
nagon risk for forvixling mellan de motstdende varumirkena. Till dessa omsténdig-
heter hér bland annat att det dldre varumirket, till f5ljd av registreringen av tiotals
andra varumérken for klider innehdllande ordet Arthur, har en i sig svag
sirskiljningsférmaga och att det kinnetecken som omfattas av anstkan redan fore
invindningsforfarandet var vilkint pd marknaden. De aktuella varumirkena
existerar vidare parallellt pd den franska marknaden och sokandens och interve-
nientens distributionskanaler liksom de varor som marknadsfors dr olika. Slutligen
framgar det av Ipsosundersdkningen att det inte foreligger nagon som helst
forvixlingsrisk.
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Harmoniseringsbyrdn och intervenienten har gjort gillande att &verklagande-
nimnden gjorde en riktig bedomning av forviixlingsrisken.

Forstainstansrdtten erinrar om att det sokta varumirket enligt artikel 8.1 b i
férordning nr 40/94, om innehavaren av ett dldre varumirke inviinder, inte skall
kunna registreras om det — pé grund av att det ir identiskt med eller liknar det dldre
varumiérket och de varor eller tjinster som omfattas av varumirkena #r identiska
eller av liknande slag — foéreligger en risk for att allminheten forvéixlar dem inom
det omréde dér det dldre varumirket dr skyddat, inbegripet risken for att varumérket
associeras med det dldre varumérket. Med éldre varumérken avses enligt artikel 8.2 a
ii och iii i férordning nr 40/94 varumérken som registrerats i en medlemsstat och
varumiérken som blivit foremal for en internationell registrering med rittsverkan i
medlemsstaten i fraga, for vilka ansékan om registrering har gjorts tidigare an
ansokan om registrering som gemenskapsvarumirke,

Det framgér av fast réttspraxis att det foreligger forvixlingsrisk om det finns en risk
att allmédnheten kan tro att varorna eller tjinsterna i friga kommer frin samma
foretag, eller i forekommande fall frin foretag med ekonomiska band.

Enligt samma réttspraxis skall en helhetsbedémning géras av férvixlingsrisken med
utgéngspunkt i hur omséttningskretsen uppfattar de berdrda kinnetecknen och
varorna eller tjinsterna, och med hinsyn till samtliga relevanta faktorer i det
enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kinnetecknens likhet och likheten
mellan de varor eller tjanster som de avser (se forstainstansrittens dom av den 9 juli
2003 i mdl T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrdin — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. 11-2821, punkterna 31-33
och dir angiven rittspraxis).
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Omsidittningskretsen

I forevarande fall 4r de dldre varumirkena ett nationellt franskt varumérke och ett
internationellt varumirke med rittsverkan i Tyskland, Osterrike, Spanien och
Benelux. Det #r ostridigt mellan parterna att det ifrigasatta beslutet ar grundat
uteslutande pa det dldre franska varumérket. Forstainstansrittens bedomning skall
saledes begrinsas till att omfatta risken for forvixling mellan det sokta varumérket
och det ildre franska varumérket (nedan kallat varumirket Arthur) och dirmed
endast avse Frankrike.

Sokanden har invint mot definitionen av omsittningskretsen och har anfort att de
varor som marknadsfors av intervenienten, liksom sékandens egna varor, inte riktar
sig till samma omsittningskrets. Endast sdkandens varor riktar sig ndmligen till barn
mellan tva och tolv ar, Detta argument kan inte godtas. Eftersom det &r vuxna som
koper barnklider, riktar sig nimligen de varor som omfattas av det sokta varumérket
bade till vaxna och barn. Detta giller dven intervenientens varor, eftersom de kan
innefatta barnkldder.

Eftersom de ifrdgavarande varorna dr konsumentvaror utgérs omsittningskretsen av
normalt informerade samt skiligen uppmérksamma och medvetna franska genom-
snittskonsumenter.

Jdamforelsen av varorna

Overklagandendmnden fann att de varor som omfattades av det dldre varumarket
var identiska med sokandens varor.
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Sokanden har kritiserat denna bedémning och har betonat att, &ven om bada
varumdrkena avser beklddnadsartiklar, de varor som intervenienten marknadsfér
néistan uteslutande bestar av inomhusklider for fritidsbruk (kalsonger, pyjamas etc.)
{6r mén, kvinnor och barn. Sékanden sjilv marknadsfér emellertid gangklider och
skor som #r avsedda endast fér barn mellan tva och tolv ar. De kiider som sékanden
respektive intervenienten marknadsfor har saledes inte samma funktion., Forsilj-
ningssétten &r inte heller likadana, eftersom stkanden distribuerar sina varor genom
postorderforsiljning medan intervenienten huvudsakligen distribuerar sina varor via
stormarknader och butiker. Den liga férsiljningsandel (5 procent) som interve-
nienten uppnér genom postorderforsiljning liksom den liga férsiljningsandel (5
procent) som s6kanden uppnar genom forsiljning i butiker réicker inte for att det
skall anses att forsiljningssitten #r identiska.

Bedémningen av huruvida de aktuella varorna eller tjénsterna 4r av liknande slag
skall ske med beaktande av samtliga relevanta faktorer som #r kinnetecknande for
forhdllandet mellan dessa varor eller mellan dessa tjinster. Bland dessa faktorer
ingdr bland annat deras art, de tilltinkta képarna, anvindningsomradet samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se analogt domstolens
dom av den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, REG 1998, s. 1-5507,
punkt 23).

D4 de varor som det éldre varumirket avser inbegriper de varor som det sokta
varumirket avser, skall dessa varor dessutom anses identiska (se, for ett liknande
resonemang, forstainstansrittens dom av den 23 oktober 2002 i mal T-104/01,
Oberhauser mot harmoniseringsbyrdn — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, 11-4359,
punkterna 32 och 33).

Jamforelsen skall omfatta de varor som avses med registreringen av de aktuella
varumirkena och inte de varor for vilka varumirket faktiskt har anvénts om det inte,
till £6ljd av en sddan begéran som avses i artikel 43.2 och 43.3 i forordning nr 40/94,
visar sig att det dldre varumirket har anviints endast for en del av de varor for vilka
det har registrerats. I sa fall skall det éldre varumérket vid prévning av invindningen
anses vara registrerat endast for denna del av varorna. Nagon sidan begiran har inte
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framstillts i forevarande fall. De varor som omfattas av det #ldre varumirket och
som skall beaktas vid jamforelsen 4r saledes alla de varor for vilka detta varumirke
registrerats.

I férevarande fall har det #ldre varumirket registrerats for “textilier, bade
konfektionsklider och skriddarsydda klider inklusive stovlar, skor och tofflor”,
som ingar i klass 25. Sékandens varor som ér aktuella i forevarande mél utgors av
"Kklader, fotbeklidnader (ej ortopediska); huvudbonader samtliga varor ér avsedda fér
barn och siljs via postorder och specialbutiker som saljer varor ur katalogen” som
ocksé de ingér klass 25.

De forstnimnda varorna inbegriper de sistnimnda. De varor for vilka det dldre
varumirket har registrerats dr inte begrénsade till en viss aldersgrupp eller ett visst
forsaljningssétt.

Eftersom de varor som omfattas av det ildre varumirket ocksé kan vara avsedda for
barn, péverkas inte, sisom harmoniseringsbyrdn med ritta har konstaterat,
identiteten hos varorna av hinvisningen i ansdkan om gemenskapsvarumirke till
denna specifika omsittningskrets. Eftersom det heller inte i varumirkesregistret
avseende det #ldre varumirket anges nagot specifikt forsiljningssitt, kan de varor
som omfattas av detta varumirke ocksd distribueras genom ett postorderforsilj-
ningsnit, till exempel en katalog, i likhet med de varor som omfattas av det stkta
varumérket.

Overklagandenamnden har saledes inte begatt nagot fel genom att sla fast att de
varor som omfattas av de motstiende varumarkena var identiska.

II - 4906



SADAS MOT HARMONISERINGSBYRAN — LT] DIFFUSION (ARTHUR ET FELICIE)

Jamforelsen av kinnetecknen

a0 Av fast riittspraxis framgar att helhetsbedomningen av férvixlingsrisken, vad giller
de motstiende kinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmissiga likhet, skall
grunda sig pé det helhetsintryck som dessa ger, i synnerhet med hénsyn till deras
sdrskiljande och dominerande bestindsdelar (se férstainstansrittens dom av den
14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyran —
Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. I1-4335, punkt 47 och dir
angiven rittspraxis).

s Sokanden anser att kinnetecknen inte liknar varandra medan harmoniseringsbyran
och intervenienten anser att sa ir fallet.

22 Foljande kénnetecken skall jimforas:

ARTHUR ET FELICIE

ildre varumirke s6kt varumiirke

13 Overklagandendmnden uppgav i det ifrigasatta beslutet endast att “varumérkena
foreter betydande likheter”. De omstindigheter som ligger till grund fér Sver-
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klagandenimndens uppfattning aterfinns i invﬁndnihgsenhetens beslut som har
foljande lydelse:

”Det dr uppenbart att ordet [A]rthur ir gemensamt for bada varumirkena. Detta ord
ar det enda ordet i det dldre varumirket och utgér den inledande visuella och
akustiska bestandsdelen i det sokta varumirket, Aven om det dldre varumérket har
en specifik kalligrafisk utformning, skall inflytandet av dess figurativa utseende inte
overskattas, Ordet [Alrthur 4r fortfarande fullt lisligt i det dldre varumirket och
utgér till och med dess mest framtriidande och sirskiljande del. Ordet [Flélicie som
lagts till i ansokan om gemenskapsvarumirke har visserligen en sirskiljande roll
men dess betydelse minskas genom att ordet stér sist. For en normalt uppmérksam
genomsnittskonsument dras uppmérksamheten férst och framst till den inledande
bestindsdelen, niamligen ordet [A]rthur. Overklagandenimnden kan i begrepps-
missigt hinseende inte utesluta att det sokta gemenskapsvarumirket framkallar
uppfattningen hos allmanheten att utbudet av varor som saluférs under varumérket
Arthur har utvidgats. Det sokta gemenskapsvarumirket skulle kunna uppfattas som
en variant av det dldre varumirket dgnat att visa att detta varumérke hidanefter dven
riktar sig till en kvinnlig kundkrets. Overklagandendmnden finner foljaktligen att
varumirkena foreter betydande likheter.”

Sékanden har gjort gillande att det varumirke for vilket foretaget ansokt om
registrering 4r ett sammansatt varumirke som bestar av tre ord som aterges med
raka tryckbokstiver i typsnittet sansserif. Det dldre varumarket bestér ddremot av ett
enda ord, vilket aterges i form av en handskriven signatur i skrivstil med en punkt
mellan bokstaven A:s tva ben. Det gemensamma ordet Arthuy vilket i sig har svag
sarskiljningsformaga, har olika utseende i de bada varumirkena, och i det sékta
varumirket forekommer ocksd ordet Félicie. Detta ér enligt sokanden omsténdig-
heter av visentlig sarskiljande betydelse. Verkan av att det sokta varumirket inleds
med ordet Arthur mildras avseviirt genom styrkan i orden et och Félicie, &ven om
dessa star sist.

Dessa argument kan inte godtas.
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Orddelen Arthur skall anses vara det &ldre varumirkets framtridande bestandsdel.
De figurativa bestdndsdelarna 4r n#mligen av underordnad betydelse, eftersom
punkten dr ovésentlig och den sérskilda kalligrafin inte medger en identifiering av de
berérda varornas ursprung oberoende av ordet Arthur. Det sékta varumirket bestar
av den samordnande konjunktionen et och de tvd orden Arthur och Félicie, vilka
oberoende av sin placering, a priori, inte kan sirskiljas. Eftersom det sokta
varumiérket inleds med ordet Arthur skall detta emellertid anses som dess
framtrddande bestandsdel.

Eftersom det &ldre varumirkets figurativa bestindsdelar #r av underordnad
betydelse i forhallande till dess orddel, kan jimférelsen av kiinnetecknen i visuellt
hénseende goras endast pa grundval av orddelen. Bedémningen av forvixlingsrisken,
med avseende pa kénnetecknens likhet, skall dirvid grundas pa det helhetsintryck
som dessa ger. Eftersom det sokta varumirket ARTHUR ET FELICIE fullstindigt
inbegriper det dldre varumérket Arthuy, dr olikheten som féljer av att orden et och
Félicie ocksa ingar i slutet av det s6kta varumirket inte tillriickligt stor for att
undanréja den likhet som foljer av att den framtridande bestdndsdelen, nimligen
Arthur, i det s6kta varumérket dr gemensam. Eftersom ansokan giller registrering av
varumirket ARTHUR ET FELICIE som ordmirke, finns det inte heller négot hinder
for att det anvinds med olika skrivsitt, till exempel ett sitt som liknar det dldre
varumdrkets. Av detta foljer att de aktuella kinnetecknen skall anses likna varandra i
visuellt hinseende.

Sokanden har i fonetiskt hiinseende gjort gillande att varumirket ARTHUR ET
FELICIE, som innehaller sex stavelser, uttalas pa ett “mycket léngre och rikare sitt”
dn varumirket Arthur, som innehaller tva stavelser. Varumérkena skiljer sig dirfor
avsevirt at savél i fraga om sekvenser och rytm som antal orddelar.

Dessa argument kan inte godtas. Att den framtridande delen i det s6kta varumirket
helt innefattar det kinnetecken som utgor det dldre varumirket medfor att det finns

II - 4909



50

51

52

53

54

DOM AV DEN 24.11.2005 — MAL T-346/04

en betydande fonetisk likhet (se, for ett liknande resonemang, forstainstansréttens
dom av den 6 oktober 2004 i de férenade mélen T-117/03-T-119/03 och T-171/03,
New Look mot harmoniseringsbyrin — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLAC-
TIVE och NLCollection), REG 2004, s. 11-3471, punkt 37).

I begreppsmiissigt hiinseende har sékanden gjort gillande att varumérket ARTHUR
ET FELICIE, till skillnad fran varumirket Arthur, betecknar ett par av olika kon.

Forstainstansritten papekar att det dldre varumirket bestér av mansnamnet Arthur
medan det sokta varumirket bestdr av samma mansnamn, en samordnande
konjunktion och ett kvinnonamn. Eftersom de bada innehéller samma mansnamn,
kan en viss begreppsmissig likhet inte uteslutas, &ven om det sokta varumirket
forefaller beteckna ett par. Tilligget av ett kvinnligt namn till namnet Arthur kan
namligen ge intrycket att det rér sig om en utvidgning eller en variant av det
varumérke som endast bestdr av namnet Arthur.

Overklagandenimnden har saledes inte begitt nigot fel genom att sla fast att de
aktuella kiinnetecknen foretedde betydande likheter.

Forstainstansritten skall direfter gora en helhetsbedomning av de aktuella
kinnetecknen for att avgora huruvida det foreligger en forvixlingsrisk.

Forvéxlingsrisken

Enligt fast rittspraxis giller att ju storre det dldre varumérkets sarskiljningsforméga
visar sig vara desto storre ir risken for férvixling (se analogt domstolens dom av den
11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, REG 1997, s. 1-6191, punkt 24). De
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varumirken som, antingen i sig eller pa grund av att de 4r kiinda p& marknaden, har
hég sirskiljningsformaga atnjuter ett mera omfattande skydd #n varumirken med
lagre sirskiljningsformaga (se analogt domen i det ovannimnda malet Canon,
punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. 1-3819, punkt 20).

For att faststilla ett varumirkes sérskiljningsforméga, och féljaktligen bedéma
huruvida det har hog sérskiljningsformaga, skall det géras en helhetsbedémning av
om varumérket ldimpar sig som identifikationsmedel for att faststilla att de varor och
tjinster med avseende pa vilka det har registrerats kommer frén ett visst foretag och
sledes for att sdrskilja dessa varor och tjinster fran andra féretags varor och tjinster
(se analogt domstolens dom av den 4 maj 1999 i de férenade malen C-108/97 och
C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. 1-2779, punkt 49, och domen i det
ovanndmnda mélet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 22).

Vid denna bedémning skall hénsyn bland annat tas till varumérkets inneboende
egenskaper, inbegripet huruvida det beskriver de varor eller tjinster med avseende
pa vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumirket innehar, hur ofta,
hur linge och inom hur stort geografiskt omride detta varumirke har brukats, hur
stora investeringar som har gjorts for att marknadsféra det, den andel av
omséttningskretsen som tack vare varumérket kan ange att varan eller tjinsten
kommer fran ett visst foretag samt yttranden frin handelskammare och andra
yrkessammanslutningar (se analogt domen i de ovannimnda férenade
mélen Windsurfing Chiemsee, punkt 51, och domen i det ovannimnda
malet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23).

Det dldre varumirkets sirskiljningsformaga, och sirskilt omstindigheten att det #r
kint, skall saledes beaktas vid bedémningen av huruvida likheten mellan
kénnetecknen, mellan varorna och mellan tjénsterna #r tillrickligt stor for att det
skall uppsta en risk for forvéxling (se analogt domen i det ovannimnda malet
Canon, punkt 24, samt forstainstansrittens dom av den 22 oktober 2003 i
mél T-311/01, Editions Albert René mot harmoniseringsbyran — Trucco (Starix),
REG 2003, s. 11-4625, punkt 61, och av den 22 juni 2004 i mal T-66/03, Drie Mollen
sinds 1818 mot harmoniseringsbyrin — Nabeiro Silveira (Galéxia), REG 2004,
s. 1I-1765, punkt 30).
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Overklagandenimnden fann att det #ldre varumérket Arthur hade stor sirskilj-
ningsformaga, bade i sig och pa grund av dess intensiva bruk. Vid tidpunkten f6r
ansokan om detta varumirke, det vill siga ar 1983, hade det inte visats att det i
Frankrike forekom andra varumirken bestdende av namnet Arthur, ensamt eller
tillsammans med ett annat ord, som betecknade varor som ingick i klass 25. Alla de
varumérkesansokningar som sékanden hinvisat till hade namligen inkommit senare.
Det hade heller inte visats att detta namn ofta anvindes i modebranschen.
Overklagandenamnden fann att det inte fanns nagot begreppsmissigt samband
mellan de varor som betecknades med det dldre varumérket och namnet Arthur och
att detta varumérke darfor inte kunde anses ha en i sig svag sérskiljningsforméga.
Overklagandenimnden fann dessutom att, genom anvindningen av det &ldre
varumirket sedan det hade registrerats, detta otvivelaktigt var timligen vilként i
fraga om i synnerhet underklider och inomhusklédder for fritidsbruk fér savil vuxna
som barn.

Sokanden har bestritt att det #ldre varumérket i sig har hog sérskiljningsforméaga.
Sokanden har ddremot inte bestritt att det dldre varumirket dr vélkdnt pa
marknaden utan har endast hivdat att omstindigheten att varumirket ar vilként
inte i sig ricker for att det skall uppsta en risk for forvixling,

Forstainstansritten erinrar om att ett varumirke kan ha hog sarskiljningsforméga,
antingen i sig eller pa grund av att det #r vilkint pd marknaden. Eftersom s6kanden
inte har bestritt att det dldre varumirket #r vilkint, vilket harmoniseringsbyran slog
fast efter en bedémning av den bevisning hirom som intervenienten sjilvmant
ingett, skall denna omstéindighet anses styrkt, och det dldre varumirket dtnjuter
saledes ett mera omfattande skydd #n varumirken med ligre sérskiljningsformaga,
och detta dven om det #ldre varumirket inte i sig har hog sérskiljningsforméga. Det
saknas under dessa omstindigheter skl att préva huruvida det dldre varumérket har
en i sig svag sarskiljningsformaga pa grund av att det parallellt forekommer tiotals
varumérken for klider innehallande ordet Arthur, vilket sokanden har pastatt.
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Aven om det #ldre varumirkets sirskiljningsformaga skall beaktas vid bedémningen
av forvixlingsrisken (se analogt domen i det ovanndmnda mélet Canon, punkt 24) ar
detta emellertid endast en av de omstindigheter som skall bedémas. Férvixlingsrisk
kan dirfor foreligga dven ndr det #ldre varumirket endast har svag sirskiljnings-
forméga, bland annat da kidnnetecknen och de varor eller tjinster som avses ar
likartade (se, for ett liknande resonemang, forstainstansriittens dom av den 16 mars
2005 i mal T-112/03, L’Oréal mot harmoniseringsbyrain — Revlon (FLEXI AIR),
REG 2005, s. I1-949, punkt 61).

Forstainstansritten skall nu ta stéllning till sokandens pastiende att den omstindig-
heten att det édldre varumérket och det franska varumirket ARTHUR ET FELICIE
existerar parallellt utesluter varje risk for forvixling.

Visserligen ér det inte helt uteslutet att den omstéindigheten att dylika varumirken
existerar parallellt pA marknaden i vissa fall eventuellt kan minska den risk for
forvixling av tvd motstéende varumirken som konstaterats av de olika instanserna
vid harmoniseringsbyran. En sddan majlighet kan dock endast beaktas for det fall
den som ansoker om gemenskapsvarumirket i friga dtminstone under férfarandet
vid harmoniseringsbyrdn avseende relativa registreringshinder vederbérligen har
visat att skilet till att varumairkena kunde existera parallellt var att det saknades risk
for att omsittningskretsen skulle forvixla det franska varumirket ARTHUR ET
FELICIE med intervenientens dldre varumérke, som utgér grunden f6r invind-
ningen, och under férutsittning att det franska varumirket ARTHUR ET FELICIE
och de motstiende varumirkena ér identiska (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 11 maj 2005 i mal T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrin — Sadia
(GRUPO SADA), REG 2005, s. I1-1667, punkt 86).

Det kan i forevarande fall konstateras att sdkandens franska varumirke och
intervenientens éldre varumérke inte dr identiska. Sokanden har vidare inte visat att
skilet till att varumirkena kunde existera parallellt var att det saknades
forvixlingsrisk. Det framgér av handlingarna i malet att det franska varumirket
registrerades ar 1994 och att intervenienten ar 1998 vickte talan om varumirke-
sintrdng vid Tribunal de grande instance de Paris avseende det franska varumsrket
ARTHUR ET FELICIE. Tribunal de grande instance hidvde genom avgérande av den
23 januari 2004 registreringen av detta varumérke, Cour d’appel de Paris faststiillde
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detta avgdrande genom dom av den 11 maj 2005. Detta visar att det inte rorde sig
om nagon fredlig samexistens. Det faktum att talan om varumirkesintring inte
viicktes forrin fyra ar efter registreringen av det franska varumérket ARTHUR ET
FELICIE foranleder inte fOrstainstansritten att gora nagon annan beddmning,
eftersom sokanden inte har visat att intervenienten faktiskt kinde till detta
varumirke fore &r 1998, redan nir ansokan om registrering ingavs.

Vidare kan inte sokanden vinna framging med argumentet avseende hur vélkant det
sokta varumirket dr. Sokanden har namligen hivdat att foretaget, inda sedan det &r
1994 ansokte om registrering av varuméirket ARTHUR ET FELICIE i Frankrike och
pabérjade marknadsféringen av kldder med detta varumdrke i sin katalog, ostért har
anvént varumérket utan att ndgon hiindelse och, i synnerhet, utan att krav fran nagot
utomstiende foretag har hindrat denna anvindning. Enligt sékanden hade fler &n 11
miljoner kataloger distribuerats i Frankrike mellan &r 1994 och ar 1998, vilket gett
upphov till en omsittning pd mer dn 35 miljoner euro for varumérket ARTHUR ET

* FELICIE. Detta varumérke hade s&lunda blivit ett riktigt vélkdnt varumirke som av

allménheten férknippades med katalogen Vertbaudet och sokanden, vilket visade att
det inte foreldg nagon risk for forvixling.

Sokanden har i detta avseende hivdat att det framgar av Ipsosundersokningen att
det inte fanns nagon risk att allmiinheten forvixlade de motstiende varumirkena.
Detta bekriftades enligt sékanden for 6vrigt av en s6kning pa Internet, eftersom en
sadan inte gav nagra sékresultat dér bada varumirkena forekom samtidigt. Sdsom
det konstaterats ovan har dessa handlingar getts in forst vid forstainstansritten och
skall darfor avvisas.

Vad giller de sitt pa vilka de aktuella varorna marknadsfors, har sokanden gjort
gillanden att de varor som omfattas av det dldre varumérket ndstan uteslutande siljs
i butiker och pa stormarknader medan det s6kta varumérket endast galler varor som
siljs via postorder. Sokanden kan inte vinna framgéng med detta argument. Sasom
det redan har slagits fast vid jimforelsen av varorna finns det namligen inte ndgot
hinder fér att de varor som omfattas av det #dldre varumirket ocksa saluférs via
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postorder. Det framgir for Ovrigt av handlingarna att nira 5 procent av
intervenientens forsiljning sker via postorder. Det skall dessutom erinras om att
jaimférelsen av varorna skall géras med utgangspunkt i beskrivningen av de varor
som omfattas av det dldre varumirket. Enligt denna beskrivning finns emellertid inte
nagon begrinsning av de sitt pa vilka de varor som omfattas av det dldre varumirket
kan komma att marknadsforas.

Inom klddbranschen 4r det vidare vanligt att samma varumirke har olika
utformning beroende pa vilken vara som avses. Det 4r ocksd vanligt i denna
bransch att ett klidforetag anvinder sig av undervarumirken, det vill siga
kénnetecken som hérror frén ett huvudvarumirke och som har en med detta
gemensam dominerande del, fér att sirskilja sina olika produktionsserier (dam-,
hert-, respektive ungdomskléder) (forstainstansriittens dom i det ovannimnda malet
Fifties, punkt 49, av den 3 juli 2003 i mél T-129/01, Alejandro mot harmoniser-
ingsbyrdn — Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. 11-2251, punkt 57, och i det
ovanndmnda mélet NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE och NLCollection, punkt 51).
Mot denna bakgrund ir det tinkbart att omséttningskretsen uppfattar att kliderna
som avses med de motstdende varumirkena visserligen hirrér fran tva skilda
varusortiment men att de kommer frén samma konfektionsféretag (se, for ett
liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet Fifties, punkt 49). Over-
klagandenamnden gjorde ddrmed en riktig bedémning d& den slog fast att
omsittningskretsen kunde komma att tro att de varor som avsigs med varumérket
ARTHUR ET FELICIE utgjorde en del av en ny produktserie som salufordes av
innehavaren av varumirket Arthur eller av ett foretag som var ekonomiskt knutet
till detta (se, for ett liknande resonemang, domen i det ovannimnda malet
BUDMEN, punkt 57). Det dr ndmligen klarlagt att intervenienten for vissa
damunderkldder som en variant av sitt varumérke har bildat ett figurmirke som
innehaller orddelen La fiancée d’Arthur.

Mot bakgrund av att de aktuella varorna &r identiska, att det foreligger en viss likhet
mellan respektive kinnetecken och att det dldre varumérket har en hog sérskilj-
ningsférmaga, eller &tminstone pa grund av att det dr vilkéint p& marknaden, finner
forstainstansritten att 6verklagandendmnden inte begatt nigot fel genom att sla fast
att det forelag en risk for forvixling mellan de motstdende varumirkena. Till
skillnad fran vad sokanden gjorde gillande vid forhandlingen och sisom det tydligt
framgdr av artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, liksom av fast rittspraxis, #r det inte
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nédvéandigt att faststilla att det verkligen sker en forvixling, utan det 4r tillrackligt
att faststilla att det foreligger en risk for forvaxling.

Med avseende pa de nationella beslut och domar som parterna hénvisat till skall det
endast konstateras att gemenskapsordningen for varumiérken ér ett sjélvstindigt
system som bestar av en samling regler och som syftar till att uppna de mal som &r
specifika for detta system, eftersom tilliimpningen av denna ordning ér oberoende av
de nationella systemen (férstainstansrittens dom av den 5 december 2000 i mal
T-32/00, Messe Miinchen mot harmoniseringsbyran (electronica), REG 2000 s. 1I-
3829, punkt 47). Huruvida ett kinnetecken kan registreras som gemenskapsvaru-
mirke skall saledes bedémas endast p& grundval av den relevanta gemenskapslag-
stiftningen.

Vad giller harmoniseringsbyréns beslutspraxis framgar det av réttspraxis att de
beslut om registrering av ett kinnetecken som gemenskapsvarumirke som
overklagandendmnderna skall fatta med stod av forordning nr 40/94 omfattas av
en normbunden behérighet, och inte av en befogenhet. att foreta skonsmaissiga
bedémningar. Fragan huruvida ett kdnnetecken kan registreras som gemenskaps-
varumirke eller ej skall dirfor enbart beddmas pa grundval av denna forordning,
sasom den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av &ver-
klagandeniamndernas tidigare praxis (forstainstansrittens dom av den 27 februari
2002 i mal T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrén (STREAMSERVE),
REG 2002, s. 11-723, punkt 66, av den 20 november 2002 i de forenade maélen
T-79/01 och T-86/01, Bosch mot harmoniseringsbyran (Kit Pro och Kit Super Pro),
REG 2002, s. 11-4881, punkt 32, och av den 9 mars 2005 i mal T-33/03, Osotspa mot
harmoniseringsbyran — Distribution & Marketing (Hai), REG 2005, s. 1I-763,
punkt 69).

Talan skall féljaktligen inte bifallas pd den enda grund som sékanden anfort. Det
saknas dirvid anledning att prova huruvida yrkandena om oglltlgforklarmg och
faststillelse av invindningsenhetens beslut kan tas upp till prévning,

II - 4916



73

SADAS MOT HARMONISERINGSBYRAN — LTJ DIFFUSION (ARTHUR ET FELICIE)

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i réttegéngsreglerna skall tappande part forpliktas att ersitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrdn har yrkat att
sokanden skall forpliktas att ersétta riattegdngskostnaderna. Eftersom sékanden har
tappat malet, skall harmoniseringsbyrans yrkande bifallas. Intervenientens yrkande
rorande réttegdngskostnaderna rér endast de kostnader som uppstatt i samband
med forfarandet vid harmoniseringsbyran. Intervenienten skall dérfér béra sin
rittegangskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (tredje avdelningen)

foljande:

1) Talan ogillas.

2) Sokanden skall ersiitta rittegingskostnaderna, forutom intervenientens
rittegangskostnad.
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3) Intervenienten skall bira sin rittegangskostnad.

Jaeger Tiili Czicz

Avkunnad vid offentligt sammantride i Luxemburg den 24 november 2005.

E. Coulon M. Jaeger

Justitiesekreterare Ordférande
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