DOM AV DEN 13.7.2004 — MAL T-115/02

FORSTAINSTANSRATTENS DOM (andra avdelningen)
den 13 juli 2004 "

I mal T-115/02,

AVEX Inc., Tokyo (Japan), foretritt av ]. Hofmann, avocat,

sokande,

mot

Byrén for harmonisering inom den inre marknaden (varumérken, monster och
modeller) (harmoniseringsbyran), féretridd av D. Schennen och G. Schneider,
bada i egenskap av ombud,

svarande,

med stod av andra parten i forfarandet infér dverklagandenimnden vid harmoni-
seringsbyrdn, intervenient vid férstainstansrétten,

Ahlers AG, tidigare Adolf Ahlers AG, Herford (Tyskland), foretrétt av E.P. Krings,
avocat,

angiende en talan om ogiltigférklaring av det beslut som forsta overklagande-
namnden vid harmoniseringsbyran fattade den 11 februari 2002 (drende R
634/2001-1) betraffande den invindning som innehavaren av ett figurmirke
innehallande bokstaven a som i#r registrerat som gemenskapsvarumirke har
framstillt mot registreringen som gemenskapsvarumirke av ett figurméirke
innehéllande bokstaven a,

* Rittegingssprak: tyska.
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meddelar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen)

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

justitiesekreterare: 1. Natsinas, byradirektér,

med beaktande av den ansokan som ingavs till forstainstansrittens kansli den
12 april 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
17 september 2002 av harmoniseringsbyran,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till forstainstansrittens kansli den
29 augusti 2002 av intervenienten,

och efter férhandlingen den 10 mars 2004,

foljande

Dom

Bakgrund till tvisten

Stkanden ingav den 5 juni 1998, med stdd av radets férordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumirken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutglva, omrade 17, volym 2, s. 3), i 4ndrad lydelse, en ansékan om registrering
av gemenskapsvarumirke till Byrdn foér harmonisering inom den inre marknaden
(varumérken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran).
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Ansokan avsdg det figurmérke som avbildas nedan.

De varor som registreringsansokan avsag ingér i klasserna 9, 16, 25, 35 och 41 i
Nicedverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjénster for
varumérkesregistrering av den 15 juni 1957, med #ndringar och tilligg, och
omfattas, vad giller klas. 25, av foljande beskrivning: “Kldder, fotbeklddnader
(footwear’), huvudbonader; ytterklider i icke-japansk stil, rockar, sweaters och
dylikt, sovkliader, underkldder, simdrikter, skjortor och dylikt, sockor och strumpor,
handskar, slipsar, snusnésdukar, halsdukar, hattar och mdossor, skor (’shoes’) och
stovlar, bilten, jackor, t-trojor.”

Den 4 oktober 1999 offentliggjordes ansbkan i Bulletinen for gemenskapsvarumdr-
ken nr 78/1999. '

Den 22 december 1999 framstillde intervenienten med stéd av artikel 42 i
forordning nr 40/94 en inviindning mot registreringen av varumirket i fréga. Till
stod for invandningen aberopades sarskilt figurmérke nr 270 264, for vilket
registreringsansbkan ingavs den 1 april 1996 och som registrerades som
gemenskapsvarumirke den 28 februari 2000. Mirket avser sarskilt varorna
"kostymer, véstar, kavajer, anoraker, byxor, rockar, jackor, jeans, jeansklader, skjortor,
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traningstrdjor, t-tréjor, sportkldder, mossor, arbetskldder, fritidsklider” inom klass 25
och aterges nedan:

Invéndningsenheten vid harmoniseringsbyran slog genom beslut av den 2 maj 2001
fast att de tva kénnetecknen liknade varandra och att de berdrda varorna var
identiska eller liknade varandra. Séledes avslog inviindningsenheten ansékan om
registrering av det sdkta varumirket,

Den 2 juli 2001 6verklagade stkanden inviindningsenhetens beslut till harmoniser-
ingsbyran enligt artikel 59 i forordning nr 40/94.

Forsta dverklagandendmnden vid harmoniseringsbyran beslutade den 11 februari
2002 (drende R 634/2001-1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) om partiell
ogiltigfdrklaring av invéindningsenhetens beslut i den del det innebar ett avslag pa
registreringsansékan vad giller de varor och tjinster som ingér i klasserna 9, 16, 35
och 41, Diremot ogillade nimnden éverklagandet med avseende pa de varor som
ingdr i klass 25, med motiveringen att kiinnetecknen liknar varandra och att de
berdrda varorna ér identiska eller liknar varandra, inklusive de “skor och stévlar”
som varumirkesansokan avser och de “klider” som det dldre varumérket avser.
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Parternas yrkanden
Under férhandlingen har sékandebolaget preciserat sina yrkanden och angett att det

nu yrkar att férstainstansritten skalt

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del dverklagandet ogillas vad giller
varor som ingar i klas. 25,

— ogiltigforklara det omtvistade beslutet i den del sékanden forpliktas att ersitta
intervenientens kostnader under invindnings- och dverklagandeforfarandena,

— forplikta harmoniseringsbyran att ersiitta rittegdngskostnaderna.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att forstainstansritten skall

— ogilla talan,

— forplikta sékanden att ersitta rittegangskostnaderna.
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Riittslig bedomning

Inledningsvis erinrar forstainstansriitten om att det enligt fast rittspraxis foljer av
artikel 44.1 i forstainstansrittens rittegdngsregler, vilken enligt artiklarna 130.1 och
132.1 i ridttegdngsreglerna &r tillimplig i immaterialrittsliga mal, att anstkan
visserligen kan st6djas och kompletteras pa sirskilda punkter genom hénvisningar
till bestimda avsnitt i handlingar som bifogas ansSkan, men att en allmin
hénvisning till andra skrivelser inte kan avhjilpa det faktum att grundliggande
uppgifter vilka enligt de ovannimnda bestimmelserna skall finnas med i sjilva
ansokan saknas (forstainstansrittens dom av den 20 april 1999 i mal T-305/94~
T-307/94, T-313/94-T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 och
T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen, REG 1999,
s. 11-931, punkt 39). Denna rittspraxis &r enligt artikel 46 i rittegangsreglerna
tillimplig p& den svarsinlaga som inges av andra parten i ett invindningsforfarande
vid éverklagandendmnden nir denna part intervenerar vid férstainstansritten. Den
ovanndmnda artikeln ér tillimplig i immaterialrittsliga mal enligt artikel 135.1 andra
stycket i ridttegdngsreglerna. Foljaktligen kan ansékan och svarsinlagan, i den man de
innehéller hénvisningar till skrivelser som ingetts till harmoniseringsbyran av
sbkanden respektive intervenienten, inte tas upp till sakprévning eftersom de
allminna hinvisningar som de innehéller inte kan hinfsras till de grunder och
argument som utvecklas i ansékan respektive svarsinlagan.

Huruvida forvixlingsrisk foreligger

Parternas argument

Enligt s6kanden har &verklagandenimnden felaktigt fastslagit att det trots
skillnaderna mellan varorna och mellan kinnetecknen foreligger en forvixlingsrisk
mellan det dldre varumirket och det varumirke som ansékan avser.
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Vad giller de berérda varorna har sékanden anfort att klider inte utg6r varor som
liknar skor och stévlar. Varorna ér nédmligen inte tillverkade i samma fabriker, dr inte
avsedda for samma anvindning (formgivningen visar att de inte enbart syftar till att
skydda mot vider och vind), #r inte tillverkade av samma material och salufors inte
pa samma platser, férutom i ringa omfattning i varuhus.

Betriffande kinnetecknen i fraga har sckanden framhallit att alfabetets bokstdver i
princip saknar egen sirskiljningsforméga i avsaknad av grafiska inslag (6ver-
klagandenimndens beslut av den 28 maj 1999 (drende R 91/1998-2). Det &r saledes
den grafiska atergivningen som ger dem deras sirskiljningsforméaga. Eftersom
varumirken med ringa sirskiljningsformaga atnjuter ett begrinsat skydd far
skillnaderna mellan de kinnetecken varav dessa varumirken bestér storre betydelse.
Sékanden har hirvid dberopat de tydliga och patagliga skillnader som féreligger
mellan kiinnetecknen i fraga bestdende av den svarta bakgrundens form, bokstavens
placering mot bakgrunden, motsatsforhallandet mellan varumiirkenas feta och
magra bokstiver samt bokstavens kalligrafiska utformning. Nir det rér sammansatta
figurmérken bestaende av en bokstav behover enbart en visuell jaimforelse goras av
kiinnetecknen, da en fonetisk jimforelse saknar relevans.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har invént mot samtliga sokandens
argument. Sokanden har vid sitt bestridande av att det foreligger likhet mellan
varorna enbart hinvisat till en jimforelse mellan “kldder” och “skor och stovlar”.
Harmoniseringsbyran har med anledning hérav anfort att forvixlingsrisken mellan
de berdrda kinnetecknen inte skall beddmas ur endast detta perspektiv.

Férstainstansrittens bedémning

Enligt artikel 8.1 b i forordning nr 40/94 skall ett varumrke, for det fall innehavaren
av ett aldre varumirke invénder, inte kunna registreras om det — pé grund av att det
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dr identiskt med eller liknar ett dldre varumirke och de varor eller tjanster som
omfattas av varumirkena &r identiska eller dr av liknande slag — foreligger en risk
att allménheten férvixlar dem inom det omrade dir det dldre varumirket #r
skyddat.

Enligt fast réttspraxis skall en helhetsbedomning géras av forvixlingsrisken vad
giller varornas och tjinsternas kommersiella ursprung, med beaktande av hur
mélgruppen uppfattar de berérda kénnetecknen och varorna eller tjinsterna, och
med hénsyn till samtliga faktorer i det enskilda fallet, sirskilt samspelet mellan
likheten mellan kinnetecknen och likheten mellan de angivna varorna eller
tjinsterna (se forstainstansrittens dom i mal T-162/01, Laboratorios RTB mot
harmoniseringsbyrian — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG
2003, s. I1-2821, punkterna 29~33, och dir angiven rittspraxis).

I det férevarande fallet dr det &ldre varumirket ett gemenskapsvarumirke. De
berérda varorna utgdr vanligt forekommande konsumtionsvaror. Féljaktligen ér det
en mélgrupp bestiende av slutkonsumenter inom Europeiska gemenskapen som
skall beaktas vid bedémningen av {6rviixlingsrisken.

Vid jimforelsen av kinnetecknen i frdga skall helhetsbedémningen av risken for
forvixling, med anledning av kinnetecknens visuella, fonetiska och begreppsmiissiga
likhet, grunda sig p& det helhetsintryck som kinnetecknen ger, bland annat med
beaktande av deras sirskiljande och dominerande bestandsdelar (se férstainstans-
rittens dom av den 14 oktober 2003 i mal T-292/01, Phillips-Van Heusen mot
harmoniseringsbyrén — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003,
s. 1}-4335, och ddr angiven rittspraxis).

Vad giller den visuella likheten mellan de motstdende kinnetecknen har
overklagandenimnden med fog konstaterat att, iven om en ensam bokstav méjligen
saknar sérskiljningsférmaga, den dominerande bestandsdelen i bada varumirkena
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bestar av den gemena bokstaven a som framtréder i vitt mot en svart bakgrund och
4r skriven med ett enkelt typsnitt (punkt 38 i det omtvistade beslutet). Denna
dominerande bestandsdel gor genast ett starkt intryck och stannar kvar i minnet. De
grafiska skillnaderna mellan varumérkena — det vill sdga bakgrundens form (oval
vad giller det varumirke som ansékan avser och fyrkantig vad giller det dldre
varumirket), bokstavens placering mot bakgrunden (i mitten vad giller det
varumirke som anstkan avser och i nedre hogra hornet vad giller det éldre
varumirket), bokstavens tjocklek (bokstaven i det varumidrke som anstkan avser ir
skriven i en aningen fetare stil dn det &ldre varumérket) och de kalligrafiska
detaljerna — #r déremot av ringa betydelse och utgér inte ndgra bestdndsdelar som
stannar kvar i mélgruppens minne ssom faktiska sirdrag. Saledes foreligger en stor
visuell likhet mellan de ifrdgavarande kidnnetecknen.

Denna slutsats paverkas inte av pastiendet att det omtvistade beslutet inte
Sverensstimmer med andra Overklagandenimndens beslut av den 28 maj 1999
(irende R 91/1998-2) vad giller registreringen av det éldre varumérket. Over-
klagandenimnden fann visserligen att den grafiska &tergivningen av bokstaven a var
av sirskild betydelse for bedémningen av varumirkets sirskiljningsforméga. Det
ricker dock att konstatera att den grafiska atergivningen av det varumirke som
ansdkan avser i det forevarande fallet dr vildigt lik den som godtogs fér det dldre
varumirket.

Vad betriffar den fonetiska och begreppsmissiga jimforelsen av kénnetecknen har
parterna enats om att en sidan dr foga relevant i det forevarande fallet. Dessa
kinnetecken ir i vilket fall som helst uppenbarligen identiska frén dessa perspektiv.

Helhetsintrycken av de berérda kinnetecknen #r saledes vildigt lika varandra.

Vad betriffar jimforelsen av varor erinrar forstainstansrétten om att det framgar av
fast rittspraxis att samtliga relevanta faktorer som avser forhillandet mellan de
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aktuella varorna skall beaktas for att bedéma om dessa liknar varandra. Bland dessa
faktorer ingar bland annat varornas art, de tilltinkta koparna, anvindningsomradet
samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se forstainstans-
rittens dom av den 4 november 2003 i mal T-85/02, Pedro Diaz mot harmoniser-
ingsbyrdn — Granjas Castell6 (CASTILLO), REG 2003, s. II-1835, punkt 32, och dir
angiven réttspraxis).

Det skall inledningsvis papekas att sokanden under férhandlingen inte seriost har
ifrdgasatt pastdendet att de olika typerna av klider som varumiérkena avser
dtminstone liknar varandra. Detta konstaterande #r i vilket fall som helst korrekt.

Vad giller mer bestdmt forhéllandet mellan de "klider” som det dldre varumirket
avser och de "skor och stovlar” som det nu ifrdgavarande varumirket avser har
dverklagandendmnden ansett att dessa varor liknar varandra eftersom de har samma
dndamédl, de ofta siljs pA samma platser och det finns atskilliga tillverkare och
formgivare som arbetar med dessa tva typer av varor (punkt 32 i det omtvistade
beslutet). Allméngiltigheten av denna beddmning kan ifrigasittas med tanke pa att
dessa varor inte utgdr ndgra ersittningsvaror och det saknas bevis till stéd for
bedmningen. Mot bakgrund av att dessa varor ingar i samma klass och med hinsyn
till den faktiska mgjligheten att de kan tillverkas av samma aktérer eller saluféras
tillsammans, skall 4ndamélen med dessa varor anses ligga tillrickligt nira varandra
for att malgruppen skall associera de berérda varorna med varandra. De olika
gemenskapsrittsliga och nationella beslut pa varumérkesomradet som sékanden har
dberopat paverkar inte denna slutsats, eftersom omstindigheterna i dessa dvenden,
vad betriffar de nu ifrigavarande kiinnetecknen och varorna, skiljer sig markant fran
det f6revarande fallet. Varorna i frdga skall siledes anses vara av liknande slag i den
mening som avses i artikel 8.1 b i forordning nr 40/94, dven om denna likhet #r svag.

Overklagandenimnden har, med hénsyn till dels den stora likheten mellan
kénnetecknen, dels likheten mellan varorna, som visserligen #r svag avseende skor
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och Klider, saledes med fog kunnat sla fast att det foreligger en risk att mélgruppen
forvixlar dem. Méalgruppen kan namligen bland annat bibringas uppfattningen att
skor som bir det varumérke som ansokan avser har samma kommersiella ursprung
som de klider som ar mirkta med det dldre varumirket. Saledes skall talan inte
vinna bifall pa den férevarande grunden.

Huruvida en muntlig forhandling vid éverklagandendmnden dr nodvindig

Sskandebolaget har anfort att det framfort en uttrycklig begéran med stdd av artikel
75.1 i forordning nr 40/94 om att verklagandendmnden skulle halla en muntlig
forhandling. En sadan forhandling skulle kunna ha lett fram till antagandet av ett
rittsligt korrekt beslut, eftersom sékanden skulle kunna ha limnat uppgifter om tysk
rittspraxis betriffande frigan om likheten mellan de berdrda varorna. Enligt
sokanden har 6verklagandenimnden genom att vigra hélla en sidan muntlig
forhandling 6verskridit sitt utrymme for skonsmassig beddémning.

Férstainstansritten erinrar om att det i artikel 75.1 i férordning nr 40/94 féreskrivs
foljande: "Under forutsittning att den anser att det &ér lampligt, skall [harmoniser-
ingsbyran] halla muntlig forhandling antingen p& eget initiativ eller om part yrkar
det.” .

Edrstainstansriitten konstaterar att nir en part begér att en muntlig forhandling skall
hallas forfogar éverklagandenimnden 6ver ett utrymme fér skonsmdssig bedomning
vad giller frigan om en sadan férhandling verkligen &r nédvindig. I det férevarande
fallet framgar det av det omtvistade beslutet att dverklagandendmnden forfogade
ver all nédvindig information for att kunna fatta det omtvistade beslutet. Sokanden
har inte visat pa vilket sitt muntliga fértydliganden betriffande tysk réttspraxis,
utéver dem som parten har anfort i sin inlaga till overklagandenidmnden, skulle
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kunna utgéra hinder fér antagandet av ett beslut med detta innehall. Under alla
omsténdigheter framgar det av fast rittspraxis att lagenligheten av éverklagande-
namndernas beslut endast skall prévas p& grundval av férordning nr 40/94, sdsom
den har tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte pa grundval av en nationell
rittspraxis, dven om den avser bestimmelser som &verensstimmer med forord-
ningens bestimmelser (domarna i de ovannimnda malen BEVERLY HILLS,
punkt 53, och CASTILLO, punkt 37). Overklagandenimnden har siledes inte
felbedomt grinserna for dess utrymme f6r skénsmissig bedémning genom att inte
bevilja sékandens begidran om muntlig férhandling,

Det andra yrkandet

Eftersom sokanden inte har anfért nagot specifikt skl till stéd for sin begiran om
ogiltigforklaring av punkt 2 i det omtvistade beslutet betriiffande kostnaderna under
forfarandet vid harmoniseringsbyrin, rdcker vad som har anférts ovan for att ogilla
detta yrkande.

Mot bakgrund av det ovan anforda skall talan ogillas.

Riittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna skall tappande part forpliktas att ersiitta
rittegdngskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyran och intervenien-
ten har yrkat att sokanden skall forpliktas att ersitta rittegingskostnaderna.
Eftersom s6kanden har tappat malet, skall harmoniseringsbyrans och intervenien-
tens yrkanden bifallas.
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P3 dessa grunder beslutar

FORSTAINSTANSRATTEN (andra avdelningen).
foljande dom:
1) Talan ogillas.

2) Soékanden skall ersitta rittegangskostnaderna.

Pirrung Meij Forwood

Avkunnad vid offentligt sammantrade i Luxemburg den 13 juli 2004

H. Jung ) J. Pirrung

Justitiesekreterare Ordférande
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